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Se analizan en este documento las principales cuestiones relativas a las partes del procedimiento, objeto
de regulaciéon en el Acuerdo por el que se crea un Tribunal unificado de patentes

1. Preliminar virtud de la legislacion que le sea aplicable,

El Acuerdo por el que se crea un Tribunal uni-
ficado de Patentes (ATUP) no sdélo se encarga
de enumerar el listado de acciones para cuyo
conocimiento tendrd competencia exclusiva el
Tribunal. El ATUP también regula (en los articu-
los 46 y siguientes) los aspectos relativos a la
capacidad de las partes, su legitimacién activa
para entablar dichas acciones ante el Tribunal y
la representacién con la que deben intervenir.

. La capacidad para ser parte

Segun el articulo 46 del ATUP tiene capacidad
para ser parte en los procedimientos ante el Tri-
bunal cualquier persona fisica o juridica, o cual-
quier 6rgano equivalente a una persona juri-
dica con capacidad para iniciar procedimientos
de conformidad con su Derecho nacional. Por lo
tanto, la capacidad se reconoce también a los
nacionales de un Estado de la UE no contratan-
te del ATUP, e incluso a nacionales de Estados
ajenos a la UE. Y esto no debe sorprender, des-
de el momento en que la patente europea v,
en consecuencia, la patente europea con efecto
unitario, puede ser concedida a personas que
no son nacionales de la UE, e incluso de ningun
Estado firmante del CPE (No se olvide que segun
el articulo 58 CPE, dedicado a la “legitimacion
para presentar solicitudes de patente europea”,
“cualquier persona natural o juridica y cualquier
sociedad asimilada a una persona juridica, en

podra solicitar una patente europea”).

En todo caso, la capacidad para ser parte ante
un procedimiento ante el TUP sera determinada
por el correspondiente Derecho nacional, por lo
que habra que valorar si esa concreta legisla-
cion nacional establece o no reglas contrarias al
orden publico europeo (Piénsese en una perso-
na a la que su Derecho nacional no le reconozca
capacidad para iniciar procedimientos judicia-
les, por ejemplo, por razones de discriminacion
racial o sexual).

La legitimacion

Sobre la base general de la capacidad para ser
parte, el ATUP especifica mas en concreto quién
puede ser parte actora de las distintas acciones
que se pueden entablar ante el Tribunal unifica-
do de patentes.

3.1. La legitimacion del titular del derecho

En primer lugar, el Acuerdo se ocupa de
establecer que el titular de una patente
podra ejercitar acciones ante el Tribunal
(art. 47.1 ATUP). Obviamente, habra que
entender que igual legitimacién le corres-
ponde al titular de un certificado comple-
mentario de proteccion de medicamento
o de un certificado complementario de
proteccién de productos fitosanitarios que
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tenga como patente de base una paten-
te europea con efecto unitario o una pa-
tente europea. Porque las acciones cuyo
conocimiento compete en exclusiva al Tri-
bunal unificado de patentes no se limitan
Unicamente a las acciones referentes a
patentes.

De este modo, el titular de estos derechos
de propiedad industrial (patente europea
con efecto unitario, patente europea sin
efecto unitario, certificados complemen-
tarios de proteccion concedidos sobre la
base de estas patentes) podra ejercitar
ante el TUP las distintas acciones para las
gue éste tiene competencia exclusiva (y
en relacion con las cuales tenga sentido la
accion por el titular, quedando obviamente
fuera acciones como la declarativa negati-
va de infraccion, la accion de nulidad o la
accion relativa al uso de la invencion ante-
rior a la concesion de la patente o al dere-
cho fundado en una utilizacién anterior de
la invencion).

La legitimacion del licenciatario

Por lo que respecta a la legitimacién de los
licenciatarios de patentes o de certificados
complementarios de proteccidn, el Acuer-
do distingue segun se trate de licenciata-
rios exclusivos o no.

En el caso del licenciatario exclusivo, se
le reconoce la posibilidad de ejercitar ac-
ciones ante el Tribunal, “de igual manera
que el titular de la patente”, siempre que
éste reciba un aviso previo. No obstante,
el Acuerdo no especifica como debe reali-
zarse ese aviso previo, por lo que bastara
cualquier medio con el que pueda acredi-
tarse que se ha llevado a cabo, en caso de
discusion al respecto.

Esta legitimacion activa del licenciatario
exclusivo es, con todo, susceptible de ser
eliminada por acuerdo de las partes en el
contrato de licencia, previendo que sea
el titular del derecho el Unico que pueda
entablar las correspondientes acciones en
defensa del derecho.

A diferencia de lo que sucede con el licen-
ciatario exclusivo (al que el Acuerdo re-
conoce la legitimacién activa, salvo pac-
to en contrario), cuando se trata de un
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licenciatario no exclusivo, el Acuerdo le
niega dicha legitimacion, salvo que expre-
samente se le reconozca en el acuerdo de
licencia (debiendo en todo caso el licencia-
tario comunicar previamente el ejercicio
de las acciones al titular del derecho).

En cualquiera de los casos en que un li-
cenciatario entable acciones ante el Tribu-
nal, el titular del derecho podra adherirse
a la accién. Ahora bien, si el titular de la
patente no ejercita esta facultad de adhe-
sion y por lo tanto la accién por violacion
de la patente es ejercitada Unicamente
por el licenciatario (exclusivo o no), la
parte demandada no podra ejercitar una
accion reconvencional de nulidad. Asi lo
dispone -claramente y sin margen para
cualquier otro tipo de interpretacién- el
apartado 5 del art. 47 el ATUP, que tan
s6lo deja abierta la posibilidad de entablar
una demanda de nulidad contra el titu-
lar de la patente ante la Divisiéon central
del TPI. (“La validez de una patente no
podrd ser impugnada en una acciéon por
violacion de patente ejercitada por el ti-
tular de una licencia cuando el titular de
la patente no participe en el procedimien-
to. La parte en la accidn por violaciéon de
patente que desee impugnar la validez
de una patente debera ejercitar una ac-
cién contra su titular”).

Esta regulacion viene a alterar la regula-
cién general sobre el ejercicio de las ac-
ciones reconvencionales de nulidad, se-
gun la cual cuando se haya entablado
previamente una accion de infraccion la
accion de nulidad sélo podra entablarse
ante la misma Divisién local o regional,
pudiendo optar la Divisidn local o regional
(art. 33.3 del ATUP) entre continuar el
procedimiento relativo a la accién por in-
fraccion y a la accion reconvencional, tras-
ladar la demanda reconvencional a la Divi-
sidon central, o trasladar tanto la accion por
infraccion como la accion por reconvencion
a la Division central para que resuelva.

De este modo, en los casos en que la ac-
cion de infraccidon sea entablada unica-
mente por el licenciatario la regulacidn
aboca —necesariamente- a una bifurcacion
del procedimiento, pues al no tratarse
de una accion reconvencional el Acuerdo
no prevé la posibilidad de que la Divisidn



nacional o regional que conoce de la accidn
de infraccién suspenda el procedimiento o
remita la cuestion a la Divisién central.

A propésito del ejercicio de las acciones
por infraccién por parte del licenciatario
(exclusivo o no) de la patente, surge el
importante problema de la inscripcién de
la licencia. Dicho de otro modo: debe de-
terminarse si para que el licenciatario de
una patente unitaria pueda entablar las
acciones contra un infractor es o no preci-
so que la licencia sea objeto de inscripcion
en algun registro publico.

Como es sabido, la practica totalidad de
la normativa reguladora de los derechos
de propiedad industrial, tanto naciona-
les como comunitarios, hace depender la
oponibilidad de la cesion y de la licencia,
de su inscripcidn en el correspondiente
Registro de la propiedad industrial. Asi
sucede, por ejemplo, y por limitarse al
ambito europeo con el articulo 23.3 del
Reglamento comunitario de obtenciones
vegetales, en el articulo 23 del Reglamen-
to sobre la marca comunitaria o con el
articulo 33.2 Reglamento sobre dibujos y
modelos comunitarios. En este sentido,
y segun el CPE, las patentes europeas
sin efecto unitario, que también pue-
den ser objeto de licencia, quedan suje-
tas a la correspondiente legislacion na-
cional. En efecto, de conformidad con el
articulo 2.2 del Convenio sobre la patente
europea «(e)n cada uno de los Estados
contratantes para los que se conceda, la
patente europea tendra los mismos efec-
tos y estara sometida al mismo régimen
que una patente nacional concedida en di-
cho Estado, salvo que el presente Conve-
nio disponga otra cosa». Y segun el articu-
lo 64.1 CPE «la patente europea confiere a
su titular, a partir del dia de la publicacion
de la nota de concesién y en cada uno de
los Estados contratantes para los que haya
sido concedida, los mismos derechos que
le conferiria una patente nacional concedi-
da en ese Estado».

Pues bien, en distintos ordenamientos
nacionales se exige la inscripcidn de la
licencia para poder ser opuesta frente a
terceros de buena fe. Y mas alla del in-
terés que presenta la inscripcién fren-
te a la realizacién por el titular de actos
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incompatibles, la necesidad de inscribir la
cesién de los derechos de propiedad in-
dustrial (asi como la licencia y la constitu-
cion de derechos reales) también suscita
interesantes cuestiones en relacién con el
ejercicio del ius prohibendi derivado del
derecho de exclusiva.

Como se ha dicho, el CPE no analiza la
cuestion, pues este Convenio se limita a
regular la transmisién o la constitucion de
derechos sobre una solicitud de patente
europea (todavia no concedida).

Pues bien, el ATUP no entra en esta cues-
tién, como tampoco lo hace el Reglamen-
to (UE) n.© 1257/2012. Porque aunque el
articulo 7.4 de este Reglamento dispone
gue “La adquisicién de los derechos surtira
efecto con independencia de su inscripcion
en un registro nacional de patentes”, es
claro que una cosa es la adquisicion del
derecho y otra su oponibilidad frente a
terceros. En definitiva, por tanto, y siendo
una cuestidon relacionada con la patente
europea con efecto unitario como objeto
de propiedad, y dado que el articulo 7 del
Reglamento (UE) n.0 1257/2012 remite
en estos casos a la legislacion nacional,
entiendo que habra que estar a lo que
disponga dicha legislacion nacional.

La legitimacién de otras personas

El articulo 47 ATUP también reconoce la
legitimacion para el ejercicio de determi-
nadas acciones, a terceras personas dis-
tintas del titular y de los licenciatarios del
derecho. Asi, en el apartado 6 del referido
articulo se preceptia que “cualquier otra
persona fisica o juridica, o cualquier otro
organo con capacidad para ejercitar accio-
nes de conformidad con su Derecho na-
cional, a quien afecte una patente, podra
ejercitar una accién de conformidad con el
Reglamento de Procedimiento”. Se ampara
asi, por ejemplo, la legitimacion activa de
un sujeto que entable una accion directa
de nulidad de una patente europea con
efecto unitario ante la Division central.

Y la misma legitimaciéon se reconoce a
cualquier persona fisica o juridica, o cual-
quier érgano con capacidad para ejercitar
acciones de conformidad con su Derecho
nacional, a quien afecte una decisién de



la Oficina Europea de Patentes adoptada
en el desempefio de las funciones que le
asigna el Reglamento (UE) n.© 1257/2009.

La representacion

Las personas legitimadas para entablar
una accion ante el TUP deberan estar de-
bidamente representadas ante el Tribunal
[salvo en el caso de las acciones contra
una decision de la Oficina Europea de Pa-
tentes adoptada en el desempefio de las
funciones que le asigna el Reglamento
(UE) n.© 1257/2009].

La representacidn puede corresponderle
(segun el articulo 48 ATUP) a letrados au-
torizados a ejercer ante los tribunales de
un Estado miembro contratante o, alterna-
tivamente, a “abogados especializados en
patentes europeas que estén habilitados
para actuar en calidad de agentes autori-
zados ante la Oficina Europea de Patentes
de conformidad con el articulo 134 del CPE
y que posean las cualificaciones adecua-
das, como un certificado de litigios sobre
la patente europea” [Téngase presente
que segun el articulo 134.2 CPE, podra
inscribirse en la lista de agentes autoriza-
dos toda persona fisica que: “a) posea la
nacionalidad de uno de los Estados Con-
tratantes; b) tenga su domicilio profesio-
nal o su lugar de empleo en uno de los
Estados Contratantes, y c) haya supera-
do las pruebas del examen europeo de
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cualificacién”]. Sobre esa base, el ATUP
dispone que el Comité administrativo es-
tablecera los requisitos relativos a las cua-
lificaciones que deberan tener estos agen-
tes autorizados ante la Oficina Europea de
Patentes, y que el Secretario mantendra
una lista de abogados especializados en
patentes europeas habilitados para repre-
sentar a las partes ante el Tribunal.

Por lo demas, y segun el ATUP, los re-
presentantes de las partes disfrutaran
de los derechos e inmunidades necesa-
rios para el ejercicio independiente de
sus funciones, incluido el derecho a no
revelar en los procedimientos ante el Tri-
bunal el contenido de las comunicaciones
entre un representante y la parte o cual-
quier otra persona, a menos que la parte
afectada renuncie expresamente a este
derecho.

Ademas, los representantes de las partes
tendran la obligacién de no hacer una pre-
sentacion errénea de hechos ante el Tribu-
nal, ni de modo consciente ni si se tienen
motivos razonables para suponer que son
conocedores de los hechos en cuestion.

Finalmente, los representantes de las par-
tes podran estar asistidos por abogados
especializados en patentes, que podran
intervenir en las vistas orales ante el Tri-
bunal, de conformidad con el Reglamento
de Procedimiento.

Para mas informacion consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o dirijase al siguiente email de contacto: info@gomezacebo-pombo.com
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