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Resumen

La Patente Europea con Efecto Unitario surge tras mas de cuarenta afos
de negociaciones en Europa, como respuesta, entre otras, a la necesi-
dad de superar el marcado caracter territorial de los sistemas legales de
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proteccion de las invenciones, vigentes hasta la fecha en cada uno de
los paises que la configuran. Nace, en un intento de lograr una protec-
cion uniforme sobre las patentes, en todos los Estados miembros parti-
cipantes, ahorrando tiempos y reduciendo considerablemente los costes
de su proteccion.

Junto a esta nueva patente, se forja un sistema jurisdiccional en el que el
Tribunal Unificado de Patentes sera competente para conocer los litigios
relativos a patentes europeas, con y sin efecto unitario.

Espaina se ha posicionado como una de las pocas excepciones euro-
peas que, de momento, no participara de esta innovadora via de pro-
teccion. Se hace necesario en consecuencia, ademas de examinar el
porqué de dicha negativa, analizar qué consecuencias tendra para las
invenciones nacionales la inminente entrada en vigor de este nuevo titu-
lo de propiedad industrial y tribunal asociado.

Palabras clave

Propiedad Industrial, Patente, Proteccion, Invencion, Patente Europea
con Efecto Unitario, Tribunal Unificado de Patentes.

Abstract

The European Patent with Unitary Effect comes after more than thirty
years of negotiations in Europe, in response, among others, the need to
overcome the territorial marking character of the protection systems of
inventions, existing to date. It borns, in an attempt to achieve a uniform
patent protection, in all participating Member States, saving time and sig-
nificantly reducing the costs of its protection.

Beside this new patent, is forged a judicial system, in which the Unified
Patent Court shall have jurisdiction in disputes relating to European pat-
ents, with and without unitary effect.

Spain has positioned itself as one of the few European exceptions, un-
til now, which does not participate in this innovate way of protection.
Thereof, it is necessary, in addition to examining the reason for its re-
fusal, to analyze the consequences for national inventions the immi-
nent entry in force of this new title of industrial property and associated
Court.

Keywords
Industrial Property, Patent, protection, invention, European Patent with

Unitary Effect, Unified Patent Court.
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|. INTRODUCCION

En Espafa actualmente, se invierten anualmente en actividades innovadoras casi
15.000 millones de euros, se cuenta con 50.982 empresas innovadoras, 215.079 perso-
nas dedicadas a la 1+D+i' y 130.235 investigadores. Entre los afios 2000 y 2013, se ha
experimentado un incremento en inversion en |1+D+i por habitante del 115,20%, lo que
supone un crecimiento medio anual de practicamente el 10,5%?2.

Nuestra industria espafiola, apuesta por la inversion en I+D+i, bajo la premisa de
que los resultados de dicha inversién le aportara una clara ventaja competitiva en el mer-
cado, nacional e internacional, frente a sus competidores. Por ello, la proteccion de la
propiedad industrial generada, principalmente las invenciones, se convierte en un punto
clave de la estrategia comercial y conlleva la adopcién de diversas medidas de caracter
estratégico, contractual®, coactivo* y legal.

La Patente es la herramienta disefiada por el ordenamiento juridico para proteger
las invenciones, previo registro de las mismas®, que concede al inventor el derecho a
explotar en exclusiva una invencion durante un periodo de tiempo determinado (general-
mente veinte afios), y dentro de un determinado territorio. Con ello, el derecho a explo-
tar una invencion nace con dos limitaciones importantes: a) la necesidad de gestionar el
registro® de un titulo que habilite a dicha explotacién, y b) la territorialidad, puesto que,
cada registro concede el derecho de disfrute sobre un pais o paises pero no, con carac-
ter universal.

La superacion de dichos limites, que a nivel internacional parecen mas dificiles de
implantar con eficacia, justifica la promulgaciéon de la nueva normativa de caracter su-
pranacional, tras mas de cuarenta afos de debates y negociaciones en el seno de la
Comunidad Europea, conscientes todos los paises miembros de que en un mundo glo-
balizado en el que la internacionalizacién de nuestras empresas es un elemento clave
en su crecimiento, también lo es la proteccion de uno de sus mayores activos: las in-
venciones. Ello ha dado recientemente lugar a la articulacion del llamado «Paquete de
la Patente Unitaria».

Con la entrada en vigor de la Patente Europea con Efecto Unitario (PEEU) y el
Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), parece que por fin la Unién Eu-
ropea tendra un verdadero sistema uniforme de patentes, mediante la creacion de titu-

1. Investigacion, Desarrollo e innovacion.

2. Juan Aitor LAGO MONEO, M? de las Nieves PEREZ VERDU, Carolina BLANCO ARIAS, «La inversion en [+D+i
2013. Analisis por Comunidad Auténomay. Estudio publicado por EAE Business SCHOOL (marzo 2013).

3. Desde el punto de vista contractual en éste area destacan, los acuerdos de confidencialidad, exclusividad
con proveedores de materias primas, distribucion en exclusiva, etc. todo ello dentro de los limites permitidos por
las leyes de defensa de la competencia.

4. Leyendas en el producto, publicidad, inclusién del sigo ®, etc. relativas a la identidad del titular de los
derechos de propiedad industrial relativos al producto o a su proteccion legal por haber sido registrado como
patente.

5. Al contrario de lo que ocurre con los derechos de propiedad intelectual que nacen por el mero hecho de
la creacion, los derechos de explotacién de una invencion requieren la obtencion de su registro para ser reco-
nocidos.

6. Rige el principio first to file en contraposicién al first to invent. La patente se concede a favor del inven-
tor que primero la registra. EE.UU. ha sido el ultimo pais en aplicar este principio, lo que hace desde marzo
de 2013. Patricia RAMOS: «El sistema de Patentes EE.UU. presenta un cambio radical». Diario EL DERECHO
(marzo 2013).
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los europeos de propiedad industrial y un sistema jurisdiccional comun. El nuevo marco
legal, posibilita la atribucién de competencias exclusivas a determinados tribunales para
dirimir sobre litigios relativos a dichos titulos, condicion ineludible para el desarrollo de
un mercado comun. Sin embargo Espafa, es la Unica excepcion europea que ha decidi-
do quedarse al margen de ambos hitos’.

El objetivo de este articulo es: a) repasar las opciones de registro de una invencién
titularidad de una empresa espafola a nivel nacional, comunitario e internacional, asi
como b) analizar las principales cuestiones introducidas por el sistema de proteccion de
las invenciones basado en una Patente Europea con Efecto Unitario y bajo la jurisdiccion
de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP), c) las razones por las que Espafia ha de-
cidido posicionarse al margen del nuevo sistema europeo unificado de patentes (PEEU
y TUP) y d) en qué medida se va a ver afectada la industria espafiola en la proteccion y
defensa de sus invenciones, ya que pese a la no participacion de Espafia en este inno-
vador sistema como pais firmante, implica novedades de un calado normativo y estraté-
gico a las que nuestras empresas no podran ser ajenas.

ll. PROTECCION DE LAS INVENCIONES ESPANOLAS ViA REGISTRO DE
PATENTE

1. Patente. Requisitos

Para la concesion de una Patente se exige que: las invenciones sean nuevas, po-
sean actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial, asi como que el
inventor dé a conocer su invencion con la suficiente claridad, como para que un experto
en la materia pueda entenderla, lo que conformara el grueso de la informacién objeto
de registro.

La concesion de una Patente atribuye a su titular, tal y como se ha adelantado en la
introduccion de este articulo, un derecho exclusivo consistente en la facultad de impedir
a terceros la utilizacién con fines comerciales (fabricacion, venta e importacion) de la in-
vencion protegida dentro de un ambito territorial concreto, salvo que dicha explotacion
se haga bajo su autorizacion, mediante la concesion de una licencia o negocio juridico
alternativo.

Como contraprestacion a este derecho de aprovechamiento en solitario, el titular
de la patente tiene la obligacion de explotar el objeto de su invencion en el mercado
ya, que en caso contrario, podra ser obligado a conceder, a terceros, licencias de uso
obligatorias y subsidiariamente declararse la caducidad de la patente?, sin necesidad
de que transcurra el plazo de veinte afios legalmente preceptuado y tras el cual la in-
vencion pasa a formar parte del dominio publico, pudiendo ser explotada por cualquier
persona.

7. Espania es el Unico pais europeo que no participa ni de la PEEU ni del ATUP, Italia no participa de la PEEU
pero si del ATUP, Polonia si participa de la PEEU, pero no del ATUP. Por su parte, los 24 paises europeos que si
participan del nuevo sistema de la PEEU y han suscrito el ATUP, son: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Repu-
blica Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Hungria, Irlanda, Lituania,
Luxemburgo, Letonia, Malta, Paises Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Eslovenia y Eslovaquia.

8. Articulo 5 del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883,
ratificado por Espafia.
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2. Principio de territorialidad. Vias de proteccion

Las Patentes, en su configuracién clasica®, se conforman como derechos naciona-
les que se rigen por el principio de territorialidad®, lo que conlleva que los derechos de
patente otorgados en cada Estado son independientes, rigiéndose en cada uno de ellos
por su propio derecho.

Actualmente existen tres vias, para la obtencion de un derecho de patente que dé
acceso a una invencion espafola: a) Patente nacional, b) Patente europea, y c) Patente
Internacional o Patent Cooperation Treaty (PCT).

2.1. Patente Nacional

La proteccion de las invenciones, se realiza a través de la presentacion de la solici-
tud de patente, en aquellos Estados concretos en los que se desea obtener proteccion.
Para lo cual y con independencia de la nacionalidad de la invencion, no sera necesario
que la Patente sea previamente registrada en Espana, si ello no responde a la estrate-
gia del inventor.

En el caso de Espafa, la concesion de una patente es competencia de la Oficina
Espariola de Patentes y Marcas, se encuentra regulada en la Ley de Patentes' y como
consecuencia de su otorgamiento la invencion estara protegida unicamente en territorio
nacional espafiol.

2.2. Patente Europea

El sistema de Patente Europea, es un sistema regional de concesién de patentes,
que permite obtener, mediante una sola solicitud, los mismos derechos de proteccion
a los otorgados por las patentes nacionales concedidas, en cada uno de los Estados™
designados.

La solicitud puede ser presentada ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM), si bien es tramitada por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y su concesion
produce el efecto de una patente nacional en cada uno de los Estados para los que se
otorga.

La Patente Europea se encuentra regulada por el Convenio de Munich sobre Conce-
sion de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973, mas conocido como el «Convenio
Europeo de Patentes» (CPE"™).

9. Hasta la aparicion de la PEEU.

10. Articulo 4 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de
1883, ratificado por Espafia.

11. Atitulo de ejemplo, si la invencion generada por una empresa tiene por objeto un producto que por sus
caracteristicas interesa negociar sélo en un pais tercero, por ej. Costa Rica, el titular de la invencién podra re-
gistrar directamente en dicho pais la invencion, con base en la normativa que sea de aplicacion en dicho Estado.

12. En vigor la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. No obstante, con fecha 11 de abril de 2014 el Con-
sejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de nueva la Ley de Patentes.

13. Articulo 64 del Convenio Europeo de Patentes.

14. Actualmente los paises miembros del CPE se eleva a 38. Ademas de los 28 Estados que forman la Unién
Europea, son miembros: Albania, Islandia, Liechtenstein, Antigua Republica Yugoslava de Macedonia, Ménaco,
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2.3. Patente Internacional o PCT

La proteccién de las invenciones a través de la via internacional o PCT, encuentra
su base juridica en el Patent Cooperation Treaty otorgado en Washington en 1970, La
administraciéon del PCT corresponde a la Organizacién Mundial de la Propiedad Indus-
trial (OMPI), con sede en Ginebra.

Las especificaciones establecidas en el PCT para la proteccion a nivel internacional
de las invenciones, no constituye un procedimiento de concesion (como en el caso del
CPE), ni tampoco sustituye a los métodos nacionales de concesion. El sistema PCT es
un protocolo concebido para la tramitacion de la presentacion de solicitudes, que unifica
las gestiones previas a la concesién de la patente.

El PCT articula un procedimiento a través del cual con el depésito de una unica soli-
citud ante la denominada Oficina Receptora del PCT, que habitualmente es la correspon-
diente Oficina Nacional de patentes del Estado contratante, (la OEPM actia como oficina
receptora de las solicitudes internacionales en el caso de solicitudes de patentes tituladas
por espafioles o con residencia en Espafa) y en un unico idioma, se obtienen efectos de
presentacion de la solicitud en una pluralidad de Estados. Todo ello sin perjuicio de que pos-
teriormente, deba realizarse la entrada de la patente en las fases nacionales o regionales,
donde si se tramitara la solicitud de forma independiente y separada en cada uno de los
Estados, para lo que es precisa su traduccion y tramitacion en el idioma que corresponda.

3. Deficiencias o inconvenientes de las vias de proteccién

Sin perjuicio de las ventajas que, desde un punto de vista de la gestion centralizada,
otorga la posibilidad de que tras una Unica solicitud de registro de patente se despliegue
su obtencion en diversos Estados, lo cierto es que los sistemas de Patente Europea y
Patente Internacional (o PCT) descritos anteriormente, dan lugar a un haz de patentes
nacionales en aquellos paises designados por el inventor, lo que conlleva diversas difi-
cultades, de entre las que destacan por su trascendencia, la siguientes:

— Inseguridad juridica. Diversidad de regimenes juridicos y fueros competentes:
esto es, las patentes concedidas estaran regidas, en cada uno de los Estados de-
signados, por el régimen juridico nacional en cada caso, lo que implica, ademas
de una gran inseguridad juridica por el desconocimiento de los distintos ordena-
mientos aplicables, que la competencia jurisdiccional correspondera a los tribu-
nales nacionales de cada Estado para la resolucion de posibles conflictos'® en los
gue pudiera verse incursa la invencién patentada®’.

Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquia. Espafia se adhirié a este Convenio mediante Instrumento de 10
de julio de 1986 (BOE num. 234, de 30 de septiembre), entrando en vigor el 1 de octubre de aquél afio.

La proteccion conferida por la patente europea puede extenderse a dos Estados que, aunque no ostentan la
condicion de Miembros del Convenio, han alcanzado acuerdos de extension con la Organizacién Europea de
Patentes. Estos son: Bosnia y Herzegovina, y Montenegro.

15. En estos momentos, forman parte del Tratado 148 paises. En concreto Espafia pasé a formar parte el
16 de noviembre de 1989.

16. Existen dos excepciones a la plena independencia de las patentes europeas en cada Estado tras su con-
cesion: el procedimiento de oposicion y procedimiento de limitacion.

17. Atitulo de ejemplo, en caso de que el titular de una patente quiera iniciar una accién contra una empresa
que esté vulnerando su derecho de patente debera iniciar acciones judiciales en cada uno de los Estados donde
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— Pluralidad lingtiistica: |la solicitud de una Patente Europea debe ser presentada en
uno de los idiomas oficiales de la OEP8, y a su vez, en la lengua oficial de aque-
llos Estados en los que se desee la proteccion, lo que implica, ademas de un cos-
te temporal sobre la gestion de las traducciones, un gasto econdmico sustancial.

En el caso de las solicitudes de Patente Internacional, pueden ser presentadas
en la Oficina Internacional en cualquier idioma. Sin embargo, el petitorio debe ser
presentado en uno de los diez idiomas de publicacién del PCT, esto es, aleman,
arabe, coreano, chino, espafiol, francés, inglés, japonés, portugués o ruso y ade-
mas seguiran siendo necesarias las traducciones posteriores en la designacion
de los distintos paises.

— Costes de mantenimiento: la designacién de los distintos Estados en los que se
tiene interés en proteger la invencion, asi como la renovacion de dicha proteccion
en los distintos Estados, se materializa con el abono de las distintas tasas nacio-
nales’®.

Estos inconvenientes, en el caso de una patente internacional, pueden considerar-
se, mas o menos admisibles, teniendo en cuenta la dificultad que entrafaria unificar di-
chos criterios a titulo universal. En el caso de Europa, ha sido mas que un reclamo en los
ultimos cuarenta afnos, durante los cuales se ha buscado la creacién de un mecanismo
para obtener un derecho de patente con efecto unitario en lo que hoy es la Unién Euro-
pea (y antes la Comunidad Europea).

lll. LAPATENTE EUROPEA CON EFECTO UNITARIO
1. Antecedentes histéricos de la PEEU. El porqué de la negativa espaiiola

Amén de otros textos, acuerdos y reuniones intermedias, el intento de superacion de
las limitaciones sobre la territorialidad y diversidad de regimenes juridicos intervinientes
en la proteccion de las invenciones comunitarias ante un claro proceso de globalizacion
de la economia, tal y como fue expuesto en el marco del Libro Verde, de 24 de junio de
1997, sobre la Patente Comunitaria y el sistema de Patentes Europeo, dio como resulta-
do la propuesta de Reglamento de 1 de agosto de 2000, sobre la Patente Comunitaria?
(primera denominacion recibida por la PEEU).

estén teniendo lugar los hechos lesivos, asi como en el caso de querer incoar una accion de nulidad ésta debera
iniciarse en todos los Estados en los que se quiera anular la patente. Con la dificultad afiadida de que, si bien
las causas de nulidad de una patente sean idénticas en todos los Estados, la interpretacién de los tribunales di-
fiere y por tanto las resoluciones judiciales aplicadas ante hechos parejos pueden ser distintas en cada Estado.

18. Oficina Europea de Patentes. Los nacionales o domiciliados en un Estado parte en el que rija una lengua
oficial distinta de las oficiales de la OEP pueden presentar la solicitud en la lengua oficial de dicho pais, si bien,
en el plazo de tres meses (sin exceder de trece desde la fecha de prioridad) deben presentar una traduccion a
una de las lenguas oficiales de la OEP.

19. Segun la CE, el mecanismo actual para registrar una patente a nivel europeo es 18 veces mas caro (unos
36.000 euros) que en Estados Unidos (2.000 euros), y 60 veces mas caro que en China (600 euros) y con la
entrada en vigor de la PEEU el coste de patentar pasaria a 4.725 euros. «La patente europea vera finalmente
la luz tras la aprobacion de la Euro camara». EFE ECONOMIA. EL PAIS DIGITAL (11 de diciembre de 2011).

Otra cuestion relativa a las tasas que a dia de hoy no ha sido abordada, es su cuantificacién en funcion de la
tipologia del solicitante (gran empresa, PYME, particular, etc.), capacidad econémica, proyeccién en el mercado
de la invencioén, etc.

20. DO C 337 E, de 28 de noviembre de 2000, p. 278/290.
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La Patente Comunitaria propuesta, tenia un caracter unitario y efectos en el conjunto
de la Comunidad: concesion, transmisién, anulaciéon y caducidad; y su objetivo era al-
canzar un coste inferior para inventores y empresas, que el de la Patente Europea, otor-
gando ademas, un mayor grado de seguridad juridica. Sin embargo, este reglamento fue
objeto de debates durante varias presidencias en las que no pudo ver la luz, siendo los
principales puntos de discrepancia: el papel de las Oficinas Nacionales de Patentes, las
lenguas y costes asociados a ello, la distribucidn de tasas y el sistema jurisdiccional?'.

En el Consejo de Competitividad de 3 de marzo de 2003, se alcanzé un acuerdo
politico sobre la Patente Comunitaria sustentado en cinco elementos: 1) un sistema ju-
risdiccional, basado en un tribunal unitario??, 2) un régimen lingliistico que seria, hasta
el momento de la concesion, el del Convenio sobre Patente Europea, por lo que al con-
cederse la Patente, el solicitante deberia presentar traduccion de las reivindicaciones en
todas las lenguas oficiales de la Comunidad, excepto si hubiese renuncia expresa de
algun Estado a recibir dicha traduccion, 3) posibilidad de que los solicitantes pudieran
tramitar la Patente a través de las Oficinas Nacionales, 4) reparto de las tasas renova-
cion (entre la OEP y Oficinas Nacionales al cincuenta por ciento) y 5) revision a los cinco
afos de haber tenido lugar la primera concesion de Patente Comunitaria.

La posicion defendida por Espafia hasta la fecha, se fundamentaba en los principios
de seguridad juridica y no discriminacion linguistica, aplicables tanto al sistema de con-
cesion de patentes como al sistema de resolucién de conflictos, que se reiteraron con los
obstaculos alegados por Espafia para la aprobacion del Reglamento bajo la presidencia
de Irlanda (2004). No obstante, las dificultades para avanzar con base en el acuerdo de
2003, se registraron fundamentalmente, en la posiciéon Alemana, que no otorgaba a las
traducciones mas que un mero caracter informativo.

A comienzos de 2006, la Comision Europea difundié una Consulta incluyendo una
audicion publica sobre la politica de patentes en la UE y siguiendo las conclusiones del
Consejo Europeo de diciembre de 2006, la Comision presento en abril de 2007 una co-
municacion en Europa para animar a los Estados miembros a trabajar en pro de un con-
Senso y conseguir avances reales en éste ambito.

El viernes 4 de diciembre de 2009 el Consejo de Competitividad de la UE adoptd,
por unanimidad de los 27 paises entonces miembros, unas conclusiones que sentaban
las bases de un sistema de patentes mejorado en Europa y un acuerdo politico sobre
el futuro sistema de patentes de la Unién Europea (nueva denominacién de la antigua
Patente Comunitaria).

La mejora del sistema de patentes propuesto por el Consejo Europeo, debia susten-
tarse en dos pilares: la adopcion de una Patente UE y la instauracion de un nuevo siste-
ma jurisdiccional en forma de Tribunal de Patentes Europeas y de la UE.

Dado que el régimen linglistico es indispensable para la creacion de una proteccién
unitaria mediante patente y puesto que los objetivos de la propuesta de Reglamento de

21. Juan Carlos FERNANDEZ R0OzAS, «Hacia la patente unica por el cauce de la cooperacion reforzada». DIA-
RIO LA LEY. Numero 7558, Seccién Tribuna (afio 2011). Ref. D-39, Editorial LA LEY.

22. Vid. Propuesta de Decisién del Consejo, de 23 de diciembre de 2003, por la que se atribuye competencia
al Tribunal de Justicia sobre los litigios relativos a la Patente Comunitaria (COM 2003, 827 final) y Propuesta
de Decision del Consejo, de 2 de diciembre de 2003, por la que se crea el Tribunal de la Patente Comunitaria y
relativa a los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia (COM 2003, 828 final).
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dicha proteccion uniforme no podrian alcanzarse en un plazo razonable, la Comision
aprobd, con fecha de 14 de diciembre de 2010, la propuesta de Decision del Consejo
autorizando una cooperacion reforzada? relativa a la PEEU que conllevé, el 10 de mar-
zo de 2011, la adopcién de la decisiéon 2011/167/UE del Consejo, que autoriza a dicha
cooperacion reforzada en el ambito de creacion de una Patente de proteccion unitaria?4,
obteniéndose como resultado la adopcion de los tres textos normativos que conforman
el llamado Paquete de la PEEU.

El 30 de mayo de 2011, Espanfia e ltalia presentaron recursos de anulacién contra la
Decision del Consejo que autorizaba la activacién del mecanismo de cooperacion refor-
zada. En sus recursos, Esparia e Italia alegaron fundamentalmente® que el Consejo, al
autorizar esta cooperacion reforzada materializaba las siguientes conductas prohibidas
con base en el TFUE?;

a) Desviacion de poder, al recurrir a la cooperacion reforzada no con la finalidad de
alcanzar la integracion de todos los Estados, sino como un mecanismo para no
negociar con un Estado miembro?’.

b) Violacion del sistema judicial de la UE, al no preverse el sistema de resolucion
de litigios en relacion con unos titulos juridicos sujetos al Derecho de la Union.

c) Incumplimiento de los requisitos necesarios para la cooperacion reforzada, ya que:

— No se recurre a este mecanismo como ultimo recurso.

— Vulnera el principio de no discriminacion, afecta al mercado interior y a la co-
hesién econdmica, social y territorial, discriminando los intercambios entre
Estados miembros y distorsionando la competencia entre ellos.

— Viola la obligacion de respeto, debido a los derechos de Espafia que no par-
ticipa del mecanismo.

Dichos recursos fueron desestimados por el Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas?®.

23. La cooperacion reforzada se introdujo en los Tratados comunitarios como mecanismo de flexibilizacion,
es un mecanismo que permite profundizar mas en el desarrollo y creacién de la Unidon Europea a los Estados
Miembros que lo desean (como minimo 9 Estados Miembros, teniendo el resto posibilidad de unirse cuando de-
seen) a través del avance normativo de un grupo de ellos en una materia, previendo entre otros como requisito
que solo puede iniciarse como ultimo recurso. Esta regulado en el Titulo IV del TUE y en el Titulo Il del TFUE.

Este mecanismo no se puede emplear para aumentar las competencias, ni en materias de competencia ex-
clusiva de la Union. Es un mecanismo de ultimo recurso, en el sentido de que sélo podra recurrirse a él cuan-
do haya quedado claro que no pueden alcanzarse unos objetivos en un plazo razonable por todos los Estados
Miembros a la vez.

Inicialmente la propuesta de cooperacién reforzada fue aprobada por doce Estados (Dinamarca, Alemania,
Estonia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Paises Bajos, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Suecia y Reino Unido),
posteriormente se unieron el resto de Estados Miembros, a excepcion de Italia y Espafia.

24. DOUE de 22 de marzo de 2011. Votaron a favor de dicha Decision 25 Estados. En contra Espanfia e Italia.

25. José Manuel OTERO LASTRES, Alberto CASADO CERVINO y otros. Compendio practico sobre la proteccion
de la propiedad industrial. Una visién renovada de Espana, Europa y el mundo. Pp. 376-401. Thomson Reuters
(diciembre 2012).

26. Articulos 142 CPE, 20.1 TUE, y articulos 326 y 327 del TFUE.

27. Comunicado de Prensa num. 47/13. Tribunal de Justicia de la Unién Europea. www.Europa.eu (Luxem-
burgo, 16 de abril de 2013).

28. Espafa: 3 de junio de 2011 (Asunto C-274/11) e ltalia: 14 de junio de 2011 (Asunto 295/11). Dichos re-
cursos fueron desestimados en virtud de la resolucién Court of Justice — CJE/13/47, de 16 de abril de 2013.
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2. La Patente Europea con Efecto Unitario

El paquete de la PEEU, lo conforman tres textos normativos aprobados entre fina-
les de 2012 y principios de 2013?°, dos Reglamentos de la Unién Europea y un Tratado
Internacional: a) Reglamento de la Unién Europea numero 1257/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una coope-
racion reforzada en el ambito de la creacion de una proteccion unitaria mediante patente
(LCEur 2012,2182), b) Reglamento de la Union Europea numero 1260/2012 del Consejo
de 17 de diciembre de 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el
ambito de creacion de una proteccién unitaria mediante patente en lo que atafie a las
disposiciones sobre traduccion (LCEur 2012, 2190), y c) Acuerdo sobre un Tribunal Uni-
ficado de Patentes (LCEur 2013,1511), suscrito el 19 de febrero de 2013%°,

Este «Paquete europeo de patentes» conlleva la consecucion de dos objetivos: por
una parte, el establecimiento de una nueva categoria de patente como titulo de propiedad
industrial, que se une a las ya existentes patentes nacionales, europeas y derivadas del
PCT, que confiere proteccion uniforme en la mayoria de los Estados de la Unién Euro-
pea®. Y por otra, la creacion de una nueva estrategia jurisdiccional: el Tribunal Unificado
de Patentes, que, aplicable a todas las Patentes Europeas (con y sin efecto unitario), tiene
vocacion de sustituir completamente a los tribunales ordinarios de los Estados miembros.

La PEEU es un titulo de caracter unitario, que otorga proteccion uniforme y desplie-
ga efectos equivalentes en todos los Estados miembros participantes®. En este sentido,
el devenir de los actos de disposicion sobre las mismas (limitacion, transmisién, revo-
cacion, extincién) seran unitarios, con excepcion del otorgamiento de licencias, que no
plantea ningun problema que se conceda con caracter no exclusivo para determinados
Estados o partes de Estados de la cooperacion.

3. Tribunal Unificado de Patentes

El TUP es un tribunal internacional, con personalidad juridica propia, composiciéon
plurinacional y con un Estatuto, una Secretaria, un Reglamento de Procedimiento, un
presupuesto y unos Comités administrativos, presupuestarios y consultivos propios.

EITUP conocera de asuntos sobre los siguientes titulos cuyo ambito territorial corres-
ponda a uno o varios Estados Contratantes®®: a) Patentes europeas sin efecto unitario,

29. Amparandose en las premisas establecidas en el articulo 118 del Texto de Funcionamiento de la Unién
Europa que establece literalmente que «En el ambito del establecimiento o del funcionamiento del mercado in-
terior, el Parlamento Europeo y el Consejo estableceran, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las
medidas relativas a la creacién de titulos europeos para garantizar una proteccion uniforme de los derechos de
propiedad intelectual e industrial en la Unién y al establecimiento de regimenes de autorizacion, coordinacion
y control centralizados a escala de la Union. El Consejo establecera con arreglo a un procedimiento legislativo
especial, mediante reglamentos, los regimenes linguisticos de los titulos europeos. El Consejo se pronunciara
por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo».

30. El Acuerdo fue suscrito inicialmente por 24 Estados (todos lo que formaban parte de la UE en ese mo-
mento, menos Espafia, Polonia y Bulgaria), no obstante Bulgaria se convirtié en el signatario numero 25 el 5
de marzo de 2013.

31. Quedan al margen Espafia e ltalia, de momento Croacia porque entr6 en la Unién Europea en julio de
2013, y a su vez Polonia que si bien participa en la Cooperacion reforzada, no ha suscrito el Acuerdo sobre el
Tribunal Unificado de Patentes. No obstante, Italia si ha suscrito el Acuerdo sobre TUP.

32. Considerando 7 y Articulo 3.2 Reglamento UE 1257/2012.

33. Articulo 3 del Acuerdo sobre TUP.
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b) certificados complementarios de proteccion de medicamentos y productos fitosanita-
rios concedidos en los Estados Contratantes, y c¢) Patentes europeas con efecto unitario.

ElI ATUP prevé la resolucion de sus competencias en dos instancias: un Tribunal de
Primera Instancia, y un Tribunal de Apelacion.

El Tribunal de Primera Instancia, esta dividido en Divisiones Centrales, Regionales
y Nacionales. La Division Central se distribuye en tres secciones, segun el ambito técni-
co®* con sede en Londres, Munich y Paris. En cuanto a las Divisiones Nacionales y Re-
gionales® los Estados Contratantes o grupos de Estados Contratantes, en funcion del
numero de asuntos sobre patentes conocidos, pueden crear respectivamente Divisiones
Nacionales y Regionales para conocer de determinados asuntos. EI maximo de Divisio-
nes Nacionales por Estado Contratante son cuatro y las Divisiones regionales pueden
contar con salas de vistas en varios lugares, siendo asi posible que cada uno de los Es-
tados Contratantes tenga salas de vistas que cubra la Divisién Regional.

Por su parte, el Tribunal de Apelacién tendra su sede en Luxemburgo.

4. Entrada en vigor del Paquete de la PEEU%

La aplicacion de los tres textos normativos que conforman el Paquete de la PEEU,
debe iniciarse con caracter simultaneo®. En concreto, los dos Reglamentos® prevén que
dichos cuerpos legales debieran haber sido de aplicacion a partir del 1 de enero de 2014
0, en su caso, en el momento en que entre en vigor el ATUP, aplicando el momento que
tenga lugar con posterioridad.

Por su parte el ATUP® establece que la entrada en vigor del nuevo Tribunal se pro-
ducira, no fuera de polémica*’, en aquél de los siguientes momentos que se produzca
en ultimo lugar: a) 1 de enero de 2014, b) el primer dia del cuarto mes siguiente a aquel
en el curso del cual se haya depositado el vigesimotercer instrumento de ratificacion o
adhesion, «siempre que entre dichos instrumentos se encuentren los de tres Estados
miembros en los que haya tenido efectos el mayor nimero de patentes europeas el

34. Articulo 7 del Acuerdo sobre TUP.

35. Articulo 8 del Acuerdo sobre TUP.

36. Angel GARCIA VIDAL, El sistema de la Patente Europea con efecto unitario. Pp. 97-107. Thomson Reu-
ters-Aranzadi (2014).

37. El Reglamento 1257/2012 entr6 en vigor entrd en vigor a los veinte dias de su publicacion en el Diario
Oficial de la UE (articulo 18.1), si bien el apartado 2 del articulo 18 dispone que su aplicacion se producira a
partir del 1 de enero de 2014 o a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado
de Patentes, si ésta es posterior.

38. Articulo 22 del Reglamento sustantivo y 7 del Reglamento lingliistico.

39. Articulo 89 del Acuerdo sobre TUP.

40. Vid. Dictamen del Comité Econémico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parla-
mento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) nim. 1215/2012 relativo a la competencia ju-
dicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil COM (2013) 554
final-2013/0268 (COD). Ponente: Jorge Pegado Liz (Bruselas, febrero 2014), donde entre otros se expone que
«Aunque tardiamente, por no haber sido consultado antes, el CESE plantea algunos interrogantes respecto de
la estructura y el funcionamiento del Tribunal sobre el cual considera necesario seguir reflexionando en profun-
didad. Concretamente, el CESE: a) insiste en que las tasas correspondientes deben ser claras y transparentes,
y su aplicacién no debe representar ninguna amenaza para el derecho de acceso a la justicia; b) recomienda
eliminar o modificar sustancialmente el articulo 14, apartado 2, e c) insiste en la necesidad de que los jueces
seleccionados dispongan de una formacion profesional de alto nivel».
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afo anterior a la firma del Acuerdo», (Alemania, Francia y Reino Unido), o c) el prime-
ro dia del cuarto mes siguiente a aquel en el curso del cual hayan entrado en vigor las
modificaciones en lo que consiente a su relacién con el Acuerdo, del Reglamento UE
1215/2012 del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competen-
cia judicial en materia civil y mercantil.

En definitiva, se trata de tres circunstancias*!, de las que a 1 de enero de 2014 (pri-
mera de las fechas previstas) no se habia cumplido ninguna.

Las previsiones iniciales de la Comision sobre la fecha de aplicabilidad del sistema
de la PEEU, eran que la primera Patente Unitaria se registrara en abril de 2014%?, dead
line que claramente ha sido superado, siendo la estimacion que actualmente se baraja,
mediados de 2015.

4.1. Estado de las ratificaciones al ATUP

El primer Estado en ratificar el Acuerdo fue Austria, en fecha de 7 de agosto de 2013,
seguido de Francia, en fecha 14 de marzo de 2014, sin que a la fecha de redaccién de
este articulo se haya formalizado la ratificacion por ningin Estado mas. Varios Estados
han iniciado los tramites e incluso aprobado nuevos proyectos legislativos con objeto de
adaptar sus legislaciones internacionales internas al ATUP. Este es el caso, entre otros,
de Bélgica*®, Malta** o Reino Unido*. Pero es previsible que otros Estados tarden bas-
tante mas tiempo en adaptar sus sistemas legislativos internos, tal es el caso de Irlanda
en los que es precisa la celebraciéon de un referéndum, ya que de conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de este pais, el referéndum es necesario siempre
que se pretenda transferir cualquier competencia jurisdiccional a un érgano internacio-
nal. En Dinamarca también ha sido preceptiva la celebracion de un referéndum, que se
ha decidido con resultado positivo*.

4.2. Modificacion del Reglamento UE 1215/2012 del Parlamento

La reforma del Reglamento UE 1215/2012 o Reglamento de Bruselas | (RBI) se
hace necesaria, de conformidad con lo previsto en el articulo 89 del ATUP, para regular
la relacion entre el RBI y el ATUP#. Asi, con fecha de 26 de julio de 2013 fue publica-
da por la Comision la consecuente Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo

41. En opinion de Angel GARCIA VIDAL, estas tres circunstancias deben converger de forma cumulativa. E/
sistema de la Patente Europea con efecto unitario. P. 98. THOMSON REUTERS-ARANZADI (2014).

42. Doc. MEMO/12/970, de la Comision, de 11 de diciembre de 2012 sobre el Patent reform package, p.13.

43. Bélgica adopto el acuerdo de ratificar el ATUP con fecha de 23 de abril de 2014.

44. En Malta, el 21 de enero de 2014 fue adoptado el acuerdo correspondiente a la adaptacion legislativa y
el instrumento de ratificacion se espera que sea depositado en Bruselas de forma inminente.

45. Intellectual Property Act 2014 c. 18, de 15 de mayo de 2014. Cuyo texto puede leerse en: http.//www.le-
gislation.gov.uk/ukpga/2014/18/contents/enacted/data.htm. No obstante, parece que Reino Unido presentara su
instrumento de ratificacion en fecha anterior a mayo de 2015, pero no de forma inminente.

46. El referéndum en Dinamarca ha sido celebrado con fecha de 25 de mayo de 2014, coincidiendo con
las elecciones europeas. El referéndum ha sido aprobado con un 62.5% de los votos, permitiendo al gobierno
proceder con la ratificacién del ATUP (http.//en.wikipedia.org/wiki/Agreement_on_a_Unified_Patent _Court#Le-
gal_basis).

47. Sin perjuicio de alguna manifestacion en contra. Vid. Manuel DESANTES REAL. «¢Hay que modificar el
Reglamento Bruselas | bis de 12 de diciembre de 2012 para que pueda entrar en vigor el Acuerdo sobre un
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y del Consejo (RBI bis)*. En esta propuesta se aclaran cuestiones como el caracter de
«organo jurisdiccional» del TUP, el funcionamiento de las normas sobre reconocimiento
y ejecucion en las relaciones entre los Estados miembros que son parte del ATUP y los
que no lo son.

El RBI bis*® sera aplicable a partir del 15 de enero de 2015%.

4.3. La aplicacién escalonada del Sistema PEEU

El ya citado articulo 89 del ATUP prevé como condicion para su entrada en vigor, que
al menos trece Estados hayan ratificado el Acuerdo (siempre que entre estos Estados
se encuentren, Francia, Alemania y Reino Unido). Con esto seria posible, que el sistema
de la PEEU entrara en vigor solo para una parte de los Estados de la UE participantes
en la cooperacion reforzada.

En ese caso, la PEEU iniciaria sus efectos Unicamente para los Estados participan-
tes que hayan ratificado el ATUP. Y ello por cuanto, el Reg. 1257/2012 establece®' que
«cualquier patente europea para la que se haya inscrito el efecto unitario en el Registro
para la proteccion unitaria mediante patente, tendra efecto unitario solo en aquellos Es-
tados miembros participantes en los que el Tribunal Unificado de Patentes tenga com-
petencia exclusiva con respecto a las patentes europeas con efecto unitario en la fecha
de registro».

No son pocos las dificultades e incertidumbres que podrian plantearse en el caso de
darse esta circunstancia, a la que a priori parece que no se le ha otorgado mucha rele-
vancia por parte de la doctrina experta en el tema®?,

I[V. CONSIDERACIONES FINALES

Con las circunstancias de participacion actuales, la entrada en vigor del paquete de
la PEEU, lejos del pretendido titulo de propiedad industrial con efecto unitario en toda
la Comunidad®, unificacién de tramites de gestion y defensa en un érgano jurisdiccio-

Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013?». Publicado en la revista CONFLICTUS LEGUM (6
marzo, 2013).

48. Debe tenerse en cuenta que en Dinamarca no se aplicara el RBI bis, sino el RBI. Como recuerda el cdo.
31 del RBI bis, de conformidad con los articulos 1y 2 del Protocolo nim. 22 sobre la posicion de Dinamarca que
figura en el anexo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopcién del RBI bis y no queda vinculada
por éste ni sujeta a su aplicacion. Con esto, podria darse que en Dinamarca se aplique el ATUP sin que las nor-
mas del RBI estén adaptadas al TUP.

49. Articulo 81 del RBI bis.

50. A excepcion de los articulos 75y 76, que son aplicables desde el 10 de enero de 2013.

51. Articulo 18.2 del Reg. UE num. 1247/2012.

52. Vid. Manuel DESANTES REAL, «El Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de
2013, una novedosa y controvertida arquitectura en la construccion europea». REVISTA DE ACTUALIDAD JU-
RIDICA DE LA UNION EUROPEA. LA LEY. (marzo 2013) y Angel GARCIA VIDAL. El sistema de la Patente Euro-
pea con efecto unitario. Pp. 104-106. Thomson Reuters-Aranzadi (2014).

53. Interesante en este punto la lectura del Comunicado de Prensa del Consejo de la UE. Sesién nimero
3208, Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2012 (17410/12) en el que se expone la PEEU como instrumento de
crecimiento, competitividad y progreso social que ayudara a reducir los obstaculos y a mejorar la eficacia del
mercado Unico para las empresa, asi como que la creacién de un sistema de patente unitaria alentara a las em-
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nal centralizado bajo un régimen juridico unificado, implicara la creacién en los Estados
contratantes de una tricefalia, que obligara a elaborar complejisimas estrategias solo al
alcance de unos pocos: a) patentes nacionales sujetas a las diferentes jurisdicciones
nacionales y a leyes nacionales, b) patentes europeas sin efecto unitario validas en al-
gunos o en todos los Estados contratantes sujetas al TUP y a leyes nacionales y c) pa-
tentes europeas con efecto unitario en todos los Estados contratantes y sujetas al TUP
y a leyes nacionales. Ninguna de ellas es el Dorado de la patente de la Union Europea
durante tantas décadas sofiadas®.

Espaia rechaza la PEEU, fundamentalmente, por entender que supone un agravio
comparativo para las empresas de los Estados miembros que no tienen el inglés, fran-
cés o el aleman como lengua oficial, lo que entiende que conllevaria la discriminacion de
los inventores espafoles porque la necesidad de traducir sus solicitudes, ralentizara el
procedimiento de concesion frente a la inmediatez de ingleses, franceses y alemanes.

No obstante, y sin perjuicio de esa «discriminacion» o «incomodidad» linguistica,
no pueden obviarse, por un lado: a) las iniciativas correctoras adoptadas en el seno de
la UE en el acuerdo sobre traduccién y acuerdo sobre cooperacion reforzada, donde se
prevé que los Estados miembros y la OEP establezcan un fondo comun, a partir de las
tasas abonadas por los solicitantes para sufragar, o aminorar, la traduccion de la solici-
tud de las empresas innovadoras de aquellos Estados que no tengan como idioma oficial
uno de los tres idiomas de trabajo de la OEP, y b) que con el actual sistema de patentes,
las empresas espafiolas ya tienen que hacer frente a cuantiosos gastos como conse-
cuencia de las traducciones de sus solicitudes siempre que quieren que la proteccién de
sus invenciones sea eficaz fuera de las fronteras nacionales.

Bien puede resultar, tras la lectura del presente articulo, que surgen temores de ma-
yor calado, como lo son: la inseguridad juridica resultante del complejo conjunto normati-
vo del paquete de la PEEU, su incierta fecha de entrada en vigor, aplicabilidad y eficacia,
y en los que habria sido mas coherente fundamentar el rechazo por parte de Espafia.
Mas alla de la simple discriminacion linguistica.

Con su oposicion, y sin perjuicio de las muchas opiniones vertidas en este proceso
que apoya la existencia de argumentos que justifican la no adopcién de la norma®, lo

presas de la UE a incrementar sus actividades de innovacién, mejorando asi su competitividad en el mercado
interior, proporcionando a las empresas de la UE un mayor incentivo para proteger sus invenciones y las nuevas
soluciones técnicas en toda Europa.

54. Manuel DESANTES REAL, «El acuerdo sobre un Tribunal de Patentes de 19 de febrero de 2013, una no-
vedosa y controvertida arquitectura en la construccion europea». La Ley Unién Europea. NUum. 2. marzo 2013.
Editorial LA LEY.

55. Entre las manifestaciones en contra: Manuel DESANTES REAL y la CEOE en comunicado publicado por
EUROPA PRESS el 10 de diciembre de 2010.

Por otro lado, en una proposiciéon no de Ley registrada en el Congreso el 15 de diciembre de 2010, los na-
cionalistas catalanes se apresuraron a primar el modelo de patente comunitaria Unica por encima de la contro-
versia sobre las lenguas oficiales. Para este grupo parlamentario, el proyecto de patente europea sustituiria a
la actual amalgama de patentes nacionales, algo «muy importante» teniendo en cuenta que apenas el 20% de
las patentes se validan en Estados pequefios y que el pais que no da validez a las patentes de los demas pier-
de atractivo como lugar para que una empresa amplie mercados. En ese contexto, CiU quiere que el Congreso
inste al Gobierno a «contribuir al desbloqueo de las negociaciones para la adopcién de una Unica patente comu-
nitaria con validez en todos los Estados miembros de la UE». Ademas, aconseja «impulsar activamente, junto a
los paises europeos que ya lo han propuesto, la instauraciéon de una patente comunitaria coman que simplifique
el sistema actual como via para reducir costes, impulsar las actividades de 1+D+i a través de las patentes, me-
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cierto es que Espana ha quedado voluntariamente al margen del proceso de negocia-
cion de un conjunto de medidas legislativas que implican consecuencias, tanto para las
patentes europeas con efecto unitario, como a las actuales que carecen de dicho efecto,
por lo que el acuerdo aunque no se aplique directamente en Espafa si afecta a las em-
presas espafiolas, que deberan enfrentarse a un sistema de indudable calado econémi-
co, en el que el gobierno espafol no ha participado para defender sus intereses y en el
que ademas, en la medida en que persista la ausencia de algunos paises, se crea una
peligrosa brecha en el mercado interior que lejos de mejorar el panorama existente has-
ta la fecha, lo complica todavia mas. Sin dejar de recordar que la resolucién de conflic-
tos sobre las invenciones espafolas, en la medida en que se encuentren protegidas por
una patente europea sin efecto unitario o se vean afectadas por una PEEU, debera ser
resuelta ante el TUP, sin sede en territorio espafiol y con todas las complicaciones desde
el punto de vista de gastos procesales, cuanto menos, que ello comporta.

Con ello, parece logico pensar en un préximo escenario, cuando la entrada en vigor
del nuevo sistema de patentes se haga efectiva, en el que Espafa sea presionada para
aceptar el famoso Paquete de la PEEU, lo que sin duda se formalizaria en una clara si-
tuacioén de debilidad politica, en la que nada podria reivindicar a favor de sus nacionales
y consecuentemente en pro de los intereses de las empresas nacionales generadoras
de tecnologia, llamadas a ser el motor de la internacionalizacién y desarrollo de la eco-
nomia espafola.

jorar la competitividad de los Estados miembros y fomentar. BOCG. Congreso de los Diputados, nim. D-498,
de 27 de diciembre de 2010, p. 3.
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