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CAPITULO V. LA INFRACCION DR PATENTES RSFANOLAS Y
PATENTES BURCPEAS OTORGADAS PARA ESPA-
KA: LOS FOROS GENERALES.

1. Elsanentos condicionantes de la atribucién de
coppetencia judicial internacional

235. La regulacién actual de la conpe-
tencia judicial internacional en materia de infraccidn
de patentes, nacionales o europeas, se caracteriza por
la concurrencia de foros de distinto tipo. La competen-
cia judicial internacional se rige, en efecto, tanto
por foros generales establecidos en funcién de la
voluntad de las partes o del domicilio del demandado
como por foros de carédcter especial que obedecen a las
necesidades concretas de la materia objeto del litigio.
Las normas aplicables tienen su origen, bien en el CB
bien en la LOPJ.

Esta regulacién serd estudiada en este
y el siguiente capitulo a fin de determinar si es o no
adecuada a las actuales rnecegsidades de tutela judicial
en materia de violacitn de patentes. Con carécter
previo exarinaremos los elementos que condicionan dicha
tutela, esto es, 1a naturaleza de los actos de infrac-
cién, las distintas acciones gue el ordenamiento
juridico otorga para la dJdefensa de los dsrechos de
exclusiva y el impactv y consecuencias de la instau-
racién de un procedimiento unitario de concesién de
patentes sobre la infraccién de tales patentes.
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1. Los actos ds infraccidn de patantes

236. Siguiendo el modelo del CPC,
gque, a su vez, se inspira en los Derechos alemén y
francés de patentss’™, la LP contiene un catélogo
cerrado de actos respecto a los cuales el titular de la
patente o el concesionario en exclusiva de una licencia
de explotacién® pueden enervar su ius prohibendi.

Los actos prohibidos se refieren a
la explotacién del producto © procedimiento protegido
por la patente de invencién® en los tres niveles de
aprovechamiento posibles (fabricacién, comercializaciodn
y utilizaci6én), pues el objetivo del sistema de
patentes es precisarente reaservar en exclusiva al
titular del derecho o a su causahabiente la posibilidad
de obtener un beneficio a partir de cada uno de los

M MASSAGUER FUENTES; J.: Los efectos,.., p. 34.

M) El1 concesionario de una licencia carente de
caricter exclusivo no estd, en principio, legitimado
para interponer la accién de infraccién: puede, sin
embargo, requerir notarialmente al titular de 1la
patente para que éste actiGe contra el infractor. Caso
de gue transcurran tres meses sin que ésto ocurra,
podré entablar la accién en su propio nombre (art. 124.
2 LP). Este precepto obesdece al hecho de gue muchas
veces la infraccibén a quien verdaderamente perjudica es
al licenciataric, que es guien explota la invencién
limit&ndose el titular al cobro de las regalias
(PEDEMONTE FEU, J.:Comentarios.... p.269).

“ Como forma de reforzar a las patentes de
procedimiento en el apartado c) del art. 50 LP se
extiende la proteccidn a los productos directamente
obtenidos por el procedimiento objeto de la patente.

Cfry. ZOYMEZ SEGADE, J.A.: la ley de patentes...., P-
105.
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actos de explotacifn de la invencién gue se produzcan
en territorio nacional’.

237. A primera vista pudiera
parecer que el ius prohibendi s6lo se puede accionar
respecto a un nimerc reducido de actividades, puesto
que el catflogo de actos a los que se refiere la Ley es
un catilogo cerrado’, de forma que para poder afirmar
la existencia de un acto de infraccién es preciso

subsumirlo en una de las categorias de actos utilizadas
por la LPY,

Pero resulta que en esta operacién tiene gran
trascendencia el principio, propio del Derecho material
de patentes, segin el cual el acto de explotacién se
cumple con el inicio de su ejecucidn®. Ssi, por

5 Ese derecho a la obtencién en exclusiva de un
beneficio constituye prec.samente el “cebo" vara que
las empresas inviertan en investigacién tecnolégica
(FERNANDEZ NOVOA, C.: " El contenido...", p. 31).

% MASSAGUER FUENTES,J.: Los efectos..., p- 62.

7 Respecto a los productos se prohiben la fa-
bricaciébn, el ofrecimiento, la introduccién en el
comercio y la utilizaciéon del producto o su importacién
Y posesidn para uno de esos fines (art. 50 a, LP).
Respecto a los procedimientos se impide la utilizacién
y el ofrecimiento de la utilizacién (art. S0 b) LP) y
en relacién a los productos directamente obtenidos por
un procedimiento, el ofrecimiento, la introduccién en
el comercio o la utilizaci6tn asi como la importacién o
posesién para uno de dichos fines (art. 50 ¢} LP). El
ius prohibendi también se extiende a los actos de
infraccién indirecta referidos a la entrega u ofreci-
niento de entrega de medios esenciales para la puesta
en prictica de la invencién (art. 51.1 LP).

W Los principios que informan la concepcién legal
de los actos de explotacidén de la invencién sometidos
al ius prohibendi son cuatro: a) el principio de
conexidn de los actos de sxplotacién; b) el principio
de inaependencia de las formas de explotacién; c) el

(continGa...)
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sjemplo, los planos y proyectos gque se elaboran para la
fabricacién del producto o la utilizacién del procedi-
miento protegido incorporan la idea inventiva, se
considerarsn inicio de la fabricacidn o utilizacién del
objeto de la patente’™, con lo cual podr& enervarse
respecto a los mismos el ius prohibendi.

238, Como hemos visto, una de las
caracteristicas esenciales de 1o gue la LP califica de
efectos de la patente’™, es su limitacién territorial.
El principio de territorialidad, que es un principio
gue sistemiticamente no pertenece al fmbito del Derecho
de la propiedad industrial sino al del Derecho interna-

M, . .continuacién)
principio de cumplimiento del acto de explotacidn con
el inicio de su ejecucidn y d) el principio del sentido
econdmico de los actos de explotacidn. MASSAGUER
FUENTES, J.: Los efectos..,, pp-57-58.

M  MASSAGUER discrepa de la doctrina mayoritaria
que considera a la elaboracidén de planos y proyectos
actos preparatorios que escapan al iur prohibendi,
salvo cuando se efectian para la exportacidn. La
elaboracién de planos y proyectos supcone para este
autor el inicio de la fabricacién si recogen “todos los
datos importantes para la aprehensién y materializacidn
de la idea inventiva protegida por la patente, eviden-
temente m&s allé de la descripcién de la patente
depositada ante la Administracién®. Cfra. MASSSAGUER

FUENTES, J.: Los efectos..., (pp.82-85), p. 8S.

3% Rbrica del Titulo VI de la LP { De los efectos
de la patente y de la solicitud de la patente). En
estos preceptos se asimila por tanto al ius prohibendi
con el efecto del derecho. MASSAGUER explica 1la
utilizacién de esta terminologia de 1la siguiente
forma."La LP 8010 se refiere a uno de los elementos que
integran el derecho de patente, el gue nace con la
propia patente: el ius prohibendi que por ello mismo
bien puede ser considerado como una consecuencia de la

patente.” MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos.... PP-
41-42.
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cional privadn™, tiene como principal efecto gque 1la
proteccidn otorgada por la patente de invencidn se
limite al Estado de concesidn de la misma. S6lo los
actos realirados en territorio espaficl son actos
constitutivos d» una infraccién del derecho de exclusi-

va espaficl 0 de la patente europea otorgada para
Espafia.

239. Aunque las patentes se puedan
explotar e infringir en la fase industrial, es 36lo con
la introduccisn en el comercic del producto objeto de
la patente u obtenido mediante la utilizacion del
procedimiento protegido que se rentabilizan econémica-
mente’™. Ello otorga un caré&cter especial a los actos
de introduccién en el comercio que se expresa tanto en
el principio de conexi6tn de los actos de explotaciédn,
en virtud del cual los actos de infraccién se encade-
nan, siendo la comercializacidn el ulterior desarrolilo
de la fabricacién'®, como en la doctrina del agota-
miento nacional, segin la cual una vez el titular de la
patente de invenciédn ha obtenido en el mercado el
beneficio que le otorga una patente de invencidn ya no
puede pretender un segundo beneficio'™.

Y MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos.... p. 70;
NIRK, R.: "Zum Anvendungsbereich...", p. 222.

"2 FERNANDEZ NOVOA, C.: "El contenido...®, p. 33.

% MASSAGUER FUENTES, J.: Log efectos,.., p- 57-

' art. 53 LP. Sobre el fundamento tedrico de
d.cha doctrina en la teoria de la recospensa, cfra.
MASSAGUER FUENTES, J.: Lo efectos,.., PpP.- 198-199.
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240. En las operaciones de comercio
internacional®™, se puede producir la ruptura de la
contiriidad aspacial entre los procesos de fabricacién
y comercializacién. Tal ruptura puede salvarse, en
banaficio de los intareses del titular de la patente y
para salvaguardar el darecho de exclusiva nacional,
tipificando al acto de importacifn como acto Ilfcito
[art. 50 a) y c} LP)* o asimilando, en virtud del
principio antes enunciado de cumplimiento del acto de
explotacién con el inicio de su ejecucién, al acto de
axpcrtacién o envio exterior con la introduccidn en el
comercio’™. Ello no alcanza, sin embargo, a ocultar
gue la fabricacién de los productos jimportados habré
tenido lugar en el extranjero y que, en el caso de
sxportacion de productos, la introduccién en el
comercio se consumars fuera del Estado de proteccioén,
en un mercado gue no e- el protegido’™.

El ius prohibendi podré actuar, por
tanto, respecto a aslabones de operacjiones realizadas
en el extranjero, de forma que, indirectamente, la

' MASSAGUER las define como aguellas operaciones
que tienen como objeto productcs protegidos fabricados
en un Estado y destinados a ser introducidos o efecti-
vamente introducidos en el territorio de otro Estado.
Cfra. MASSAGUER FUENTES; J: los efectos.... pPp. 77-78.

% La articulacién de la conceptuacién de la
importacién como acto de infraccidn cauea, no obstante,
dificuitad~s desde el punto de vista de s armonizacién
con los principios inforsadores de la concepcién legal
de los actog de explotacién: MASSAGUER FUENTES, J.: los
efectos. .., p. 107.

1 MASSAGUER FUENTES, J.: Los cfectos...., p- 131.

M MARTINY, D.: "Verletzung von Immaterialgiite-
rrechten im IPR” en AAVV.: * Die lamaterialgiiterrechte
in kiinftigen Internationalen Privatrecht der Buroplis-
chen Gemeinschaften®, RabelsZ, 1976, (pp. 189-232), pp.
218-230, . 225.
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patente tenga efectos extraterritoriales®™. Lo verda-
deramente relevante, desce el punto de vista del
Dere “~ material, es impedir que el titular de 1la
patente de invencién o su causahabiente se vea privado
de la obtencién de un beneficioc que por realacicnarse de
forma astrecha con el mercado nacional hubjera debido
corresponder (nicamente a quien detenta el derecho de
exclusiva.

241. En la valoracién de cull es el
vinculo suficiente, qué duda cabe, de que influiré&n
consjideraciones de politica econfmica: cuanto més se
desee proteger el derecho de exclusiva nacional, menor
serd el vinculo exigido®™. Coherentemente con el
proteccionismo de la LP*, cabe defender, por tanto,
la suficiencia de una minima relacién del acto con el
territorio nacional para hablar de infraccién del
derecho de exclusiva nacional. Se puede considerar
infraccién el mero envio desde territorio espafiol de
publicidad ofreciendo la exportacién del producto
protegido®™,

El envio de publicidad constituye,
en efecto, un ofrecimiento del producto protegido

¥ MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. = -

% En EFUU se ha llegado a considerar que comete
una infraccién de una patente estadounidense la empresa
extraniera que vende en el extranjero un producto
también fabricado en el extranjero a un distribuidor
.stadounidense del que cabe presuponer que introduciré
el producto infractor en Estados Unidos. Cfra. CHAPIN,
H.A.- BUSH, G.L.: *U.S. patent infringement jurisdic-
tion™, CIPA, 1975, (pp. 41-46).

“! GOMEZ SEGADE, J.A.: La ley de patentes..., pp.
36-42.

%! MASSAGUER FUENTES, J.: Los efectos..., p. 137.
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pussto gque el acto inicial (el envio) significa la
ejecuciébn de la accién de ofrecimiento. Bn virtud del
principio de territorialidad, el envio desde territorio
espafiol atenta contra el monopolio respecto al ofreci-
nianto del producto, aunque los principales efectos de
tal envio se hayan de producir an un espacio libre de
patente.

242. La estructura gue el Derecho
material de patentes atribuye a la infraccitn de las
patentes de invencién supone, inevitablemente, una
multiplicidad de actos de infraccién, que, sin embargo,
desde un punto de vista econbmico, se relacionan
estrechamente formando parte de una cadena de produc-
ciédn y distribucién. Este hecho ser& relevante en dos
&mbitos: en primer lugar, por lo que respecta a la
posibilidad de acumular las acciones relativas a los
diversos actos de infraccién cometidos respecto a
patentes paralelas y a la determinacién de la ley
aplicable a tales actos y en segundo término, por lo
que se refiere a la posibilidad de apreciacién de la
litispendencia y la conexidad.

2. Las acciones por .infraccién de
patentes

243. La LP contiene en su Titulo
VII una regulacién de las “acciones por violaciétn del
derecho de patentes®” (Ribrica) que ha sido criticada
por su imprecisién®, De ella deriva, sin embargo von
claridad, que el titular de la patente de invenciétn o

) GOMEZ SEGADE, J.A.: la Ley de patentes..., p-.
112; PEDEMONTE FEU, J.: Cogpentarios..., p. 142.
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el concesionario de una licencia exclusiva detentan, en
defensa de su derecho a la explotacién exclusiva de la
invencién, dos grandes tipos de acciones, la acciétn de
cesacibn [art. 63 a) LP] y la accitn de indemnizacién
{art. 63 b) LP)™. Por el carfcter excepcional del
derecho de exclugiva en relacién al marco general de la
libre competencia el ordenamiento juridico pone,
ademés, a disposicién de cualquier interesado 1la
posibilidad de requerir al Juez competente para que
declare que una determinada actuacién no constituye una
violacién de patente (art. 127.1 LP)*.

244. En el caso de la accién
declarativa negativa de infraccién tanto los intereses
propios de una buena administracién de justicia ccmo
los de las partes en litigio abogan por el estableci-
miento de un forum loci protectionis. El objetivo del
actor es la obtencidn de una declaracién de licitud de
determinadas actividades, que supuestamente infringen
una patente de jinvencién. Para ello ser& necesario
contrastar las reivindicaciones de la patente con las
actividades de explotacién realizadas o proyectadas por
el demandante. Serd determinante en tal operaciédn la
préctica de pruebas periciales que, por imperativo del
principio de territorialidad, se referirén necesarijia-
rente a actos realizados en el Estado de proteccidn.

245. En el caso de gue se interpongan
acciones de cesacién o de resarcimiento los tribunales
deberin establecer la existencia de una violacién de

% FERNANDEZ NOVOA, C.: "El contenido...", p. 38.

“ Se considera interesado a quien lleve a cabo
una explotacién industrial en territorio espafiol o
degsarrolle preparativos serios y efectivos a tales
efrctos (art. 127.2 LP).
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patante necesariamente acaecida, en virtud de 1la
limnitacién territorial de los efectos del derecho, en
el Estado que lo ha otorgedo. La buena administracién
de justicia aconseja ciertamente, que traténdose de
actos ilicitos se tengan en cuenta criterios de
proximidad en el establecimiento del foro™. Los
intereses del demandante, en cambir, varian repecto a
una u otra accién, por lo que puede ser adecuado
prever, ademfs, otros foros concurrentes para su
sustanciacién.

246. Lla accidn de cesaciédn de
actividades es la accitn més caracteristica del Derecho
de la propiedad industrial; su introduccién en el Dere-
cho espaficl de patentes de invenciétn colma una de las
lagunas del Derecho positivo anterior’. Su importan-
cia se debe a que la infracciédn de una patente de
invencitn se suele insertar en una explotacién indus-
trial o una cadena comercial, de forma que usualmente
los actos de infraccibon se repiten en el tiempo.

Si las acciones de cesacidn tienen
como finalidad detener la actividad del infractor, uno
de los factores de mayor relevancia para el actor seré
la cercania entre tribunal competente y hechos delic-
tivos, esto es la coincidencia entre el lugar en el gue
se dirime el litigio y el lugar en el gue debe ejecu-

 sobre todo de cara a la obtencién de pruebas.

Cfra. SCERODER, J.: Internationale Zustindigkejit....
p. 268,

%7 GINER PARRENO, C.: "La accién cesatoria y 1la
medida cautelar de cesaciédn en el Derecho de marcas
espafiol. Reflexiones al hilo de la Ley de patentes y
del proyectn de ley de marcas®, Justiciu, 1988, (pp.
933-947), p. 933 con ulteriores referencias en nota 1.
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tarse la decisibn, pues lo gque se busca es una protec-
cién répida.

No obatante, en el marco de un sistena
convencional que, como el del CB, establece grandes
facilidades para el reconocimiento y ejecucién de
decisiones judiciales a la vez que permite, de acusrdo
con la interpretacifn propuesta, 1la obtencién de
medidas cautelares de cesacién ante jurisdicciones
distintas a las competentes respecto al fondo, la
preferencia por el forum delicti commissi podr& ceder
ante otro tipo de intereses como los de la centraliza-
cién de todas las acciones relativas a infracciones de
patentes paralelas. Dichos intereses se ver&n favoreci-
dos si el tribunal ante el que se acumulan las acciones
es un tribunal especializado en este tipo de 1liti-
gios*.

Asi no es dificil imaginar las ventajas, que
en relacidn a los costes procesales y a la sconomia de
esfuerzos, puede repraesentar gue en un solo proceso se
puedan ventilar acciones relativas a diversos actos de
infraccién cometidos respecto a derechos de exclusiva
paralelos™. Esto es especialmente evidente en el caso
de los litigios relativos a patentes europeas.

247, E1 objetivo perseguido por el
actor cuando interpone una accién de resarcimiento es
la obtenciédn de una condena al pago de una cantidad
dineraria. Dos factores guiar&n la eleccién del for»
ante el cual interponer dicha accién. Por un lado seré
determinante la presencia en esa jurisdiccidn de bienes

' VIVANT, M.: *"Das Europlische Gerichtsstands
...%, p. 28.

% SINGER; R:: "The infringement...®, p. 389.

247



contra los cuales sjescutar la eventual condena, si bien
dada la facilidad del reconocimiento y ejecucién este
factor serf secundario en relacidn a los Convenios de
Bruselas y Lugano. Tendrén, por tanto, mayor importan-
cia las ventajas procesales y la posibilidad de obtener
una cantidad sconSmica elevada en concepto de indemni-
zacion®™®. En este sentido conviene tener presente gue
el cflcule de la indemnizacidén es una cuestién que
suele calificarse de procesal, por lo que se aplicaré
respecto a la misma la lex fori'', de forma que nos
hallamos ante acciones muy susceptibles de ser afecta-~
das por el fen6meno del forum shopping, puesto gue
mientras gque determinadas jurisdicciones son tradicio-
nalmente poco propensos a establecer indemnizaciones
elevadas en los litigios relativos a este sector’?,
otras llegan a decretar indemnizaciones de carécter
astronémico’”.

248. Como contrapartida, el actor que
decida demandar por infraccidén de patentes ante los
tribunales de un Estado distinto al Estado de protec-
cibén debers& enfrentarse a las dificultades inherentes
a la generalizada vigenciz de una norma de conflicto
gue designa a la lex loci protectionis. Si se acumulan

0 VIVANT, M.: "Das curopdische Gerichtsstands-
.....' p. 28.

"' HESS, C.: Rechtsfolgen...., p. S1.

7 RETUERTA, J.J.: Nueva ley de patentes...., Pp-
84.

" Este es el caso de EEUU. Ha alcanzado gran
notoriedad la indemnizacién de novecientos millones de
dbélares gue KODAK hubo de pagar a POLAROID por la
infraccién de doce patentes de invencién en la fabrica-
cién de cémaras fotogrAficas. Cfra. BODEWIG, T.: "USA-
iiber 900 Mio Schadensersatz fiir Polaroid®, GRUR Int.,
1991, o. 170,
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acciones relativas a distintas patentes de invenciodn,
se produciré un fraccionamiento, la aplicaciébn de
tantas leyes nRateriales distintas como patentes
nacionales hayan sido infringidas®™. Como en relacién
a la patente nacional y a la patente europea no esté
unificada ni la regqulaciébn relativa a los actos de
infraccién ni sl Derechc de sanciones, la tarea del
juez seri considerablemente compleja’™. Las posibles
soluciones a esta cuestién serén examinadas al hilo del
anilisis de los foros gensrales que abren la LOPJ y el
CB.

3. La violacién de las patentes euro-
. {alidad

249. Aungue el Convenio de Munich
sobre patentes europeas tiene como objetivec bésico el
establecimiento de un procedimiento unitario de
concesibn de patentes, y, una vez la patente europea ha
sido otorgada, produce en cada uno de los Estados
designados los mismos efectos y estd sometida al mismo
régimen que una patente nacional, el CPE contiene
elementos gue permiten afirmar el mantenimientc de
cierta unidad entre el haz de derechos de exclusiva
otorgados’™.

250. Existe, como hemos visto, una
uniformidad en los requisitos de patentabilidad que se

¥* VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas y derechos reales"
en GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: i
privade. Parte . 58 ed., Madrid, 1993, (pp.337-
394), pp. 388-389.

S HESS, C.: Rechsfolgen.... P- 41.
S GONZALEZ-SICILIA, E.: "Consideraciones...", p.

¥
dm
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proyecta en el establecimiento de unas causas de
nulidad tinicas. Ello repercute inevitablemente en el
proceso de nulidad. En el plano del Derecho materijal de
patentes, la unidad del otorgamiento se completa con el
establecimiento de un periodo de duracién uniforme de
veinte afios (art. 63.1 CPE), con la extensién de 1la
proteccidn conferida por las patentes de procedimiento
hacia los productos directamente obtenidos a partir de
ese procedimiento {art. 64.2 CPE) y con el estable-
cimiento de una proteccién minima a la solicitud de
patente en cada Estado parte (art. 67.2 CPE)’".

251. En el CPE se requla, adenis,
otra cuestién, gque incide especialmente en la actividad
judicial. Por su estrecha relacién con el procedimiento
de otorgamiento de patentes’”, gue en gran parte gira
en torno a una adecuada redaccién de las reivindicacioc-

7 si este contenido minimo no es recogido por la
legislacién nacional de patentes el regimen juridico de
las patentes de invencién otorgadas por la Oficina
europea diferirs en cuanto a estos extremos de las
patentes nacionales (Cfra. MASSAGUER FUENTES, J.: Los
efectos. .., p. 75). No es este el caso en Espafia (cfra.
art. 49 LP respecto a la duracién; art. 50 c¢) LP
respecto a la proteccién de los productos diréctamente
obtenidos por el procedimiento objeto de una patente y
59 LP respecto a la protecciétn de la solicitud de
patentes).

A pesar de que el CPE no lo exige, su
propia calidad técnica ha conducido a una adaptacién de
los Derechos materjiales de patentes de la mayoria de
los Estades parte. Este fue un efecto gquerido por los
redactores del Convenio: la armonizacién fria a partir
de un Derecho material de origen internacional que
coexiste con el Derecho de patentes de origen internc.
Cfra. BALLREICH, M.-HAERTEL, K.: * Uber koexisten-
tes...", especialmente, pp. 335-317.

'™ La dependencia existente entre reivindicaciones
y sistema de concesidn es puesta de relieve por G.
Maresca. Cfra. MARESCA, G.: "Sui raporti tra brevetto
europec e comunitario e brevetto italiano d'invenzi-
one™, sxv. dir. ind., 1987, (pp. 17-38), pp. 20-22.
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nes, y por la directa refarencia que a ellas hacen les
causas de nulidad de los art. 138 a) y d) CPE™, en el
art. 69 CPE y en el Protocolo interpratativo a este
articulo’™ se establecen unas pautas de intsrpret.cion
de las reivindicaciones. Son de especial importancia en
relacién a los litigios relativos a la infraccién de
patentes, pueste que una ve: establecido que 1la
actividad realizada por el presunto infractor os
constitutiva de un acto de infraccién tipificado por la
ley sers necesario determinar gque ese acto incide en el
fmbito de proteccidn otorgado por una deterainada
patente de invencién™.

El especisl papel de la interpretacién
de las reivindicaciones en el proceso de usurpacién
860lo puede entenderse si se tiene en cuenta que el
objeto de 1la patente, la invencién', es un bien
inmaterial, cuya proteccifn requiere necesariamente gue
previamente se cree un objeto material gue lo delimite

'® ARMITAGE, E.: "Interpretation of European
patants (Art. 69 EPC and the Protocol on the Interpre-
tation", IIC, 1983, (pp.811-817), p. 812.

W seqOn el art. 164.1 CPE este Protocolo forma
parte integrante del Convenio. Sobre su caricter
vinculante para los jueces nacionales: ARMITAGE, E.:
"Interpretation...", pp. 811-812,

' sobre las etapas tipicas de un proceso por
infraccién de patentes: STAUDER, D.: "Zur Gestaltung
-oo.' p- 87.

%2 Hay grandes discrepancias en relacién a cual es
el objeto de los derechos intelectuales, hay quien
considera que el cbjeto de 1a patente es la invencifn,
mientras que otras opiniones sostienen que lo gque se
protege es el acto de reproducciédn. En relacién a la
patente europea parece que hay mayor claridad acerca de
su objeto que es la invencién: BRUCHHAUSEN, K.:" Die
Baastimmung des Schutzgegenstandes von Patenten inm
Erteilungs-, Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren®”,
GnUR Int., 1989, (pp. 468-471), p.468.

251



e jdentifique™. Esta es la funcién que ejercen las
reivindicaciones: definir e) objeto para el que se
solicita la proteccidn (art. 84 CPE y art. 26 LP) ¥
establecer, por medio de esa operacién, cuédl es la
tecnologia de libre disposicién. De ahi que pueda
afirmarse que la conceptuacién del &mbjito de proteccidn
otorgado por la patente pertenece sistemiticamente a la
delimitacién de los intereses privados frente a los
intereses colectivos™.

Cuando se in‘orpone una accién por
infraccién de patentes el juez debers determinar si el
procedimiento o producto supuestamente infractor
realmente incide en el &mbito de proteccién otorgado
por la patente de invenciétn. Usualmente ese producto o
procedimiento no serd exactamente igual al descrito por
el tenor literal de las reivindicaciones. Ser&, por
tanto, necesario ir més alléd de una simple exégesis e
interpretar dichas reivindicaciones’™. El método
interpretativo ser& de gran jimportancia tanto para la
propia redaccién de las reivindicaciones™ y para la

% BAYLOS CORROZA, H.: Tratade..., p. 59.

' PREU, A.: "Von der 2unft zum europdischen
Patent und der Gemeinschaftsmarke®, Mitt., 1982, (pp.
122-128), p. 127.

% BRINKHOF, J.J.: “"The extent of the protection
conferred by European patents-Problems and sugges-
tions®, IIC, 1990, (pp. 488-497), p. 492; SOCORO, J.M.-
GRAU MORA, J.: “"Consideraciones sobre la infraccién de
patentes™ en Grupo espafiol de la AIPPI (ed): Homenaie
a M. Baylos., Estudios sobre Derecho industrial

Barcelona, 1992, (pp. 523-538), p. 525.

% Como las reivindicaciones en la patente europea
son uniformes es importante que exista un =sétodo
europeo de interpretacién de las mismas que sirva como
pauta para su redaccidén. En caso contracio podria
consid-:.rse preferible la proteccidn nacional de la

(continGa...)
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realizacisn del examen previo, como para los compati-
dores del titular de la patente, puesto gue a partir de
las reivindicaciones seré posible delimitar la tecnolo-
gia de libre disposicion™,

Con e] art. 69 CPE y su Protocolo
interpretativo se instauran, en el &mbito europeo, unos
criterios de interpretacién, vinculantes para todos los
jueces de 108 Estados parte, que se caracterizan por el
equilibrio entre la adecuada proteccién de los intere-
seg del titular de la patente de invencién y la defensa
de la 1libre competencia’. Con ello se pretende,
ademds, que el #dmbito de proteccién de una patente
europea siga siendo uniforme una vez tal patente ha

™(...continuacibn)
invencién. Cfra. SINGER, R.:*The infringement...", p.
is4.

¥ Si los criterios de interpretaci6bn son estric-
tos es menor la proteccidn otorgada y mayor el &mbito
de la tecnologia de libre disposicién y viceversa. De
igual forma, una interpretacién estricta favorece a la
seguridad juridica, pero puede resultar injusta para el
solicitante de la patente, que dificilmente puede
prever todas las implicaciones de ‘a invencién,
mientras que la vigencia de criterios hermenéuticos
amplios puede tener los efectos contrarios. Cfra.
BRINKHOF, J.J.:"The extent...™, p. 488; SINGER, R.:
"The infringement...", p. 384.

3 BRINKHOF, J.J.: " The extent...", p. 492, Para
un anfiisis de estos criterios, cfra. ARMITAGE, E.:
"Interpretation..."”; BRINKHOF, J.J.: " The extent...”;

Aa.accY, P.:Le droit eurcopeen..., Pp. 371-381.
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pasado a la fase nacional™. Se favorece, por tanto,
el mantenimiento de la unidad del derecho.

Indirectamente la instauracién de un
nétodo surcpec de interpretacién de las reivindica-
ciones de las patantes suropeas favorece la impugnacién
centralizada de las infracciones, pues facilita 1la
tarea del juez. A consecuencia de la aplicacién de la
lex locl protectionis, la infraccidn de una patente
europea otorgada para tres Estados distintos deberé
enjuiciarse aplicando respecto a cada patente una ley
nacional distinta. Ahora bien, mientras gue en el caso
de las patentes nacionales esa ley nacional regiré
también el proceso de determinacion del &mbito de
proteccidén otorgado por la patente, en el caso de las
patentes otorgadas por la Oficina eurcpea el &mbito de
aplicacidn de la ley nacional se ve reducido b&sicame:.-
te a los actos de infraccién y a las sanciones.

% cfra. BRINKHOF, J.J.: "The extent...", p. 494.
Este autor sefiala la imperfecciétn del sistema puesto
que no existe una instancia jurisdiccional de caricter
supranacional gque garantice la uniformidad. De idéntica
opinién, ARMITAGE, E.: “Interpretation...", p. 817.
Para el desarrollo de una Jjurisprudencia
europea en el Derecho de patentes son de gran impor-
tancia las Conferencias de Jueces de patentes europeos,
cuya existencia obedece a la iniciativa del Instituto
Max Planck de propiedad industrial de Munich. Hasta la
fecha han tenido lugar seis Conferencias; la Gltima se
celebr$ en La Haya en Octubre de 1992. Las intervencio-
nes presentadas se publicaron en GRUR Int., 1993, con
referencia de la publicacidn de las intervenciones de
las cinco conferencias anteriores en p. 351. En la
cuarta Conferencia se debatid el &mbito de proteccién
y la interpretacioén de las reivindicaciones: GRUR Int.,
1989. n  468-478B.
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252. Aunque en la préctica ha sido
infrautilizado™, el CPE prevé la posibilidad de que
los tribunales de los Estados parts que conozcan de un
litigio relativo a la infracciétn o nulidad de una
patsnte europea soliciten un dictamen técnico a 1la
oficina europea. Dicho dictamen debe cefiirse estricta-
mente a cuestiones técnicas™. E1l tribunal nacional
puede, en consecuencia, solicitar que los técnicos de
la Oficina europea intervengan en calidad de peri-
tos™. Con exta medida se favorece, indirectamente,
gue las decisiones que se adoptsn respecto a la
infraccién de patantes suropeas otorgadas para distin-
tos Estados obedezcan a criterios idénticos™, lo que
contribuye al mantenimiento de la unidad del derecho
habida cuenta de que los procesos por infraccién de
patentes giran bé&sicamente en torno a cuestiones de
car&cter técnico™.

%  KOLLE, G.: “Las Europlische Patentamt als
Sachverstéindiger im Patentprozess", GRUR Int., 1987,
(pp. 476~480), p.477. La primera utilizacién del art.
25 CPE se produjo a instancias de un tribuna) italjano;
cfra. BARBUTO, M.: "Erste Anwendung von Art. 25 EPU in
Italien™, GRUR Int., 1991, (pp. 476-477), p. 477.

™ EPO: Richtlinien fUr die Priifung im Europliis-
chen Patentamt, Miinchen, 1992, Parte E, Cap. XI11, 2.2.

" 1a intervencién de la Oficina europea debe
producirse de acuerdo con las normas reguladoras de la
intervencién pericial de la lex fori. Cfra. KOLLE, G.:
*Das Europdische...®, p. 477.

¥ LACHAT, S.: "Gedanken zur Vereinheitlichung des

Verletzungsrechts von Gemeinschaftspatenten™, GRUR
Int., 1975, (pp. 51=57), p. S4.

™ STAUDER, D.: Patent- und Gebrauchsmusterverlet-
mm.gu_g P 38.
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253, E1 Convenic de Bruselas de
1968 significé la ruptura con los efectos procesales
gue se atribuian a la territorialidad de las patentes
y derechos anilogos™. La verdadera aportacidén del
Convenio de Bruselas en este sector de)] Derecho radica,
en efecto, en la limitacién del &mbito material de la
competencia exclusiva establecida a favor del Estado de
concesién a los litigios directamente relacionados con
su vertiente registral y con la concesién del dere-
cho*™. Ello abre ia posibilidad de que, respecto a las
demds cuestiones, conozcan tribunales de Estados
distintos de acuerdo con las reglas generales de
competencia del Convenio.

254. Por lo que respecta a la
infraccién de patentes, los foros de mayor reievancia
son, sin duda, el foro del domicilio del demandado, y
el forum delicti —-omissi. La aportaciédn del CB,
recogida también en la LOPJ, no radica, sin embargo, en
el Gltimo de estos foros puesto gue, debjido a la terri-
torialidacd de los efectos de la patente, el lugar en el
que ésta se infrinja necesariamente coincidiré con el
lugar en el que la patente existe™ y, por tanto, el

** HEsS, C.:_Rechtsfolgen..., pPp. 30-31.

¥ VIVANT, M.: "Das Europdische Gerichtsstands
++o™, P. 27; VIVANT, M.: "Regime international®, p. 22.

7 Cfra. VIRGOS SORIANO, M.: “Cosas ...", p. 383.
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forum delicti commissi equivaldr&, en la préctica, al
forum loci protectionis, ergo a la jurisdiccién del
Estado de concesién. La verdadera novedad es qus pueda
interponerse una accién en relacidn a una infraccién de
patente ante los tribunales del domicilio del doemandado
o alli donde las partes dacidan,

255. El1 foro del dowicilio del demandado
resulta especialmente adecuado para la interposicién de
acciones de resarcimiento y, sobre todo, si una misma
persona ha infringido, con un mismo producto o procedi-~
miento, diversas patentes paralelas vigentes en
diferentes Estados respecto a una misma innovacién
técnica. La centralizacién de procedimientos se ve
favorecida si se trata de una patente europea, puesto
que el haz de patentes en los gue ésta se convierte
tras su otorgamiento, obedece a unos Unicos requisitos
de patentabilidad y confiere un &mbito de proteccién
uniforme.

256. Aungue potencialmente el foro del
domicilio del demandado ofrece la posibilidad de
cantralizar en un sblo procesc la sustanciacién de
diversas acciones de infraccidén de patentes, en la
préctica, la generalizada vigencia de la lex loci
protectionis dificulta esta operacidn. Para resolver
esta gituacién tan s6lo cabe la sustitucién del punto
de conexién de ]la norma de conflicto o una nueva
concepciétn de lo que constituye acto ilicito. Tal
concepcién podria defenderse exclusivamente a los
efectos de determinacion de 1la ley aplicable al
conjunto de los actos de infraccién realizados respecto
a patentes paralelas.
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A) la lex loci protectionls

257. La norma de conflicto rectora de
los sfectos de las patentas y derschos andlogos {la lex
loci protectionis) es una norma implicita, segin 1la
mayorfia de la doctrina, en el CUP™. El criterio de la
lex loci protectionis resulta, en cualquier caso,
aplicable en el sistema conflictual sspafiol en virtud
del art. 10.4 cc™.

“ Cfra. ULMER, E.: Intellectual property rights

and the conflict of Jlaws, Deventer, 1878, p. 2;
KREUZER, K.: "Gutachtliche Stellungnahme zum Referen-
tenentwurf sines Gesetzes zur Erginzung des Internatio-
nalen Privatrechts™ er. HENRICH, D.:Vorschllge und
, Tibingen, 1991, p. 149; SANDROCK, O.:

"Die xollissionsrechtliche Behandlung der Deliktshaf-
tung bei der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten
und Urheberrechten® en CAEMMERER, E. v.: Yorschlige und
Gutachten zur Reform des deutschen Internationalen

ge, Tibingen, 1983, { op. 380-439), p. 393; VIRGOS
SORIANO, M.: "Cosas..."™, p. 382; BOUZA VIDAL,N.:
"Aspectos del Derecho internacional privado de 1los
contratos de transferencia de tecnologia”™ en AAVV.:
1991, Bilbao, 1992, fpp.227-269),p. 241.

Existe otro sector doctrinal minoritario que
sntiende que las normas del CUP son simplemente normas
de extranjerfa que no se pronuncian respecto a aspectos
conflictuales. Cfra. NEUHAUS, P. H. : "Freiheit und
Gleichheit im internationalen Immaterialgiiterrecht™ en
AAVV.: " Die Immaterialgiiterrechte im kiinftigen
Internationalen Privatrecht der Europiischen Gemeins-
chaften”, RabelsZ, 1976, (189-232), pp.191-195, p. 193;
SCHACK, H.: "Recensi6én a Henrich®, JZ , 1992, pp. 195-
196. En la doctrina espaficla esta parece ser la opinioén
de P. Rodriguez Mateos: in fine RODRIGUEZ MATEOS, P.:
Sistepa de mexcado y tréfico internacicnal de mercan-

clas, Madrid, 1992, p. 190.
** En caso de que el CUP contenga, efectivamente,
una norma de conflicto, el art. 10.4 CC seria de

aplicacién residual dado el alto nGmerc de Estados
parte en el CUP.
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258. Distintos autores han defendido una
superacion del principio de territorialidad®’. Segtn,
por ajemplo, NEUHAUS, el Derecho internacional de los
bienes inmatariales se halla en una fase ya superada
del Derecho internacional privado, pues no diferencia
entre la proteccifn de un derecho subjetivo segin la
lex locl delicti commissi y la existencia de ese
derecho segin su lex originis.

259. La aplicacidn de la lex originis a
la existencia del derecho de exclusiva no supone, sin
embargo, la superacién de la territorialidad. Si lo que
se protegiera fuera 1la invencién, la dificultad
radicaria en la localizacién de la misma dada su
ubicuidad®, ya hemos visto como del carfcter intangi-
ble del objeto de la patente de invencién deriva 1la
necesidad de identificarlo y delimitarlo mediante la
formulacién de las reivindicaciones. Pe.o lo que se
protege no es la invencién en gi misma sino el derecho
de exclusiva que otorga el Estado, en virtud de la
comunjcacitn de determinadas invenciones y con el
objeto de promover la investigacifn tecnolbdgica en el
propio territorio estatal®,

® parece ser que esta postura fue defendida por
primera vez por PILLET y CHABAUD. Cfra. RODRIGUEZ
MATEOS, P.: Sistema..., Pp. 188-189. Se adhieren a esta
opini6bn, seclicitando una superacién de la territoriali-
dad NEUHAUS y SCHACK: Cfra. NEUHAUS, P.H.: "Freiheit
.", p. 195; SCHACK, H.:"Recensién...", pp. 195-196.
Ha criticado esta teoria por su flagrante
contradiccién con el Derecho positivo M. Vivant. Cfra.
VIVANT, M.:" Regime international...™, p. 5.

% cfra. VIRGOS SORIANO, M.: "Cosas...", p. 378.
2  La intervencién de una autoridad pablica en
la creacitn del derecho de invencibén es considerada por
muchos autores el fundamento de la aplicacién de la lex
loci protectionis. Cfra. VIVANT, M.:" Regime interna-
Livhal...", pp. 5-6.
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260. Este derecho sobre la invencioétn se
concreta en la facultad de eliminar la competencia
respecto & 1a sxplotacién de la invencién. Mientras que
en el caso de los bienes corporalss, el carécter
monopolistico resulta de la propia naturaleza de la
cosa, que en su jidentidad fisica sélo puede ser
apropiada por un nimero limitado de individuos, en el
caso de 108 bienes inmateriales la facultad de exclu-
si6n es totalmente artificial, una creaciétn del
Derecho, pues la invencién es esencjialmente apropiable
por todos*”

261. El carécter pGblico de las patentes
de invencidén se observa, por tanto, en una doble
vertiente de aspectos estrechamente relacionados: el
origen del derecho y la relacién del mismo con la libre
competencia. Dicho carécter plblico conlleva 1la
territorialidad del derecho, que se sitda en el plano
material, en la propia proteccién que supone la
concesién de la facultad de exclusién®.

262. El principio de territorialidad es el
principio rector del Derecho material de patentes; en
el planc conflictual tiene su corolario 1ldgico en la

03 LEHMANN, M.: "La teoria. p. 270; BAYLOS
CORROZA, H.: P 99, TROLLER A.: Das
1n&sxnn&zgnglgjzixn:_JunLZIxilnxnzgaaxgsnzLL; p.- 34.

[ )

"En tanto el principio de territorialidad
limita los efectos de derechos subjetivos, concedidos
por un determinado Derecho nacional, espacialmente
(=materialnmente), es un principio que pertenece al
Derecho material...”. Cfra. XREUZER, K.: "Nach Art. 12"
en Hﬂnshnsx;xelngnin:_znn_aﬁﬁ vol, VII. Einfihrungs-
gesetz 2. BGR: Internationales Priva

trecht, Minchen,
1933' .lo 8190
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aplicacién de la lex loci protectionis®™ respecto a
dos vertientes distintas: el origen del derechec y su
proteccién*®. Como hemos visto, la patents es una
posicidén juridica concedida por el Estado con efectos
limnitados al territorio estatal. El ndcleo del derecho
de patentes es el jus prohibendi y é&ste sélo asurge a
partir de la intervencién estatal” y en relacién a un
deterninado mercado. A la concesibén de esa peosicidn se
le tendré que aplicar el Derecho interno del Estado que
interviene en esu creacitn*™., Como la patente sdlo
existe en un determinado territorio nacional y sélo
puede ser lesionada allf{ donde existe*, también la

¥ YIRGOS SORIANO, M.:"Cosas...", pp. 379-380;
BREM, E.: "Das Immaterialgiiterrecht im zukiinftigen IPR

Gesetz™ en SCHWANDER, I.: BRejtrige zum neyen IPR deg
Sachen-, Schuld- u, Gegellschaftsrecht, Festschrift fir

R. Moser, 2idrich, 1987, (pp. 53-65), p.S58; HESS, C.:
Rechtefolgen..., p. 37.

“ ¢fra. SANDROCK, O.: "Die kollissionsrechtli-
che...", especialmente. pp. 405-407.

% En Derecho positivo el ius prohibendi sbélo
surge a partir del dia en que se publica la mencién de
que ha sido concedida la patente (art. 49 LP}. La
proteccién que se otorga a la solicitud es una protec-
cién provisional consistente en el derecho a exigir una
indemnizacién razonable y adecuada a las circunstancias
(art.. 59 LP).

%% DROBNIG, U.: "Origindirer Erwerb und Ubertragung
von Immaterijialgiiterrechten im Kollissionsrecht" en
AAVV.: " Die Immaterialgiiterrechte im kiinftigen
Internationalen Privatrecht der Eurcoplischen Gereins-
chaften", RabelsZ, 1976, {pp. 189-232), pp. 195-208, p.
205,

% YIRGOS SORIANO, M.: "“Cosas...", p. 383 y en
relacidn al art. 10.4 CC, p. 386; MARTINY, D.: "Verlet-
zullg...", po 224.
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protaccién del derecho deberé regirss por la ley del
Estado de proteccidn*®.

263, En el plano conflictual, el
principio de territorialidad implica, por consiguiante,
que no cabe distinguir entre aspectos reales y aspectos
delictuales®'. No es factible, como hemos visto,
sustituir la norma de conflicto relativa a la protec~
cidn de los derechos de propiedad industrial por lo que
respecta al origen del derecho. Ahora bien, aunque lo
fuara, como nuestro andlisis se sitGa en el plano
delictual tampoco se conseguiria superar el fraccjiona-
miento, pues a la infraccién de patentes hay gque
aplicarle la lex loci delicti commissi y ésta equivale
necesariamente, por la propia naturaleza del objeto de
proteccién, a la ley del Estado de concesidn del
derecho de exclusiva®’. La peculiaridad del Derecho de
patentes radica, en definitiva, en que la aplicacién de
la lex originis, la lex loci delicti commissi y la lex
loci protectionis conducen a resultados equivalentes,
designan a un mismo Derecho material®’.

80 AMORES CONRADI, M.: “Obligaciones no contrac-
tuales (Estatuto delictual)"en GONZALEZ CAMPOS, J.D. vy
otros: Dereche internacionsl privado, Parte egpecial,
5% ed. revisada, Madrid, 1993, (pp. 291-335), pp. 298-
299,

¢! AMORES CONRADI, J.D.: "Ohligaciones nc con-
tractuales ...", p. 299; MARTINY, D.: "Verletzung...",
P. 223; SANDROCK, O0.: "Die kollissionsrechtliche...",
p. 407.

87 VIVANT ,M.: ® Regime international...", p. 9.

8 M. Desantes Real llega parcialmente a esta
conclusibn, si bien equipara lex loci facti commissi y
lex loci celebrationis a la lex fori. Er nuestra
opinién, esta dltima conclusién no es acertada puesto
gque tanto el sistema del Convenio de Bruselas como
nuestro Derecho procesal civil de origen auténomo no

(continda...)
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264. La norma de conflicto vigente en
el Dearecho conflictual espafiol (art. 10.4 CC) puede
formularse, bilateralizidndola, de la siguiente forma:
* Los derechos de propiedad intelectual e industrial se
protegersn dentro de cada Estado conforme a la ley de
ese Estado "*. Esta norma abarca, cono hemos visto,
tanto los aspectos reales como delictuales del derecho
de patentes®’. Podemos, por tanto, concluir gue, por
lo que respecta a este (ltimo aspecto, la norma de
conflicto vigente es la siquiente: " Los actos de
infraccién de una patente se enjuiciar&n de acuerdo con
el Derecho del Estado dénde se produce la infraccién™,
Esto equivale en suma a 1o que establece el art. 10.9
cC.

265. En el apartado anterior de este
trabajo hemos establecido que el principio de territo-

" (...continuacién)

parten de una correlacién forum-ius. Por tanto puede
ocurrir gue los tribunales espafioles enjuicien la
infraccién de una patente extranjera, con lo que la ley
del Estado de concesidn y la lex loci delicti commissi
no coincidir&n con la lex fori. Ser&, por ello preciso,
atn respecto a las patentes europeas otorgadas para
Espa®: y las patentes espafiolas, gue se multilateralice
jurisprudencialmente el art. 10.4 CC, operacifn gque
DESANTES parece sflo admitir en relaciétn a la patente
comunitaria. Cfra. DESANTES REAL, M.: “La patente
comunitaria...", p. 339, nota 43 y p. 347

4 YIRGOS SORIANO, M.:"Cosas..."™, p. 188;
DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...”", pp.
339=340 nota 431.

“" YIRGOS SORIANC, M.:"Cosas...", pp. 384-38S5.
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rialidad tiens como consecuencjia la utilizacién en el
plano conflictual del punto de conexién del locus
protectionis. Este equivale al locus delicti coamissi.
No es por tanto posible superar el fraccionamiento de
la proteccién por la via de la sustitucién del punto de
conexién de la norma de conflicto.

Cabe, en cambio, plantearse una supera-
cién de la fragmentacién en un plano distinto, no en el
de la eleccién del punto de conexidédn sino en el
supuesto de hecho de la norma, en la definicién de los
actos que hay que subsumir en la categoria de actos de
infraccién®®.

266. A consecuencia del principio
de cumplimiento del acto de infraccién a partir de su
inicio, basta que cualquier eslabén de una operacién
productiva o comercial tenga relacién con el mercado
nacional para que estemos en presencia de un acto de
infracciftn. Si, en el caso de la infraccidn de patentes
paralelas, aceptamos que cualguiera de estos actos de
infraccién tiene idéntica validez para determinar cual
es la ley aplicable a ese conjunto de infracciones, se
producird un fraccionamiento de la ley aplicable. Es,
en cambio, factible, al menos en el plano tedérico, que
a los efectos de la determinacién de la ley aplicable,
s6lo determinados actos se consideren actos constitu-
tivos de una infraccibén. Se trata de elaborar un nuevo

s ygta se considera una cuestidén secundaria

posterior a la determinacién de la ley aplicable por la
norma de conflicto. ANDERMANN, J.: Territoria-
litdtsprinzip im Patentrecht und qemeinsamer Markt.
T I I h&ltn {ona]
Ratenten und EWG-Vertrag unter besonderer Berlcksichti-
gung der sogenannten Parallelimporte, Berlin, 1975, p.
96.
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concepto de acto de infraccién, cuya aplicacién se
circunscriba a la determinacién de la ley aplicable y
que coesxista con la concepcién del Derscho material. Se
trata de planos distintos y cabe postular una relativi-
dad conceptual si con ello se mejora la proteccién del

derecho®’,

267. MARTINY ha sefialado que los
actos de infraccidn de patentes nacionales no siempre
presentan una vinculacién suficiente con el territorio
del Estado de proteccidn. No deberia bastar con locali-
zar un fragmento de la cadenz causal en la que puede
descomponerse una actividad en el Estado de proteccién,
deberia procederse a una localizacidtn global de la
actividaad®®. Propone, si bien admite gue es prematuro,
gue se proceda a elaborar una definicién comunitaria de
los actos de infracci6n en la que lu esencial sea la
funcién de los distintos derechos de propiedad indus-
trial®®,

47 Nuestra construccién parte de lo expuesto por
VIRGOS SORJANO en relaciétn a la relatividad de los
conceptos juridicos [ Cfra. VIRGOS SORIANO, M.:Lugar de
celebracibn..., pp. 19-29. Cfra. en idéntico sentido
HAY; P:: "The case for federalizing rules of civil
jurisdiction in the European Community"™, Michigan L.
R., 1984, (pp. 1323-1337), pp. 1333-1334).

¢4, MARTINY, D.: "Verletzung...", p. 228. Esta
opinién fue expresada con ocasién de una toma de
posicidn del Instituto Max Planck de Derecho interna-
cional privado respectc al dictamen encargado por el
Gobierno alemén sobre el tratamiento conflictual de los
bienes inmateriales en la CEE. Dicho estudio fue
realizado por E. Ulmer y tenia como objeto la elabora-
cidn de normas de conflicto respecto a este sector del
Derecho material para su inclusién en un Convenio de
los Estados de la CEE sobre Derecho internacional
privado. Al estudio de Ulmer hemos hecho referencia

supra: ULMER, E.:Intellectual propexty rights.,..
4% MARTINY, D.: "Verletzung...®, pp. 226~ 228.
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La funcién de las patantes de invencidn
es jintervenir en las condiciones de competencia en el
mercado para estimular qua ésta se produzca en el plano
de la innovacién tecnolégica*®. Para que un acto
incida en el cumplimiento de esta finalidad ha de
producir un perjuicio por lo que respecta a la obten-
cién de beneficios en ese mercado’”. No basta con que
Espafia sea el lugar en el que el presunto infractor
realiza el acto (Handlungsort), es necesario que el
quebranto econfémico se produzca respecto al mercado
nacional (Erfolgsort).

268. La propuesta de MARTINY puede ser
itil en el plano conflictval, y en relacifn al contexto
para el gue ha sido feormulada: el &mbito de las
relaciones intracomunitarias. El principioc del agota-
miento comunitario®” significa, en efecto, un cambio
en la naturaleza de los derechos de propiedad indus-
trial. E]l titular de una patente de invencidn tan sélo
puede obtener un Gnico beneficio por la introducciédn en
el comercio de los productos patentados en el mercado
comunitario.

S0 LEHMANN, M.: " La teorfa...", p. 278.
1 supra, p&rr. 239.

1 1a doctrina del agotamiento comunitario del
deracho de patente nacional ha sido desarrollada por el
TJCE en 3iversas s.ntencias (Cfra. Deutsche Gramophon
¢, Metro, sentencia del TJICE 8 de junio de 1971, Asunto
78/70, Rec., 1971, pp. 481-514; Centrafarm ¢, Sterling
Prug, sentencia del TJCE de 31 de octubre de 1974,
Asunto 153/74, Rec. 1974, pp. 1147-1181;

Stephar, sentencia del TJCE de 14 de julic de 1981,
Asunto 187/80, Rec. 1981, pp. 2063-2095 y Pharmon c.
Hoechst, sentencia del TJCE de 9 de julio de 1985,
Asunto 19/84, Rec. 1985, pp. 2281-2300. Esta doctrina
es incorporada por el CPC en relacidén a las patentes
comunitarias (art. 28 CPC) y nacionales (art. 76 CPC).
Para un andlisis en profundidad de esta cuestidn:
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La doctrina del agotamiento comunitarioc
rompe con la independancia de las patentes naciona-
les*”. Es por tanto factible, desde un punto de vista
de lege ferenda, plantear una extensidn de dicha
ruptura al planc de la ley rectora de los efectos de
dichas patentes. E]1 mercado an sl gque efectivamente se
rentabilice la invencién seria el lugar que determine
el derecho aplicable a la cadena de actos que forman
parte de una explotacién industrial o comercial de la
invenciétn. Ello no evitaria, sin embargo, la acumula-
ciétn de distintos Derechos materiales, puesto que cabe
que la infraccién se rentabilice en migs de un Estado
parte. Para estos casos se podria utilizar el criterio
de 108 "vinculos més estrechos” que permitiria determi-
nar cual es el Estado m&s relacionado con la operacién
gue supone la infraccién de varias patentes paralelas.

2. La determinacion del tribupal competente por
aplicacién de los f{oros generales

269. Los litigios relativos a la infrac-
cién de patentes suelen plantearse entre sociedades®™.

' VIVANT, M.: "Régime international...™, p. 8.

84 cfra. BODENHAUSEN, G.H.C:: "The jurisdiction-
v, P. 216; CALVO CARAVACA, A.L: "Personas Juridicas
con especial referencia al Derecho de sociedades™ en
GONZALEZ CAMPOS, J.D. y otros: Derecho internacional
privado: parte especial, 5% ed., Madrid, 1993, (pp.143-
192), p. 143, Hace hincapié en que actualnente guienes
detentan tecnologia son personas Jjuridicas: BOUZA
VIDAL, N.: “Aspectos ...", p. 232.

La expli-acién es fécil: el titular de
la patente ests obligado a explotar la invencién por si
nismo o & través de la concesién de licencias de
explotacibén (art. 83 LP), sn cuyo caso el licenciatario
estar§ también legitimado para interponer la demanda
por infracci6n (art. 124. 1 por lo que respecta a las

{continGa...)
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Este medio social y la restricciétn del niimero Ae
tribunales competentes en virtud de lo estipulado en el
articulo 125.2 LP son la causa de algunas de las
dificultades gque puede presentar la aplicacién del foro
del domicilio del demandado y de la sumisidn expresa o
t&cita, tanto en caso de aplicacién de la LOPJ como 8i
resultan aplicables &1 CB o el CL.

Antes de analizar tales dificultades
procede, sin embargo, delimitar cuales son los precep-
tos que requlan la competencia judicial internacional
de los tribunales espaficles en materia de infraccién de
patentes. Conviene limitar el anflisis a 1os foros que,
realmente, pueden atribuir el conocimiento de estos
litigios a los tribunales espaficoles.

270. E1 art. 18 CB no exige la concu-
rrencia de ningin criterio ulterior de iategracitn del
litigio en el Convenio'”. Respecto a las materias

M . .continuacién}
licencias exclusivas y 124.2 en relacidén a las licen-
cias que no tienen ese caricter)}. En cuanto al demanda-
do, se le imputard la comisidn de actos de infraccién
de la patente, gue per se constituyen una explotacién
de la invencitn predominantemente realizada por una
persona juridica.

3  GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.:La Convencién...,
p.121; HUET, A.: "Nota a Overseas c. New Hampshire"”,
Clunet, (pp. 492-499), p. 495. Aungque sin abordar
expresanente el art. 18 CB Geimer también se posiciona
en contr» 4e una interpretacién “reduccionista® del CB

(contingGa...)
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comprendidas dentro del &mbito de aplicacidn material
del CB, dichr precepto desplaza, por congiguiente, a la
disposicion correspondiente de la LOPJ y, an la medida
on que ¢l demandado esté domiciliado en un Estado de la
CE, tampoco searé de aplicacién el art 18 del CL'™S,

271. En el caso de los art. 2 del CB y
del CL, el domicilio del demandado es, adewmés de foro
de competencia judicial internacional, criterio de
aplicacién del respectivo Convenio. Si el domicilio del
demandado est& en un Estado parte del CB se aplicari
dicho Convenio, mientras que si dicho domicilio radica
en un Estado parte del CL resultard aplicable tal
Tratad>. La aplicaciébn del foro del domicilio del
demandado de la LOPJ no puede, por tanto. producirse en
relacién a la materia que estudiamos, pues si el
domicilio del demandado se halla en Espafia entraréi
necesariamente en juego el CB.

(.. continuacién)

que limite su aplicacion a las relaciones intracomuni-
tarias { Cfra. GEIMER, R.: "Ungeschriebene Anwendungs-
grenzen des EUGVU: Miissen Beriihrungspunkte zu mehreren
Vertragsstaaten bestehen?, IPRax, 1%91 (pp. 31-35),
pPpP.31-31.]

En contra se posiciona GAUDEMET-TALLON
quien exige gque concurca el criterio adicional del
domicilic del demandado de vinculacitn del asunto con

la CE. Cfra. GAUDEMET~-TALLON, H.:_L=s Conventions...,
pp. 96-97.

% 5i el demandado est& domiciliado en un Estado
de la EFTA ser& de aplicacién el CL, seqgin dispone el
art. 54 ter CL.( Cfra. Informe Jendp.u-Mo.'‘er, . 67
nim. 15). A sensu contrario cabe eatender que i el
demandado estd domiciliado en un Ertado parte gue sea
miembro de la CE, sers de aplicacién el CB. Sobr. la
delimitacién de la aplicaritn del CB y el CL, cfra.
GAUDEMET-TALLON, H.- Les Conventions..., pp. 312-313;
DUINTIER TEBBENS, d.: “The Europea~ Jurisdiction
7l lenutions. . ", pp. 478-479.
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272. Por lo gue respscca a la
sumisién expresa, tanto «] art. 17 del CB como el
precepto homélogo del CL exigen, como criterio de
integracién dsl acuerdo en el &mbito convencional, que
al menos una d4de las partes esté domiciliada en un
Estado parte. Esto significa que el art. 22.2 LOPJ ablo
se aplicaré en caso de que ninguna de las partes en el
acuerdo tenga establecido su domicilic en el espacio
inteqgrado por los Estados de la Crmunidad eurcopea o de
la Asociaciédn Europea de libre cambio [en adelante
EFTA). E1 art. 17 CL entrard en juego, si ninguna de
las partes asta domiciliada en la CE y una de ellas lo
esté en un Estado EFTA y si el tribunal designado es el
tribunal de un Estado miembro del CLY'. En todos los
demis supuestos se aplicard el CB, al margen de si el
acuerdo que designe a un concreto tribunal espaficl o a
la jurisdiccidn espafiola tiene o0 no alguna ulterior
relacién con otro Estado parte'”.

273, Dado el medio social en el que
se insertan lof actos de infraccién, las relaciones
entre comerciantes, serd mids frecuente en la préctica
la aplicacién del foro del domicilio del demandadc e

¥ art. 54 ter 2. a) CL.

‘» KROPHOLLER, J.: "Problematische Schranken...®,

p. 243; GEIMER, R.: "“Ungeschriebene Anvendungsgren-
zen...%, p. 33;
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incluso el arbitraje que la sumisién -~ xpresa o téci-
ta'”. Esta tendencia se ve acrecentada er el caso de
disputas gue, como las relativas a la infraccién, se
suslen producir fuera del wmarco de una relacién
contractual*?,

274. Las dificultades que puede
presentar la aplicacién del foro del domicilio se
vinculan al caré&cter societario de las personas
implicadas y a la multiplicidad de criterios posibles
para la determinacién del domicilio de las sociedades
(sede real o sede estatutaria). En el caso de normas de
competencia judicial internacional de origen autdnonmo
la interpretacién de los conceptos utilizados como
criterio de atribucién de competencia puede recurrir a

la autointegraci6n®. Las normes convencionales, en

‘" La sumisi6én no presenta especialidad alguna en
relacién a los litigios relativos a este sector del
Derecho material. Cfra.: VIVANT, M.: "Das Europdische
Gerichtsstands-...", p. 29; BOUZA VIDAL, N.: "“Aspec-
tos...", p. 255.

Sobre la importancia del medio social para la
proliferacién de ics acuerdos de prorrogacién de foro
frente a la utilizacién del arbitraje: QUINONES
ESCAMEZ, A.: "Evoluci6tn de la admisibilidad de 1la
cliusula de atributiva de competencia internacional en
Derecho espafiol y comparado (Incidencia de las leyes de
proteccidn Jdel consumidor y de reglamentacitn de las
condiciones generales de contratacién)®™, RJC, 1987,
(Pp. 657-694), p. 675.

*% Sobre la aplicacién del art. 17 CB en el &mbito
de lo= contratos de transferencia de tecnologia:
STAUDER, D.:"Die Anwendung des EWG- Gerichtsstands...",
pp. 471-473.

4 nDe hecho las operaciones de calificac .n del
supuesto de hecho y de interpretacidn de los conceptos
utilizados como criterios de atribucidén de competencia
en la LOPJ se debers realizar de acuerdo con los
conceptos utilizados en el ordenamiento juridico del
que forman parte. Cfra. AMORES CONRADI, M.: "La estruc-
tura ...", pp. 123-124.
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cambio, deben ser preferentemente normas coapletas,
puesto gue, en caseo contrario, de ser integradas en
cada jurisdiccién mediante normas de carfcter interno,
se corre el riesgo de ruptura de la unidad*¥.

Hubiera sido, por tanto, recomendable que en
el CB se acufiara un concaepto autédnomo® del domicilio
tanto de las persona fisicas como de las personas
juridicas. Por las grandes divergencias existentes
entre los Derechos de los Estados parte™ a 1los
redactores del Convenio de Bruselas les resultd, sin
embargo, imposible acordar una definicién auténoma. El
domicilio de las personas fisicas se determina, por
ello, seqgin los criterios establecidos en una norma de

2 Pn la interpretacidén de un Tratado internacio-
nal, como el CB, ademis de respetar su origen interna-
cional (principio de la internacionalidad) hay qgque
atender a las necesidades derivadas de la finalidad de
armonizacién del Convenio (principic de la uniformi-
dad). Cfra. VIRGOS SORIANO,M.: "La interpretacién del
Convenio de Roma de 1880 sobre ley aplicakle a las
obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas®, Noticias CEE, 1990 nGm. 61,
(pp. 83-94), pp. 84-88; MARTINY, D.:"Autonome und
Einheitliche Auslegung im Europiischen Internationalen
Zivilprozessrecht", RabelsZ, 1981-1+2, (pp. 427-447),
p. 436.

¥ GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convencién..., Pp-
26; GAUDEMET-TALLON, H.. Les Conventions.,.., pp. 50-51.

“ En el Informe JENARD se sehalan como razones
para no adoptar una nocién auténoma de domicilio que no
corresponde Y un Convenio sobre competencia judicial
internacion. . realizar tal definici6én puesto gue ello
pertenece al &mbito de una ley uniforme; que 1la
adopci6tbn de nociones convencionales de caréicter
auté$nomo puede provocar incoherencias por multiplicar
las nociones de domicilio existentes en un mismo
sistema juridico y que tales definiciones pueden quedar
anticuadas.Cfra. Informe JENARD, p. 136. En el Informe
SCHLOSSER se hace mayor hincapié en las grandes

divergencias en Derecho comparado:_Informe SCHLOSSER
p.-205, aptdo. 71 a).
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conflicto convencional*®., Respecto a las perscnas
juridicas el art. 53 CB remite, en cambio, al Derecho
internacional privado del foro'™.

275. El juez espafiol aplicar4, por
tanto, el art. 9.11 CC. La lex societatis, que determi-
naré donde se halla la sede de la sociedad, serf la ley
nacional®, Como en virtud del art. 5 de la LSA se
produce una asimilacién entre dcmicilio y nacionali-
dad*® y toda sociedad cuyo principal establecimiento
o explotaciédn radique en Espafia debe tener su domicilio
en Espafia (art. 5.2 LSA), los tribunales espafioles
podrén declararse competentes en virtud del art. 2 CB
siempre gue la sociedad sea espafiola o, lo que es lo
mismo, tenga su sede real (establecimiento o explota-
cién principal) en territorio espafiol®”.

% cfra. art. 52 CB.

% La solucién adoptada respecto a la determinz-
cién del domicilio de las personas fisicas difiere en
cuanto es el Derecho material del Estado en el cual se
imputa el domicilic el que decidir& si la persona
fisica est& o no domiciliada en su territorio. Se
trata, por tanto de una norma de conflicto de origen
convencional., Cfra. GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La
convencién,.., p. 28.

857 CALVO CARAVACA, A.L: " Personas Juridicas ...",
p' 1?3'

¥ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho..., p. 82; CALVO
CARAVACA, A.L.: " Personas juridicas...”, p. 154.

¢ ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho,.., p- 82.
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C) LA armonizacién de los foros de
conpatancia internacional con el
art. 125.2 de la lev de Patentes

276. Tanto el foro del domicilio del
demandado como la sunisidén expresa o t&cita han de ser
armonizados con lz disposicién de la LP que establece
que en relacidn a las acciones relativas a patentes de
invencién ser& competente el Juez de Primera Instancia
de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Auténoma
correspondiente al domicilio del demandado (art. 125.2
LP).

277. 851 se mantiene, como hace la
doctrina internacional priva*.sta espaficla, que las
normas establecidas en la LOPJ son exclusivamente
normas de competencia judicial internacional®, no
ofrece ninquna dificultad compatirilizarlas con 1la
citada disposiciétn de la LP. Tras determinar 1la
posibilidad de intervencién de la jurisdiccién espafiola
en un litigio de tr&fico privado externo, ser& necesa-
rio establecer cuil es el concreto tribunal competente
en virtud del reparto ae asuntos segGn la materia y 1la
cuantia (competencia objetiva o material), seglGn la
jerarquia de los &6rganos (competencia funcional) vy
segGn la demarcacibn territorial (competencia territo-
rial)®™.

278. Una vez establecido que se atribuye
al conjunto de los tribunales espafioles un determinado

' AMORES CONRADI, M.:" La nueva estructura...",
pP-121; FERNANDEZ ROZAS, J.C.-SANCHEZ LORENZO, S.:
Curso..., p. 272.

! ~rINANDEZ ROZAS, J.C.- SANCHEZ LORENZO, S.:
Curso..., pp. 268-269.
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litigio por infraccitn de patentes en virtud de la
concurrencia de un acuerdo de sumigidn expresa, si tal
acuerdo se rige por el art. 22.2 LOPJ, que, como hemos
visto, es aplicable Gnicamente si ninguna de las partes
estd domiciliada en un Estado contratante del CB o del
CL, se acudir& al art. 125 LP para determinar el
concreto Srgano judicial competente. S810 si el acuerdo
de eleccién de foro no se limita a atribuir competencia
a la jurisdiccién espafiola sino gue designa a un
concreto tribunal competente, se planteari, ya fuera
del estricto &mbito de la competencia judicial interna-
cional, si es admisible © no la prorrogacién de foro.

279. La respuesta dependers del tipo de
competencia gue regule el art. 125.2 LP, 5i se trata de
una norma de competencia objetiva la deberemos conside-
rar de orden plblico e improrrogable®’; si se trata de
una norma de competencia territorial, ante el silencio
de la ley habrd que admitir la prorrogatio fori en
virtud de los art. 56 y 57 LEC, dada la aplicabilidad
supletoria de la Ley de enjuiciamiento establecida por
el art.125. 4 LP*.

Siguiendo a parte de la doctrina cabe, a
nuestro entender, considerar que en el art. 125.2 LP se
regula tanto 1la competencia territorial como 1la
competencia objetiva®. Es competente por razén de la

*? PEREZ DAUDI, V.: Medidas caytelares..., pp. 15-
16

) MONTON REDONDO A.: “Lineas generales...", p.

1107; PEREZ DAUDI, V. ugdzdnﬁ_ssunglﬁxQEALL pp. 18-
19.

84 GONZALEZ POVEDA, P.: "Normas procesales de la

ley de patentes", La ley, 1988, (pp. 1006-1015), p.
1007; GOMEZ SEGADE, J.A.: "El Protocolo judicial ...%,
{(continGa...)
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materia el Juez de Primera Instancia de una ciudad sede
del TSJ y por razén del territorio, sl Juez, competante
por razdn de ls nateria, correspondiente al domicilio
del demandado. Dada la prorrogabilidad de los criterios
de competencia territorial, siempre que en el acusrdo
de sumisién se designe a un juez objetiv-mente compe-
tente la prérroga de tribunal ser& perfectamente
posible.

280. El an&lisis realizado respecto a la
naturaleza de los criterios de competencia establecidos
en el art. 125. 2 LP también resulta de utilidad en
relaciébn a la aplicacién de los foros generales del
Convenio de Bruselas y del Convenioc paralelo de Lugano.
El art. 2 CB se refiere a 1o tribunales del Estado del
domicilio del demandado y, por tanto, no prejuzga cuél
ha de ser el tribunal interno competente*. Este
extremo se determinard mediante la aplicacién de las
normas de competencia objetiva y territorial estableci-
das por el art. 125. 2 LP.

2831. £l art. 18 CB permite tan sbélo
suplir la incompetencia internacional del tribunal ante
el gue comparece el demandado. No puede ser, en cambio,
utilizada para atribuir competencia a un tribunal
incompetente en virtud de las reglas de competencia
internas*®. Esto significa que las partes pueden, en
virtud de lo establecido en el art. 18 CB, atribuir el

(. ..continuacién)

P. 545. En contra: GIMENO SENDRA, V.: "Procedimiento de

propiedad industrial™ en CORTES DOMINGUEZ, V. et al.:
i , Valencia, 1988,

(pp. 217-228), p. 222.
“S Informe JENARD, p. 139.

¥4 GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La_Convencién..., pp-
120-121.
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conocimiento del litigio a la jurisdiccién espafoia,
aungue no concurra en alla ningdn foro de compete-- -
judicial internacional®’. Dada la admisibilidad de ..
prorrogatio fori respecto a la competencia territorial
podré&n presentarse ante un juez gue no se corresponda
con el domicilio del demandado, pero, en todo caso,
deberéd tratarse de un Juez de Primera Instancia de una
ciudad sede de un TSJ de una Comunidad AutSnoma, pues
este e8 un criterio de compatencia objetiva, gue como
hemos visto, es improrrogable.

282. En el art. 17 CB/CL se establece
gque las partes pueden designar a yn tribunal o a los
tribunales de un Estado contratante en virtud de un
acuerdo de sumisibén expresa. Es, por tanto, necesario
plantearse si las partes pueden designar en su acuerdo
de prorrogacién a un t ibunal incompetente desde el
punto de vista material®. Tal y como afirma de forma
expresa el Informe JENARD el objetivo del CB no es
interferir en el reparto de asuntos por razén de la
materia vigente en cada Estado®. Si un acuerdo de

“’ GOTHOT, P.~HOLLEAUX, D.:La Convencién..., p-
120; GAUDEMET-TALLON, H.: les Conventions,.., p. 96.
Esto significa gue no es exigible el requisito de 1la
proximidad minima o adecuacién a las exigencias del
trafico internacional que para la doctrina internacic-
nal privatista es uno de losg principios rectores dei
gistema espafio)l de competencia judicial internacional.
Cfra. AMORES CONRADI, M.: "La nueva estructura...", pp.
118-120.

' Responde ney.tivamente aunque sin una sufi-
ciente diferenciacion entre competencia territorial y
material: GOMEZ SEGADE, J.A.:" El protocolo judici-
cial...”, p. 549.

*“* Informe JENARD, p. 156. En relacién a las
jurisdicciones especiales en materia de derechos de
propiedad industrial: VIVANY, M.: Juge et loi,..,
PpP.174~175; STAUDER, D.: "Dle Anwvendung des EWG-

{continda...)
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sumisién expresa designa a un tribunal objetivamente
incompetente cabe, por tanto, tan solo la solucién de
considerar vilida la sumisién por lo que respecta al
plano de la competencia internacional de la jurisdic-
cién espaficla, reenviando a las partes a dirimir su
controversia ante un Juzgado de Primera Instancia de
una ciudad sede de un TSJ. No es, en cambio, admisible
gue a través de un acuerdo de sumisién expresa estipu-
lado segGn el art. 17 CB, se derogue la especial
regulacioén de la competencia material establecida por
el art. 125 LP.

#%(...continuacién)
Gerichtsstands...®, p. 469.

La opini6én de estos autores corrobora el
parecer general de gue la existencia de un elemento de
extranjeria no incide sobre la determinacidén del
tribunal competente por razén de la materia. (fra.
IGLESIAS BUHIGUES, J.L.: "Competencia judicial interna-
cional...™, p.698, KROPHOLLER, J.: "Internationale
Zustindigkeit...”, p. 203.
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CAPITULO. VI LA INFRACCION DE PATENTES DR INVENCION
MACIOCMALES Y RUROFPEAS: LOS TOROCS RSPE-~
CIALES.

28). La competencia judicial internacional en
materia de patentes de invenciétn se determina tanto de
acuerdo c¢on 1los foros gsnerales gue acabamos de
examinar como segGn los foros especiaies. Estos se
establecen, no en virtud de circunstancias que concu-
rren en las partes, sino en virtud de las necesidades
propias de la materia y obedecern, por tanto, ante todo,
a criterios relativos a la buena administracidn de
justicia. Distinguiremos a estos efectos entre los
foros especiales establecides por los Convenios de
Bruselas y Lugano y los foros cuyo origen es autdnomo.

284. La aplicacién de unog y otros depende
del lugar donde tenga establecido su domicilio el
demandado®. Si éste est& domiciliado en un Estado
contratante del CL que no es un Estado comunitario sers
de aplicacién el CL*’; a sensu contraric si el domici-
lio radica en un Estado de la CE ser& de aplicacifn el
CB y 8i dicho domicilio esté en un Estado tercero seré

de aplicacién la 1OPJ,

! Cfra. art. 2 y 4 CB/CL.
2 cfra. art. 54 ter CL.
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1. El Convenio de Brusaslas™

285. Tal y como afirma el Abogado
General GULMANN en las Conclusiones presentadas en
relacién al gegundo Asuntc Reichert, la aplicacién del
art. 5.3 CB plantea dos cuestiones distintas aunque
relacionadas: por un lado, 1la subsunciétn de las
acciones interpuestas en la categorfa de "materia
delictual o cuasi-delictual"” y, por otro, la determi-
nacidén de culdl es el lugar en el qQue se produce el
hecho dafioso a los efectos de atribucién de competencia
judicial internacional*. Cabe ademis plantearse si es
posible solicitar ante el forum delicti commissi la
totalidad del dafioc causado por 1la infraccidn de
patentes paralelas o acumular acciones de naturaleza
delictual con acciones de tipo contractual.

286. "Tal y como el elefante del
proverbio el delito es pés f&cil de reconocer que de
definir"*®, E1l TJCE ha optado, sin embargo, por ia via
de la elaboracidn de una nocibn auténoma de la catego-

¢} omitiremos toda referencia al CL por ser un
Convenic que todavia no ha entrado en vigor para Espafia
y porque su regulacién es en principio idéntica a la
del CB, si bien no hay que olvidar que en un futuro las
interpretaciones pueden diverger, de forma gue dos
preceptos del mismo tenor literal acaben desarrollé&ndo-
se de forma distinta. Supra, nota 468.

¢ Conclusiones de Abogado General GULMANN en
Mario Reichert ¢. Dresdner Bank, p. 2167.

% conclusiones del Abogado General WARNER en Etat
neerlandais ¢. Riffer, p. 3835
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ria de "materia delictual o cuasidelictual"*. si
tenanos en cuenta que el art. 5.3 CB se refiere a
distintos tipos de delitos', no es de axtrafar gue el
proceso de decantacién del concepto a través del
casuismo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
implique un perlodo de incertidumbre e inseguridaa*™.

65

Minchnever, Hengst et Cie et autres, Asunto 189/87,
sentencia del TJCE de 27 de septiembre de 1988, Rec.,
1988, (pp. 5566-5587), pp. 5584-5585, FJ 15; Mario
Reichert c. . p. 2180, FJ 15. Cfra.
también la opinién favorable del Abogado General en

, PpP. 3832~38135).
Las Conclusiones del Abogado General no fueron recogi-
das por el TJCE que entendid que el litigio no entraba
en el Ambito de aplicacién del Convenio por su carfcter
piblico y, por tanto, evité entrar en el examen de las
denés cuestiones planteadas en el recurso prejudicial
{p. 3821, FJ 17).

La preferencia por una nocién autédnoma para
definir la nocién que determina la aplicacién de los
foros especiales del art. 5 ha sido constante. En este
sentido se ha pronunciado el Tribunal en relacién al
art. 5.5 CB (Sopmafer SA ¢, Saar- Ferngas AG, Asunto
33/78, sentencia del TJCE de 22 de noviembre de 1978,
Rec., 1978, (pp. 2183-2195),p. 2181 FJ 8) y en relacién
al art. S.1 CB (Martin Peters Bauunternehmung Gmbb. c.
Zuid Nederlandse Aanemers Vereniging, Asunto 34/82;
sentencia del TJCE de 22 de marzo de 1981, Rec., 1983,
(pp. 987-1004), p. 1002, FJ 10; SPRL Arcado ¢. SA
Haviland, Asunto 9/87, sentencia del TJCE de 8 de marzo
de 1988, Rec., 1988, (pp. 1539-1556), p. 1554; FJ 12;
Jakob Hand ¢ Ci Cabl Trai : M
chimiques de gurfaces SA (TMCS), Asunto C-26/91,
sentencia del TJCE de 17 de junio de 1992, Rec. 1992,
(pp. 3967-3996), p. 3993, FJ 10.

%’ Sobre 1la heterogeneidad y complejidad en
relaciébn a la responsabilidad extracontractual, FONT
SEGURA, A.: “La disociaciédn y los dafios indirectos en
la aplicaciétn del Convenio de 1968 de Bruselas:
Sentencia del TJCE de 11 de enero de 1990" en Noticias
CEE, 1990 ndm. 66, (pp. 131-1316), p. 131.

“' GOTHOT, P.-HOLLEAUX, D.: La Convencién..., p-
53; LOHSE, M.:Das Verhdltnis von Vertrag und Delikt.

nomen
Auslegung von Art.S5 NI » Minchen,

(contintGa...)
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Tal inseguridad se refleja, por ejeamplo, en la diver-
gencia de opiniones que ha existido en torno a 1la
calificacién de la accidn pauliana*®,

287. El TICE se ha pronunciado en dos
ocasiones acerca de la nocién auténoma de "materia
delictual o cuasidelictual®. En el asunto Kalfelis
apunts dos notas®™, una positiva, la idea de responsa-
bilidad, y otra negativa, la no inclusién de la accién
en la categoria de “materia contractual” a la que se
refiere el art. 5.1 CB. Esta dltima caracteristica se
debe, r.o obstante, al contexto en el gue se aborda la

82(...continuacién)

1991, pp. 12-13; POCAR, F.: "Las competencias especia-
les del articulo 5 del Convenio en materia delictual y
en nateria de explotacién de un establecimiento
secundario® en Tribunal de Justicia de las Comunidades
eurcpeas (ed.): 1

. Pamplona, 1993, (pp. 119-12%), p.
121.

¢ ¢fra. Obsarvaciones de la Comisién en Marjio
Beichert c¢. Dresdner Bank, pp. 2157-2158 y sentencia
del TJCE, pp. 2180-2181, FJ 18 y 19. En la doctrina
espafiola se ha manifestado a favor de la aplicacién del
art. 5.3 CB respecto a la accién pauliana y por tanto
a favor de una calificacidon delictuazl de esta accidn:
FORNER DELAYGUA, J.J: “La accién pauliana ante el TJCE
{Comentario a la Sentencia de 10 de enero de 1990 del
TICE, AS. C-115/88, Reichert)", RIE, 1991, (pp. 625~
637), p. 634.

Sobre esta sentencia pueden verse
ademis, antre otros, los siguientes comentarios:
ALVAREZ GONZALEZ, S.: "Nota a M. Reichert c. Dresdner
Bank®, La Ley Con. eur., 1990, nim 55, {(pp. 1-3);
BISCHOFF, J.M.: "Nota a Mario Reichert c¢. Dresdner
Bank", Clunet, 1990, (pp. 503-505);BORRAS RODRIGUEZ,
A.: "Nota a Mario Reichert c. Dresdner Bank", RJC,
1996, (pp. 1133-1135); DEL RIO PASCUAL, Aa.: "Notas a
Mario Reichert c. Dresdner Bank®™, Noticias CEE, 1991
nim. 72, (pp. 155-159).

** Kalfelis c. Schrider., p. 5585, FJ 17.
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definicién de la ®"materia delictual o cuasidelic-
tual®™; 1a cuestién que se plantea al TJCE es si cabe
acunular ante el tribunal competente en virtud del art.
5.3 CB acciones relativas a obligaciones contractua-
les*?,

En la segunda sentancia que se ocupa de esta
cuestidn, el gegqundo asunto Reichert. el TJICE prescin-
de, como era de esperar, de este elemento negativo y
desarrolla la nota de reponsabilidad especificando gue
el objeto de una accién en mataria delictual o cuaside-
lictual ha de ser la obtencién de una condena a reparar

los dafios causados por la comisién de un acto ilici-
to*®,

288. Seria, sin embargo, un error considerar
a esta manifestacién, que se cifie al concreto caso de
la accién pauliana, como una cdefinicién de alcance
general®™. La aplicacién del art. 5.3 no puede
circunscribirse Gnicamente 2 la acci6n prevista en el
art. 63 b) LP,( indemnizacidén de dafios y perjuicios
causados por los actos de infraccién), sino que alcanza
también a la acciétn de cesaci6n y a la accién de
jactancia prevista en el art. 127 LP.

! Ccfra. Conclusiones del Abogado General GULMANN
en Mario Reichert ¢. Dresdner Bans, p. 2171.

% ¢fra. la cuestidén planteada por el Bundesge-
richtshof en Kalfelis ¢, Schridder, p. 5569.

)

Kockler ¢, Dresdner Bank, p. 2181 , FJ 19.

“ E1 Abogado General GULMANN se adhiere a la
opinién contraria a una definicién de la nocién de
“materia deljictual o cuasidelictual™ expresada por sus
colegas WARNER y DARMON, an las Conclusiones a los
asuntos Etat npeerlandais ¢. Riffer vy Kalfelis c.
Schréder. Cfra. cConclusiones del Abogado General
GULMANN en Mario Reichert ¢. Dresdner Bank, p. 2169.
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Ello no obedece tan solo a que la accién de
cesacidn sea una accioén clésica del Derecho de 1la
responsabilidad extracontractual. Se obtisne asimismo
ese resultado si se utiliza el nétodo de clasificacidn
preconizade por el Abogado General GULMANN en el
sagundo _asunto Reichert.

289. En las Conclusiones presentadas al
Tribunal el Abogado General GULMANN insiste en gque el
tenor literal del art. 5.3 ©B no es de gran utilidad
para elaborar la nocibn autdSnoma de “amateria delictual
y cuasi-delictual"*. Hay que atender, sobre todo, al
contexto y al objeto de la disposicion*®.

De la sistemética de las normas de competen-
cia judicial internacional de)l CB se infiere que los
forogs especiales deben ser interpretados de forma
restrictiva puesto que son derogaciones de la regla
general, que atribuye el conocimiento de los litigics
a los tribunales del Estado del domiciiio del depanda-
do*®'. Estas excepciones se deben a la necesidad de que
el reparto de asuntos entre las jurisdicciones estata-
les obadezca a criterios de eficacia, a una organiza-
ci6., Gtil del proceso*™. La buena administracién de
justicia impone la apertura de foros alternativos al

%  Conclusiones del Abogado general GULMANN en
Mario Reijchert c. Dresdner Bank, pp. 2167-2163.

%  Conclusiones del Abogado General GULMANN en
Mario Reichert c¢. Dresdner Bank, pp. 2166 y 2171.

“’ Kalfelis c¢. Schrider, p. 5585, FJ 19; Conclu-
siones del Abogado General GULMANN en Mario Reichert ¢,
Dresdner Bapk, p.- 2171.

“* Bier c, Mines de Potasse d'Algace, p. 1745, FJ
11; Dunez ¢, Hegsische Landesbank, pp. 79-8C, FJ 17;
Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario
Reichert c¢. Dresdner Bank. p. 2172.
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del domicilio del demandsdo a resar de que la multipli-
cacién de jurisdicciones competentas es intrinsecasente
contraria a la economia del Convanioc*.

A partir de estas consideraciones GULMANN
concluye que una determinada accidn es de naturaleza
delictual o cuasidelictual, si la intervencidn del
tribunal designado en virtud del art. 5.3 CB presenta
mayores ventajas que la de los jueces correspondientes
al domicilioc del demandado*™.

290. Ya hemos puesto de manifiesto en
otra ocasién la especial adecuacitn del tribunal del
loci delicti commissi para la sustanciacién tanto de la
acciétn declarativa negativa de infraccién de patente
como de la accidn de cesacidén. La adecuacidn del art.
5.3 CB a las necesidades de todas las acciones por
infraccién de patentes nos permite, por tanto, concluir
que #stas se inscriben en su totalidad en la "materia
delictual y cuasidelictual®, tal y como la define el

Convenio®”

. Esta interpretacién funcional de la nocidn
permite asimismo despejar las dudas que suscita el
tenor literal del art. 5.3 CB, sobre todo en relacién
a la accibén de jactarcia. Aunque esta accidn sea de

carédcter preventivo y se interponga con carfcter previo

“* Dupe2 c. Hessische lLandesbank, p. 80 FJ 18,
Conclusiones del Abogado General GULMANN en Mario
Reich~rt c. Dresdner Bank , p. 2172.

 cConclusiones del Abogado General GULMANN en
Mario Reichert ¢, Dresdner Bank, p. 2172.

' La doctrina ha subrayado la gran importancia
prictica del art. 5.3 CB. Cfra. TRITTON, C.-TRITTON,
.:"The Brussels Convention...™, p. 2350; STAUDER,
.:"Die Anwendung des EWG-Gerichtsstands-...", p. 473;

HESS, C.: Rechtsfolgen.... p. 31.
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a la conisién de un acto ilicite'?, ha de ser conside-
rada de naturaleza delictual o cuasidelictual puesto
gque su sustanciaciétn ante el forum loci delicti
commigsl es aspecialmente adecuada para la obtercidn de
la tutela judicial®®,

<, A favor, BEHR, V.: *Internationale
Tatortszustiindigkeit filir vorbeugende Unter-lassungskla-
gen bei Wettbewerbverst¥ssen®, GRUR Int., 1992, (pp.
604-608), p.607; HACKL, C.: "Ortliche Zu-sténdigkeit
gemiss Art. 5 (1) und (3) des Briissler EG-Uberein-
kommens vom 27.9. 1968 {iber die gerichtliche Zusténdig-
keit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in 2ivil- und Handelssachen®™, ZfRV, 1984 (pp. 1-25), p.
22; GAUDEMET-TALLON,H.:Les Conventions..., pp. 143~-144
. También SCHLOSSER se expresd, si bien de forma
vacilante, a favor de la inclusifn de las acciones ade
car&cter preventivo en el &mbito de aplicacién del art.
5.3 CB {Cfra. Informe SCHLOSSER, p. 220 n2 134).

Una reciente sentencia alemana relativa a la
aplicaciétn del art. 5.3 CB en relacidn a acciones de
carécter preventivo por infraccién del Derecho de la
competencia se ha pronunciado en contra de esta
inclusién en virtud del tenor literal del precepto gque
parece presuponer gue el acte ilicito y el dafo se
deben haber producide con carécter previo a la interpo-
sicién de ]la demanda. El tribunal refuerza su argumen-
tacién aduciendo adem&s que el respeto a la soberania
de los Estados impone una interpretacién restrictiva de
los Tratados internacionales.[ LG Bremen, sentencia de
28 de marzo de 1991, RIW, 1991, (pp. 416-417), p. 416.]
Rechaza la validez de esta argumentacién por no tener
en cuenta ¢l carécter de Convenio complementario del CB
Volker Behr (BEHR, V.: "Internationale
Tatortszusténdigkeit...¥, p.606).

» Duintjer Tebbens apunta que en en relacién a
estas acciones se suscita un segundo problema; la
determinacitén del lugar dénde se ha producido el hecho
dafioso ( cfra. DUINTJER TEBBENS, H.: "Las competencias
especiales en materia delictual y en nateria de
explotacién de un establecimiento secundario"en
Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.):

Competencia judicial vy ejecycién de sentencias en
Europa, Pamplona, 1993, (pp. 87-108), p. 102. En el
caso de los litigios referidos a patentes de invencién
tales dificultades se circunscriber, sin embargo, en
virtud del principio de territorialidad al &mbito de la

{continGa...)
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293. EL TJCE se ha manifestado en dos
ocasiones respecto a la interpretacién del foro
ingtaurado en virtud del art. 5.3 CB*“. En el caso
Mines de potasse d'Algsace el TJICE especificd el
significado de la nocién de lugar de produccién del
hecho dafioso en relacién a un delito caracterizado por
la disociacién de elementos. Establecis, gque dada 1la
ratio de los foros especiales (la buena administracién
de justicia) era necesario ofrecer al demandante la
opcién entre el lugar de comisién del hecho dafioso y el
lugar de produccidn del dafo’”, puesto que a priori
ninguno constituia un foro m&s eficaz que el otro.

Esta sentencia fue posteriormente
completada a raiz del asunto Dumez, aclarando el TJICE
gue la decisién adoptada con ocasién del asunto Mines
de potasse d‘Alsace se aplica Gnicamente a un determi-
nado tipo de delitos, 1los caracterizados por la

1(...continuacién)

competencia territorial interna, puesto que la infrac-
cién necesariamente debe ocurrir en el Estado que ha
concedido el derecho.
** Bi ' , cit.; Dumez
, cit.. Son también de gran
utilidad las consideraciones del Abogado General WARNER
en Etat neerlandais ¢, Riffer, cit..

> pier ¢. Mines de Potasse d‘'Alsace, p. 1746, FJ
15-19.
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disociacién de elementos*™., El TJCE dicta ademds en
esta sentancia una regla que trasciende el concreto
recurso prejudicisl y que adquiere, por tanto, carécter
genaral®”. Rechaza de forma terminante gue sea posible
localizar el lugar en el que se produce &l dafio an el
domicilio del demandante®™. El lugar en el que se
produce el dafio se define como el lugar en el gue el
hecho causal que genera la responsabilidad delictual o
cuasidelictual ha producido directamente efectos
dafiosos respecto a quien es la victima principal®™.

292. En materia de patentes de invencién
el principio de territorialidad que caracteriza a los
efectos de la patente excluye, en si mismo, la posibi-
lidad de disociacifén entre el acto generador del dafo
y el propio daho. Supone, en efecto, la limitacidn del
ius prohibendi al Fstado de concesién. Fuera de dicho
Estado no se podrd cometer ningin acto de infraccién,
puesto que alli no existird el objeto de la infraccién.
O bien estaremos en un territorio libre de patente o

“* Dumez ¢. Hessische Landesbank, pp. 78~79, FJ 12
y 13.

7 ¢fra. GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Dumez c.
Hessische Landesbank®", R. critique, 1990, (pp. 2368~
379), p.37%; HUET, A.: " Nota a Dumez c. Hessische
Landesbank®, Clunet, 1590, (pp. 498- 503}, p. 501. En
contra: FONT SEGURA, A.:"La disociacién...", p. 135.

‘“ Dumez ¢. Hessische Landeshank, p. 80, FJ 19 y
Observaciones del Abogado General WARNER en Etat
neerlandais c¢. Riffer, p. 3836.

La razén de este rechazo es gque favorece
el forum shopping puesto que las grandes empresas
intentarian localizar la disminucién de patrimonio en
las sedes de las filiales o sucursales gue w&s convi-
nieran a sus intereses.( C(fra. Observaciones del
Gobierno francés y de la Comisién en Dupez ¢, Hessische
Landesbank, p. 59 y 60; FONT SEGURA, A.: "La disocia-
cién...", p. 134).

““ puwez ¢. Hessische landesbank, p. 80, FJ 20.
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bien existir8 un derecho de exclusiva diferente y los
hecl.ss, si acaso, serén constitutivos de actos de
infraccién indapendisntes.

El principio de territorialidad vigente en el
Derecho material de patentes tiene, por tanto, como
consecuencia que el forum lccl delicti commissi
necesariamente coincida con el foro del locus protec-
tionis. Conlleva, por consiguiente, la intervencién de
los tribunales del Estado de concesi6n*. A efectos
préacticos coincide, por tanto, con el foro establecido
en virtud del art. 16.4 CB.

293, En virtud del principio, al que ya
hemos hecho referencia en diversas ocasiones, de
consumacidn del acto de infraccién con el inicio de su
ejecucién ni tan siquiera en el interior de una
jurisdiccidén podrd diferenciarse entre lugar de
comisidén del ilicito y lugar de produccidn del dafio
directo. El Derecho material de patentes se caracteriza
precisamente por la coincidencia entre conducta
prohibida y 1lesién del derecho: el 86lo hecho de
iniciar la realizacién de alguna de las actividades a
las que se refieren los art. 50 y 51 LP constituye una
violacidén del ius prohibendi. Esa violacién necesaria-
mente deberd localizarse alli donde se realiza el acto.

El art. 5.3 CB no se limita a otorgar a la
jurisdiccibén espafiola competencia judicial internacio-
nal en materia delictual o cuasidelictual. Este
precepto designa ademés al concreto tribunal competen-
te. La norma de competencia territorial implicita en
esta disposicién convencional desplaza, en efecto, a la
establecida por el art. 125 LP. Dicho precepto estable-

 BARIATTI, S.: "La giurisdizione...®™, p. 518.
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ce, no obstante, simultineamente una norma de competen-
cia objetiva, que, como hemos expuesto, no se ve
afectada por la regulacidn del CB. Esto significa gque
serd competente en relacién a los actos de infraccidn
de patentes sl Juez des 18 Instancia de la ciudad sede
del TSJ correspondiente al lugar en el que se produce
la infraccién de patente.

294. Dada )a conexidn existente
entre los actos de infraccién, usualmente concurririn
una multiplicidad de actos que se integran, desde un
punto da vista econbmico, en un procesc de produccién
o comercializacion®'. Las reglas de la LEC respecto
a la acumulacién de acciones* permitiran, no obstan-
te, al actor ventilar en un s8blo proceso todas las
acciones que le correspondan.

¢ ibilidad d I )

295. El TJCE no ha resuelto todavia
acerca de 8i la competencia del juez designado =2n
virtud del art. 5.3 CB est& limitada a la reparacidn
del dafio acaecido en su jurisdiccién®™. Esta cuestibn
es, sobre todo, candente en relacién a log "delitos de
prensa®, que ge caracterizan por la pluralidad de

! cfra. BODENHAUSEN, G.H.C.:" The Jurisdiction
‘.." p. 216‘

“! art. 153-159 LEC.

% Conclusiones de) Abogado General DARMON en
Dumez ¢, Hessische Landesbank, p. 72.
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lugares en los que el hecho ilicito produce sfectos
dafiosos.

Las opiniones divergen. Hay autores gue
defienden la conveniencia de que el tribunal nés
préximo al ilicito pueda conocer de la totalidad del
dafio, pues s0lo asi el art. 5.3 CB constituye una
verdadera alternativa al foro del domicilio del
demandado®™. Existen, en cambjo, posiciones doctrina-
les y jurisprudenciales que ven en la limitac.&n al
dafio acaecido en la jurisdicciétn el mejor antidoto
contra el forum shopping y argumentan que si lo que se
desea es reclamar la totalidad del dafio siempre cabe
interponer la accién ante el domicilio del demanda-
do®™.

296. En relacién a la infraccidn de
patentes no es, sin embargo, necesaric profundizar en
esta cuestidn. En virtud de la naturaleza del objeto
sobre el que se produce el acto ilicito estamos ante
delitos limitados al territorio del Estado de conce-
$ifn. Si teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJCE

4 cfra. BORRAS RODRIGUEZ, A.: "Los supuestos de
trafico privado internacional en los medios de comuni-

cacién socjial" en AAVV.: Cursos de Derecho internacio-
n1l_ﬂﬂ_ﬂilﬂrli_ﬁﬂﬁgﬁhﬁrliii. Bilbao,1986, (pp. 373-
401), 399; RE1 ER B.: "Gesantschaden und
1nternat10nale Deliktszustindigkeit nach dem EUGVU" en
IPRax, 1985, {(pp. 233-233), p. 235; GAUDEMET-TALLON,
H.:"Nota a Grimaldi c. Burda y 1 Duguesa de Windsor
c. S&nchez Lépez", R. critique, 1985, (pp. 146-150), p

147; STAUDER, D.:" Nota a Caroline de Mcnaco c. Burda
Gmbh" GRUR Int., 1986, (pp. 556-557), p. 557.

% Cfra. ad exemplum: Cour d'appel de Paris,
Stcia. de 19 de marzo de 1964, Caroline de Monacc c.
Soc. Burda GmbH, R. crit1que, 1985, (pp.14.-1413;
GOTHOT, P.- HOLLEAUX, D. Lg_ggnxgngggnhﬁl p. 55,
inpllcitauente FONT SLGURA, A.:" La disociacion.
pP- 135.
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excluimos la posibilidad de apertura de foros en
funcién de perjuicios que no se relacionan aés que
indirectamente o de forme secundaria con la causa del
dafic resulta que, en virtud del principio de territo-
rialidad, la totalidad de é&ste necesariamente se
localiza en la jurisdiccion®™.

297. Esto no excluye gue la infraccién
de la patente espafiola pueda ser el presupuesto de un
acto que, a su vez, infrinja una patente paralela
concedida en otro Estado. Asi ocurre, por ejemplo, si
productos fabricados en Espafia con infraccién de un
derecho de exclusiva se introducen en el comercio en
Francia y en ese Estado el producto también goza de
protecciétn. En ese caso estaremos, sin embargo, ante
dos infracciones distintas®’, que si acaso podré&n
relacionarse por la conexidad. Las acciones no podrén,
sin embargo, concentrarse ante el foro designado por el
art. 5.3 CB por el simple hecho de que se refieren a
dos objetos diferentes®.

¢ Implicitamente, VIVANT, 4.:"Regime internatio-
nal...", p. 24.

%’ La fabricaci6n del producto protegido consti-
tuiréd la infraccién de la patente espaficla y 1la
introduccidén en el comercio de un productos protegido
constituird la infraccitn de la patente francesa. Cfra.
LAGARDE, P.: "Application...", p. 4B.

¢* panjel Lachat no tiene suficientemente en
cuenta la inderendencia juridica de las patentes de
invencién al proponer una concepcidn unidelictual de la
infracci6n de patentes que permitiria conceder compe-
tencia judicial internacional a una tnica jurisdicciédn
respecto a una pluralidad de actos de infraccidn
cometidcs respecto a patentes paralelatc. Segiin esta
concepcién seria competente la jurisdiccidn del lugar
en el que se produce la infraccidn primarja (fabrica-
cidn o utilizacién). En el caso de que esa fabricacién
© utilizaciébn se produiera en un Estado 1libre de
patente se consideraria forum loci delictl commissi a

(continGa...)
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D) ILa acumulacién de acciones relativas a
okligaciones contractuales y extracon-
Lractuales

298. La patente de invenciér. as un bien
patrimonial, transmisible inter vivos o mortis causa,
que puede constituir el objeto de varios tipos de
contratos, a través de los cuales el titular del
derecho no sélo rentabiliza las inversiores realizadas
en investigaci6n y desarrollo sino gue puede
introducirse en mercados extranjeros®

' (...continuacién)
los lugares en los que se cometieran infracciones de
tipo secundario (LACHAT, D.:_La compétence ijudiciai-
re..., p. 75).

Consideramos que, en puridad de conceptos,
para poder establecer una jerarquia de actos de
infracci6én hemos de estar ante actos relativos a un
mismo objeto. Hemos de tener presente gque, sobre todu
en el caso de las patentes nacionales la independencia
es radical: en virtud de los distintos sistemas de
concesibn puede incluso ocurrir que mientras gue en el
Estado A una invencibén sea protegida, en el Estado B se
deniegue la patente respecto a la misma.

La concepcidn unidelictual debe ser asimismo
rechazada porque de hecho contribuye a crear un foro de
competencia judicial internacional basado en la
conexidad, opcidn que, como veremos no ha sido recogida

nor el CB. Cfra. HESS, C.: Rechtsfolgen..., p- 35.

%  Las vias preferidas por las empresas para

introducirse en mercados extranjeros son la exportacién
directa de productos, la participacitn en empresas ya
constituidas, la constitucién de sucursales y 1la
concesién de licencias. Esta Gltima modalidad presenta
la ventaja de que apenas requiere inversién alguna, por
lo que serd a menudo la Gnica alternativa al alcance de
la pequefia y mediana empresa. Cfra. BOUZA VIDAL, N.:
"Aspectos ...", pp. 234-235; BYINGTON, S§.J.: "Planning
and drafting of International Licensing Agreements™,
North Carolina Journal of .international Law and
Commercial Regulaticn, 1981, (pp.193-205), p.194;
DIENER, M.: Contrats internationaux..., p. 205; POLLI~
ZIEN, G.-LANGEN, E.: ]International licensing agree-
penis, :ndianapolis , 1973, pp. 1-2.
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299. El contrato de licencia de
patentes pusde considerarse el nis tipico de este
sector del Derecho. Instaura una relacién de colabora-
cién econbmica entre las partes™ caracterizada por-
que, siendc la patente el objeto del contrato, los
derechos qua de)l mismo deriven necesariamente estarén
vinculados al derecho de exclusién perteneciente al
licenciante y titular de la patante. Los derechos que
el contrato otorgue sélo podrén ser ejercitados de
conformidad con el derecho de exclusién®', lo cual,
aden&s de tener consecuencias por lo que respecta al
enjuiciamiento anti-trust de las disposiciones contrac-
tuales*”, significa que, con frecuencia, la materia
contractual se relacionar& con la materia delictual.

El art. 75.1 LP reconoce, en efecto, que
la patente puede ser objeto de licencia, en su totali-
dad o en alguna de las facultades que integran el
derecho de exclusiva, para todo el territorio nacional
0 para una parte del mismo. Si el licenciatario no se
cifie a la facultad de explotacién y al territorio para
los cuales ha obtenido la licencia estarid wvulnerando
los términos del contrato e infringiendo, simulté&nea-
mente, el derecho de exclusiva del titular. Al titular
del derecho de exclusiva podr8, por tanto, interesarle

“4 DIENER, M.: Contrats interpatjonaux..., Ppp-
202-208; GRUTZMACHER y otros: Der _jinterpationale
Lizenzverkehr, 7% ed., Heidelberg, 1985, p. 12.

®! RNAP, K.: “Der Lizenzvertrag als ein besonderer
Vertragstypus™, GRUR Int., 1973, (pp. 225-229), p. 228.

¥l cfra. MASSAGUER FUENTES, J.: "El enjuiciamiento
anti~trust de los acuerdos de licencia de patente y de
licencia de Know-how tras la Reforma 2el Derechoc
espafiol de defensa de la competencia®™ La Ley, 1992-2,
(pp. 980-992)
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acumular las accionas por ruptura de contrato y por
infraccién de patente en una Gnica demanda.

300. Desde el punto de vista de la
compatencia judicial internacional se planteari si es
posible interporer ambas acciones ante el forum loci
delicti commissi o ante el forum contractus, o si dada
la formulacidén de los foros especiales en el Convenio
de Bruselas una demanda en la cual se acumulen ambas
acciones s6lo puede interpcnerse ante el foro del
domicilio del demandade ¢ en caso de sumisidén téci-~
ta"’. Cabe tanbién plantearse en este contexto si el
acuerdo de sumisibn expresa adoptado en la licencia de
patente comprende a ambos tipos de acciones.

301. Esta Gltima cuestidn ha de resolverse
interpretando el acuerdo de prorrogacién de foro para
determinar cuil es la voluntad de las partes™. En
dicho procesc ha de tenerse en cuenta la ratioc de la
sumisién expresa. La inclusidn de cl&usulas de eleccidn
de la jurisdicciédn competente en un contrato tiene como
principal objetivo eliminar las incertidumbres implici-
tas en la discontinuidad de la tutela judicial en el
espacio. Fijando cuél es el tribunal o jurisdiccién
nacional competente para resolver las disputas deriva-
das del contrato se elimina la posibilidad de gue la

*! La acumulacién de acciones ante el foro del
domicilio del demandado o si el tribunal es competente
en virtud de sumisifn técita de las partes no plantea
ninguna dificultad pues ambos foros se establecen en
virtud de circunstancias pesonales de las partes. Cfra.
MANSEL, H.P.: "“Kollissions~ und zustidndigkeitsrecht-
licher Gleichlauf der vertraglichen und deliktischen
Haftung®, ZVglRW, 1987, (pp.1-24), p. 20.

%4 MANSEL, H.P.: "Kollissjions- und zustindigkeits-
rechtlicher..., p. 23; FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.:
“Internationale Gerichtsstandvereinbarungen und
unerlwuuie Handlung®, RIW, 1983, (pp. 420-422), p. 421.
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competencia judicial internacional se atribuya en
virtud de circunstancias imprevisibles ¢ accidenta-
les™. En caso de gue de unos determinados actos
nazcan simulténsamente responsabilidades contractuales
y extracontractuales el interés de las partes radica,
en principio, en que la controversia sea decidida en su

totalidad por e¢l o los tribunales designados*®.

302. E1l TJCE ha rechazado, en cambio, la
posibilidad de acumulacién de acciones de naturaleza
contractual y extracontractual ante el tribunal
designado por el art. 5.3 CB. Se ha basado en el
caricter excepcional de los foros especiales frente al
foro del domicilio del demandado®™. Los inconvenientes
derivados de la fragmentacidn del enjuiciamiento de
unos mismos hechos por tribunales distintos pueden
evitarse, segin el TJCE, acudiendo a los tribunales del
Estado del domicilio de)] licenciatario/infractor de la
patente o recurriendo a las disposiciones convenciona~
les sobre el tratamiento de las demandas conexas®™.

303. Es de esperar qgue el TJCE aplique
idénticos criterios para impedir la acumulacion de
acciones contractuales y delictuales ante el forum
contractus. Los arqumentos sistemiticos son igualmente

®5 FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.: “Internationale
Gerichtsstandvereinbarungen...™, p. 421,

¥ MANSEL, H.P.: "Kollissions- und zustindigkeits-
rechtlicher..., p- 43; FALKENHAUSEN, J. Freiherr v.:

"Internationale Gerichtsstandvereinbarungen...®, pp.
421-~422.

“ Kalfelis c¢. Schrider, p. 5585. FJ 13.
™ Kalfelis c. Schrder. p. 5585, FJ 20.
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vélidos en relacién al art. 5.1 CB*. Esta interpre-
tacién impide ademés al actor aprovechar la existencia
de foros concurrentes (forum shoppping)™ y es, desde
sste punto de vista, preferible. En nuestra opinién una
interpretacidn contraria no pusde bagsarse en el
carfcter especial de la relacidén contractual™ ni en
razonaes de economia procesal, igualmente vélidas en
relacién al art. S. 3 y rechazadas por el TICE en 1la

sentencia relativa al agunto Xalfelis™.

“ A pesar de no compartir el criterio del TJCE,
Lohse y Mansel creen gque la sclucién gue se adopte
respecto al art. 5.1 ser& la nisma que la adoptada
respecto al art. 5.3 CB. (Cfra. LOHSE, M.: Das
Verhdltnigs..,. P. 29; MANSEL, H.P.: "Gerichtliche
Priifungsbefugnis im forum delicti“, IPRax. 1989, (pp.
84-87), p.87.) Huet entiende que criterios sistemati-
cos apoyan la interpretaciédn adoptada por el TICE pero
reclama que la conexidad sea un foro de conmpetencia
judicial internacional (HUET, A.: “Nota a Kalfelis c.
Schrdder™, Clunet, 1989, (pp. 458~ 461), pp. 460-461).
Con caricter previo al pronunciamiento ya se habian
pronunciade a favor de la interpretacibn adoptada por

el TJCE otros autores. SCHACK H. Qg;_ﬁ;ﬁﬁllgng;gx;ﬂim

und Zivilprozessrecht, Frankfurt a.M.; 1985, p. 221;
SCHLOSSER, P.: "Europdisch-autonome Interpretation des

Begriffes "Vertrag oder Anspriiche aus einem Vertrag"
i.5. v. Art. 5 Nr.1 EuGVU?", IPRax, 1984 (pp. 65-68),
p. 68.

™ GOTTWALD, P.:" Europidische Gerichtspflichtig-
keit kraft Sachzuaammenhangs" IPRax, 198%, (pp. 272-
274), p. 274.

™ En contra del pretendido cardcter especial de

la relacién contractual también: GOTTWALD, P.: "Euro-
piische Gerichtspflichtigkeit...™, p. 274;

A favor del mismo: Conclusiones del

Abogado General DARMON en Kalfelis ¢, Schroder, p.

5577, aptdos. 27-30; LOHSE, M.: Das Verhiltnis..., pp-
30-32; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Kalfelis c.

Schr¥der”, R. critique, 1989, (pp. 117-123), p. 122.

** En contra: Conclusiones del Abogado general

DARMON en Kalfelis c. Schrider, p. 5577, aptdos. 27-30,
MANSEL, H. P: "Kollissions- und zustdndigkeitsrechtli-

(continda...)
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304. Los inconvenientes gue derivan de
dicha soluciébn no son significativos si el litigio se
refiere a la infraccibtn de una determinada patents y
dicha infracci6tn constituye asimismo la ruptura de un
contrato de licencia circunscrito a la explotacifn de
la patente en Espafia. Si seguimos las pautas de
interpretacitn del art. 5.1 CB establecidas por el
TJCE, resulta gue tantoc el forum contractus como el
forum delicti commissi se hallarin dentro de Espafia.

El TICE ha establecido que la Qeterminacién
del lugar de cumplimiento de la obligacién se efecti:
en virtud del Derecho material designado por 1la norma
de conflicto del foro™. En el asuntc De Elops se
especificd que la obligacién a tener en cuenta es la
que sirve de base a la demanda™. Sea cual sea el
concreto Derecho materjal aplicable, el principio de
terricorialidad impone gque la infraccibén de cléusulas

¢, ..continuacisdn)

cher...", p. 22; MANSEL, H.P.: "“Gerizhtliche Prii~
fungsbefugnis...”,p. 85; GEIMER, R.: "Nota a Kalfelis
¢. Schrbder", NIW, 1988, (pp. 3089-3090), p. 3090;
JIMENEZ FORTTA, F.J.:" Comentario a a sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27
de septismbre de 1988 (articulos 5 y 6 del Convenio de
Bruselas), RGD, 1989, { ». 1393%-395%), p. 3951.

i ]

Industrie T 14 itali : Dun} AG.
Asunto 12/76, sentencia del TJCE de é de octubre de
1976, Rec., 19%76,( pp. 1473-1495), p. 1485 FJ 13,

L

té en compandite par
actions Bouysr, p. 1508, FJ 11-13. Esta solucibn, gque
14 doctrina ha calificado de solucién analitica (Cfra.
GOTHOT,P.-HOLLEAUX, D.: la Convencibn.,., pp. 37-43)
cede a favor de la obligacidn caracteristica del
contrato en el caso de los contratos de trabajo
dependiente [ Roger jvenel c. Helmut Schwab, Asunto
133/81, sentencia del TJCE de 26 de mayo de 1982, Rec.
1982,( pp. 1891-1909), pp. 1900-1901, FJ 13-20; H.
Shenavai c. K. Kreischer, Asunto 266/85; Stcia. del
TJICE de 15 de enerc de 1987, Rec., 1987, (pp. 239-257},
Pp.254-256, FJ 9-201.
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contractuales que liaiten la explotacién de la inven-
cién patentada a un determinado &mbito territorial
dentro de un Estado o a una sola modalidad de aprove-
chamiento, necesarjamente se localizars en el Estado de
proteccién. El lus prohibendi sblo existe en ese
Estado. Esto significa que los concretos tribunales
designados por los art. 5.1 y 5.3 CB serén, en todo
caso, tribunales espafioles. La fragmentacién de 1la
causa Ge producird, por tanto, en el nivel de 1la
competencia territorial y deber& solucionarse por la
via de la acumulacién de autos™,

2. La Ley Orgénica del Poder Judicial

305. . pesar de gue es evidente gue las
normas de competencia establecidas por la LOPJ se
inspiran en el CB, se ha de tener en cuenta gue se
insertan en un marco legal distinto al de éste.
Mientras que mediante un convenio internacional de
car&cter doble se distribuye™ el conocimiento de los
litigios a las jurisdicciones de los Estados parte en
funcidn de la confianza mutua y de la existencia de un
sistema de reconocimiento y ejecuciédn de decisiones
judiciales, las normas de competencia judicial interna-
cional de origen autéSnomo son normas rigurosamente
unilaterales que delimitan el volumen de competencia
judicial internacional de los tribunales espafioles

™ A nuestro juicio podria acudirse al art. 161.5
LEC en combinacién con el art. 162. LEC.

™ con todas las matizaciones gque se desee puesto
gue evidentemente no se atribuye a una Gnica jurisdic-
cién el conocimientc de un litigio sino que se admite
también en el 4&mbito convencicnal la existencia Jde
foros concurrentes. Cfra. AMORES C(NRADI, M.: "La
estructura...*, p. 126 nota 135.
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frente al resto uel mundo. Ello justifica que adn
utiliz&ndose criterjos de atribucién paralelos p. .edan
diverger sus interpretaciones™,

306. La doctrina espaficla ya ha seflalado que
la LOPJ es una norma de sjecucién constitucional y gque
el eje del sistema autdnomo de ccompetencia judicial
internacional es el art. 24 CE. Este precepto declara,
como hemos visto™, tanto el derecho a la tutela
judicial efectiva como el derecho a no quedar en
indefensién. En el &mbito internacional el primero se
t-aduce como derecho al acceso a los tribunales y
obliga a atribuir a la jurisdiccién espafiola vn volumen
suficiente de competencia judicial internacional. El
derecho a 710 quedar en indefensién significa, en
cambio, que en los casos de tr&fico juridico externo al
demandado no se le puede exigir mds que un grado razo-
nable de diligencia y, por lo tanto, no se le puede
obligar a litigar lejos de su domicilio o centro de
actividades salvo que ello resulte justificado. Ambas
directrices forzosamente resultan contradictorias y
requieren "un juicio de concretizacién a las especiales
circunstancias de cada caso™",

307. La interpretacién del forum loci
delicti commissi establecido por la LOPJ ha de tener en
cuenta, ademis de estos principios estructurales’’, la

™ VIRGOS SORIANO, M.: lLugar de celebracién.....
p- BG; AMORES CONRADI, M.: "La estructura...", p. 125.

™ Supra, pArr. 46-47.
™ AMORES CONRADI, M.:" La estructura...”, p. 118,
it AMORES CONRADI considera que ademis del derecho
a la tutela judicial efectiva y a no guedar en indefen-
8idn los principios que sustentan el sistema de la LOPJ
(continda...)
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ratio de los foros especiaies. Estos obedecen a dos
tipos de criterios, la cercania respecto al objeto
material del litigio, esto es, razones de eficacia
procesal, y la proteccién de una de las partes™

308. Para interpretar cufl es el lugar en el
gue se produce el hecho dafioso es de interés determinar
si el forum loci delicti commissi es un foro neutro ©
8i pretsnde proteger a la victima del dafio. En el
primer caso deberemos descartar que tal lugar pueda
identificarse con el lugar en el que se produce el
desequilibrio en el patrimonio de la victima™, puesto
que si éste no es més que el lugar en el gue se produce
un dafo secundario o derivado apenas habr&n razones de
economia procesal que aboguen por la intervencibdn de
los tribunales correspondientes a ese lugar. Si
consideramos, en cambio, gque ~on el establecimiento de
tal foro se intenta reforzar l3a proteccién de la
victima, puede ser ad:.cado considerar que el lugar en
el que se produce el dafio radica en la sede social de
la victinma.

Existen, a nuestro entender, razones
contrarias a gque el forum loci delicti commissi se

¢, .continuacién)

son, por un lado, el derecho constitucional al juez
ordinario predeterminado por la ley, gque en el &mbito
de las relaciones de tr&fico juridico externo significa
la neceusidad de una positivacién de las normas de
competenciajudicial internacional (AMORES CONRADI, M.:
"La estructura...", p. 117) y por otro el principio de
adecuacidn a las exigencias del tr&fico internacional
(idem, pp. 118-120) y el respeto a valores materiales
especialmente protegibles (idem, p. 120).

" AMORES CONRADI, M.:"La estructura...", p. 132.

"? 3.M. Espinar Vicente parece admitir tal posibi-
licdad, aunque no sin ciertas reservas {( Cfra. ESPINAR

VICENTE J.M.: Dexecho procesal ¢ivil.... p. 115).
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considere un foro de proteccidn de la victima. En
primer lugar, por criterios sisteméticos, porque el
otro foro especial gque sstablece la LOPJ respecto a las
obligaciones extracontractuales (la residencia habitual
comin de actor y victima del dafio en Espafia) responde
ese género de preocupaciones’™. Si, en virtud de 1a
interpretacitn que efectuemos del forum loci delicti
commissi basta con que el actor y victima del dafio
tenga establecido su domicilic, al que en virtud del
art. 40 CC hay que equiparar a la residencia habitual
en Espafia, en la jurisdiccién para permitirle acceder
a los tribunales espaficles. es poco coherente el
establecimiento de un foro alternativo gue exija que
ambos, autor del dafio y victima, tengan tal residencia
habitual en Espafia. Este foro simplemente careceré de
utilidad.

En contra de la apertura de un forum
actoris pueden alegarse, ademis, razones de tipo social
propias de los litigios por infraccién de patentes. Tal

"} E1 foro de caricter especial que coexiste en el
sistema de la LOPJ con el locus delicti commissi en
materia de obligaciones extracontractuales se inspira,
tal y como ha puesto de relieve la doctrina (AMORES
CONRADI, M.:"lLa estructura...", p. 133, nota 656;
ESPINAR VICENTE, J.M.: Derecho procosal civil..., P.
114), en una solucidn elaborada respecto al S&mbito
conflictual. En atencién a los intereses de la victima
de la lesién, que lo6gicamente se dirigen a obtener un
resarcimiento adecuado al medio social en el que radica
su centro de actividades, se ha preconizado que, caso
de que autor del dafio y victima tengan establecida su
residencia habitual comGn en un mismo Estado, la ley
aplicable al ilfcito civil sea la de ese Fstado y no la
del lugar en el gque se produjo el dafio( Cfra. al
respecto con abundantes referencias a la jurisprudencia
comparada: KEGEl, G.:Internationales..., pp. 461-467)

Trasladada al &xbito de la competencia
judicia) internacional, tal solucién tiene como Gnico
oletivo facilitar al actor y victima del dafio el acceso
a los tribunales espafioles.
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y como ya hemos puesto de relieve los litigios por
infraccién de patentes son litigios que se producen en
el Ambito societario y de la empresa. A priori, es, por
tante, dificil distinguir una parte d4ébil de 1la
relacién.

309. Hay que circunscribir, por tanto, el
forum delicti commissi al dafio directo. Por imperativo
del principio de consumacién del acto de infraccién con
el inicio de su ejecucién hay gue considerar que tanto
el acto ilfcito como el dafio directo derivado de ese
acto se localizan en el mismo lugar. Dada la limitacién
territorial de los efectos de la patente al Estado de
concesién, para que en materia de patentes de invencién
y derechos andlogos el forum loci delicti commissi se
localice en Espafia ha de tratarse de la infraccién de
un derecho espafiol u otorgado por wuna instancia
supranacional con efectos para Espafia.

310. El actual Derecho positivo espafiol
tipifica a la infraccién intencionada de derechos de
propiedad industrial como delito™. A pesar del prin-

74 La actual regulacién penal de la infraccién de
propiedad industrial no est& exenta de dificultades,
dada la dispersidn legislativa existente y el carécter
de norma penal en blanco del art. 534 C6digo penal. Es
dificil adem&s la relacidn entre el art. 534 Cbédigo
penal y la lLey de propiedad industrial de 16 de mayo de
1902 (Gaceta de Madrid de 18 de mayo de 1902).

#dientras que el TS y parte de la docrina
entienden gque las modalidades delictivas de la Ley de
1902 integran el supuesto de hecho del art. 534 del

{continida...)
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cipio de intervencién minima y de la escasa importancia
préctica de la tutela penal de la propiedad indus-
trial™ los proyectos de reforna del Cédigo penal
mantienen la vigencia de este delito, si bien acentdan
el carécter social del biaen juridico protegido de forma
que el delito deja de ser un mero deljito patrimonial y
se incluye en la categoria de delitos socio- ~ontmi-

cos™.

311. En los procesos penales por infraccitn
de patentes de invencién se aplican las disposiciones
del Cb4digo penal que permiten gue simulténeamente se
ventile la responsabilidad civil”’. El Derecho positi-
vo espafiocl posibilita, por tanto, gue la accién
indemnizatoria se interponga ante los jueces del orden
renal. Como dicha accién se integra en el S&mbito

™(,..continuacién)

C6digo penal, siendo aplicables las penas del Cb6digo,
otros sectores defienden que, por razones de técnica
juridica, hay que diferenciar entre &mbitos normativos
en virtud del principio de especialidad, de forma que
el art. 534 Co6digo penal es aplicable residualmente,
respecto a las infracciones no previstas en la Ley de
1902. La aplicacién de ésta conlleva la de las penas en
ella establecidas, a pesar de su obsolescencia. Cfra.:
BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad {continuacién).
Infracciones del Derecho de autor y de la propiedad
industrial en COBO DEL ROSAL, M. y otros: Derecho
pepal. Parte especial. Valencia, 1988, pp. 884-889;
MUNOZ CONDE, F.:Derecho penal. Parte especial, 8® ed.,
Valencia, 1990, p. 308.

"3 SINGER, R.:"The infringement...", p. 387, HESS,
C.: Rechtsfolgen..., p. 189; LACHAT, S.: “Geda’ ten zur
Vereinheitlichung...", p. 5%3.

M GUINARTE CABADA, G.: "Los delitos contra 1la
propiedad industrial en el Proyecto de Cbdigo penal
espafiol de 1992", Actas , 1991-1992, (pp. 95-118), pp.
95-97 *

" BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad...", p.
891.
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material del CB y dal CL y las disposiciones de astos
Convenios se aplican sin tener en cuenta la naturaleza
del orden jurisdiccional™, en principio, la compe-
tencia judicial internacional se determina de acuerdo
con las normas convencionales, Siempre y cuando el
demandado esté domiciliado en un Estado parte. En caso
contrario es de aplicacio6n el art. 23 LOPJ que atribuye
a los tribunales espafioles "el conocimiento de las
causas por delitos y faltas cometidas en territorio
espafiol”,

312, A fin de evitar posibles antinomias con
la regulacién de la competencia en el orden de lo
panal, el CB contiene, en su art. 5.4, una norma de
remisién que integra a las disposiciones de origen
auténomo relativar a esta cuestién en el Convenio. El
juez penal podré&, por tanto, conocer de la accién civil
de rtesarcimiento aungque el criterio que le haya
atribuido competencia no se corresponda con ningin

criterio reconocido por el Convenio™.

Esta disposicién podria, en principio,
parecer innecesaria’” puesto que en el orden penal el
foro principal de competencia internacional™ y terri-
torial™ es precisamente el forum loci delicti
commissi. La interpretacidén de dicho concepto puede,

"t cfra. art. 1.1 CB/CL.

" Informe JENARD, p. 145; GOTHOT, P. -uoumux,

: La Convencidn..., p.57; GAUDEMET-TALLON, H.: lLes
genxsn;;nn§;¢4 P- 144.

™ LAGARDE, P.:" Application ...", p. 46.

™ art. 23.1 LOPJ.

™ art. 14 tercero de la Ley de enjuiciamiento
crimiral.
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sin exbargo, variar. La determinacitn de cuél es el
lugar en &l que se produce el delito se realiza de
acuerdc con las pautas establecidas por el TS y éstas
no tiene porqué equivaler a los criterics que respecto
a los ilicitos civiles establece la jurisprudencia del
TJICE. De ahi que resulte preferible considerar que la
competencia judicial internacional y territorial de .as
acciones civiles sustanciadas en ]l marco del proceso
penal viene determinada por el art. 5.4 CB, gque a su
vez integra los preceptos del Derecho de origen
autdnomo.

313. El1 Derechu procesal penal espafiol
baraja actualmente tres tecrias para determinar cuil es
el lugar en el gue se comete un delito: la tecria de la
actividad, la del resultado y la de la ubicuidad™. El
TS ha mostrado una clara preferencia por la teoria del
resultado™. Como el delito de infracci6n de patentes,
conserva, a pesar de la autonomia sistemftica gque
introdujo la Reforma de 1964, una estructura tipica
esencialmente defraudatoria™, por analogia con el
criterio seguido respecto a la estafa’™ deber& consi-
derarse consumado el delito en el lugar en el que se
produce el desplazamiento patrimonial, esto es,

™ cfra. GIMENO SENDRA, V. y otros: Derecho

eg0 penal, 3% ed., Valencia, 1991,
pp. 126-128.

™ segGn esta teoria el lugar de comisién del
delito es el de su consumacidn. Cfra. STS (Sala 29) de
4 de febrero de 1981 (AJY 480), STS (Sala 28) de 5 de
mayo de 1986 (AJ 3890).

7 BOIX, J.: "Delitos contra la propiedad...", p.
881.

™ Auto del TS (Sala 28) de 6 de febrero de 1991
(AJ 898) y jurisprudencia citada en esta decisitn.
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usualmente, en la sede social del titular de la
patente. Se introduce, de esta forma en virtud de la
norsa de rexisitn de)l art. 5.4 CB, un forum actoris en
el sistema del CB, pero dicho foro se circunscribe al
&nbito de la competencia territorial, habida cuenta de
que el delito se limita a la infraccién de derechos de
propiedad industrial espaficles™.

III. La pluralidad de demandados

314. Los actos de infraccién de patentes
se insertan usualmente en una cadena de produccién y
distribucidén en la que suele participar m&s de una
persona. De ahi que, en principio, pueda parecer Gtil
uno de los foros especiales o derivados del CB, el art.
6.1, que permite que las personas domiciliadas en un
Estado contratante puedan ser demandadas, ademis de
ante los tribunales del Estado de su domicilio, ante el
tribunal del domicilic de alguna otra persona codeman-
dada’. Esta cuestién carece de requlacién positiva en
el Derecho procesal civil de origen autdSnomo.

7 Esto se deduce del hecho de que el art. 23 LOPJ
limite la competencia de los tribunales espafioles a los
delitos cometidos en Espafia. Dado el carécter territo-
rial de los derechos de exclusiva la conducta delictiva
necesariamente habr& de referirse a una patente
otorgada por la Oficina espaficla de patentes y marcas
o de una patente europea en la que se designe a nuestro
pais.

™ Obsérvese que del tenor literal de los art. 2
y 6.1 CB se infiere que, mientras que el art. 2 CB no
prejuzga el concreto trihunal competente dentron del
Estado del domicilio del dewandado, el art. 6.1 CB
lleva implicita una norma de competencia territorial
que designa al tribunal del domicilio del demandado.
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31S. Mientras que el 27 apartado del
art. 6 CB/CL, al regular las demandas sobre obligacic-
nes en garantia o para la intervencién de terceros en
el proceso, exige de forma expresa una conexién entre
los codemandados de forma que su utilizacidn no respon-
da al "Gnico objeto de provocar la intervencidédn de un
tribunal distinto al correspondienta al domicilio del
demandado"™, el tenor literal del art. 6.1 CB/CL no
hace mencién de tal necesidad. Ahora bien, 8i tenemos
en cuenta el objetivo y sistema del CB resulta evidente
que la aplicacién de este precepto exige gue haya un
vinculo entre las demandas formuladas contra cada uno
de Jlos demandados gque justifique esta sustanciacién
conjunta™. S6lo la exigencia de tal vi.. 1lo evita una
utilizacién indis- "iminada del foro por parte del actor
y pone coto al forum shopping™

316. En e} art. 6.1 CB no se menciona
expresamente el reguisito de la conexidad entre las
demandas dirigidas contra cada uno de los codemandados.
Lbgicamente tampoco se define cull debe ser la natura-
leza de ese vinculo. Tal tarea ha sidc abordada por el
TIJCE que ha propugnado que resulta aplicakle 1la

™ art. 6.2 CB/CL.

™ Informe JENARD, p. 146. También la doctrina ha
hecho hincapié en tal requisito. Ad exemplum: GOTHOT,
P.-HOLLEAUX, D.:La <Convencidpn..., p. 69; GAUDEMET-
TALLON, H.: Les Conventions..., pPp. 159-16cC.

' Sobre el riesgo de forum shopping implicito en
el art. 6.1 CB en relacién a la aplicaciédn de este
precepto respecto a la infraccién de patentes: BODEN-~
HAUSEN, G.hL.C.:" The Jurisdiction...™, p. 216.
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definicién efectuada por el propio Convenio en el
contexto del art. 22 CB. El foro de la pluralidad de
los demandados reguiere, por tanto, gque las demandas
astén *“vinculadas entre si por una relacidn tan
cstrecha gue serfa oportuno tramitarlas y juzgarlas al
mismo tiempo a fin de svitar rescluciones que podrian
ser inconciliables, si los asuntos fueren juzgados
separadamente™". La ratio legis del precepto es, por
tanto, evitar que se produzcan rescluciones judiciales
irreconciliables, gue, en virtud del art. 27.3 CB,
pueden causar problemas en fase de reconocimiento y
ejecucién™.

317. La denegacitn del reconocimiento vy
ejecucidn de una decisién judicial recaida en un Estado
parte en virtud de su carécter inconciliable con una
sentencia recaida e el Estado requerido (art. 27.3 CB)
no exige que se trate del mismo litigio™. La causa de
denegacibén concurre si ambas sentencias judiciales
producen consecuencias juridicas que se excluyen
mutuamente™. Para que se pueda apreciar la conexidad

" art., 22.3 CB/CL. La concreta férmula empleada
por el TICE responde a este precepto. E)l tribunal
establece lo siguiente: * Para la aplicacién del
articulo 6, apartado 1°, del Convenio, debe existir
entre las distintas demandas formadas por un demandante
contra distintos demandado, un vinculo de conexidad tal
que exista un interés en juzgarlas conjuntamente a fin
de evitar scoluciones que podrian ser inconciliables si
las causas fueran juczgadas separadamente®. Cfra.

Kalfelis c¢. Schrddexr, p. 5584, FJ 11.

™ p. 146; Conclusiones del

Informe JENARD,
Abogado General DARMON en Kalfelis ¢. Schrider, p.
5575.

™ Informe JENARD, p. 162.
L1 P

Asunto 145/86, sentencia del TJCE de 4 de febrero de
1988, Rec. 1988, (pp. 645-672), p. 668B FJ 22.
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entre dos :=mandas habr& gque considerar, por tanto, que
basta la contradiccitén en los efectos de las futuras
sentencias (contradiccién simple)™.

318. El art. 27.3 CB exige, por contra,
que las decisiones inconciliables se refieran a las
mismas partes”™. A nuestro entender, de este indicio
y del hecho de que el art. 6.1 CB constituya un foro
basado precisamente en el elemento subjetivo de la
pluralidad de demandados, se infiere que no basta una
conexién objetiva, basada en el hecho de que distintas
personas estén realizando actos de infraccioén respecto
a un mismo objeto. Para demandar a varias personas
conjuntamente ante el tribunal de la sede social de una
de ellas es necesario gue entre ellas exista una
conexién subjetiva.

319. Traducido al &mbito de la infrac-
cién de patentes esto significa que, mientras es
posible demandar ante el tribunal del domicilio de una
de ellas a varias personas que han realizado conjunta-
mente unos n1ismos actos de infraccién de una patente
(supuesto de coautoria)™, no podr&n ser demandadas
cenjuntamente, por el simple hecho de la identidad del
objeto infringido, personas que hayan realizado de
forma absolutamente independiente diferentes actos de,

4 GAUDEMET-TALLON, H.:"Nota a Kalfelis ...", pp.
119-120; SCHLOSSER, P.: "Nota a Kalfelis...", p. 988,

7 Se trata de un requisito especifico del art.
27.3 CB que no se reproduce en el art. 22 CB.

™ MATHELY, P.: "“Application de la Convention aux
actions en contrefacon de brevet commpunautaire™ en
AAVV.: Droit ipternpational et actions en _contrefacon
de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre internationale
I oté industriel] ice 21 ot 22 iui

L

PIBD nlimero especial, 1974, {(pp. 63-77), p. 73.
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por ejemplo, fabricaciédn de un producto protegido
(supuesto de actos de infraccién independientes)™,

Existe, en cambio, en nuestra opinién,
una conexisdn de carécter subjetivo si varias personas
realizan diferentes actos de infraccién de una misma
patente y dichos actos se insertan en una misma cadena
de produccién y distribucién (supuesto de actos de
infraccién dependientes)™. La vinculacion de estas
personas deriva del principio de conexibén, propio del
Derecho material de patentes, puesto gue, segin el
mismo, el acto de fabricacién del producto protegido o
del producto directamente derivado del procedimiento
protegido es el presupuesto del acto de infraccién
consistente en la introduccién en el comercio de tal
producto. La relacién que permite sustanciar conjunta-
mente la demanda es la relacién econdmica existente
entre los sujetos, el hecho de que, por ejemplo, el
fabricante que infringe la patente haya vendido al
distribuidor el producto infractor™.

320. A través de expedientes propios del
Derecho procesal civil interno tales como la acumula-
cién de acciones o el litisconsorcio pasivo necesario,
el tribunal designado por el art. 5.3 CB tiene vocacién
de conocer de la totalidad de las acciones de infrac-
cién referidas a una patente. De ahi gue en los
supuestos de coautoria o infracciones dependientes el
art. 6.1 CB no tenga toda la utilidad pré&ctica gue

™ STAUDER, D.: *"Die Anwendung des EWG-

Gerichtsstands-..." p. 476; HESS, C.:Rechtsfolgen....
P. 33; LAGARDE, P.:" Application ...", p. 46.

" HESs, C.: Rechtsfolgen..., p. 33.

™ In fine STAUDER, D.: "Die Anwendung des EWG-
Gerichtsstands-...” p. 476.
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pudiera parecer a primera vista, puesto que sl titular
de la patente puede conseguir un resultado jidéntico
acudiendo al foro del locus delicti commissi.

321. La utilidad del art. 6.1 CB puede
radicar, en cambio, en que a través de sste precepto se
consiga la sustarciaciédn conjunta de actos de infrac-
cién a patentes paralelas realizados por varios sujetos
relacionados por una relacién de caricter econdémico
{supuesto de infraccién de patentes paralelas). Un caso
de este tipo seria, por ejemplo, la infraccién de una
patente espafiola a través de un acto de fabricaciédn gue
genera un objeto gque se exporta a, por ejemplo, Francia
donde es introducido en el comercio. Tal introduccién
en el comercio constituye, a su vez una infraccién de
la patente paralela francesa. (Es factible demandar al
fabricante espafiocl ante el tribunal del domicilio del
infractor francés?

322. Existe, a nuestro entender, un grave
inconveniente que oponer a esta interpretacitn. Tal y
como ya hemos puesto de relieve, del principio de
territorialidad deriva la independencia de las patentes
de invencién paralelas. Est., significa que, en el
supuesto que analizamos, estamos ante dos objetos
diferentes, que, si bien se han otorgado en cada Estado
respecto a una misma invencién, responden a requisitos
de concesidén distintos y otorgan un &mbito de protec-
cién diferente.

El vinculo entre ambas demandas no puede
considerarse lo suficientemente estrecho como para
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justificar una sustanciacién conjunta™ por dos tipos
de razones relacionadas con este hecho. En primer
lugar, porque, dada la independencia del objeto de la
infraccién, en el caso de infracciones de patentes
nacicnales dificilmente pueden producirse sentencias
inconciliables y, en segundo lugar, porque la sustan-
ciaciétn conjunta de ambas demandas tampoco contribuye
a la economia procesal. Dentro de las diversas fases de
un procedimiento de jinfraccién tipico lo gue causa
mayores dificultades es determinar si los actos de
infracciédn vulneran el &mbito de protecciétn otorgado
por la patente y enjuiciar si concurren las causas de
nulidad que el infractor suele alegar en su defensa.
Como ambas cuestiones, 1la interpretaciétn de las
reivindicaciones y la nulidad, se relacionan estrecha-
mente conh el procedimiento de concesidn y ese procedi-
miento, en el caso de las patentes nacionales, es
distinto respecto a cada derecho, el hecho de sustan-
ciar conjuntamente ambas demandas no ahorra a Jlos
édrganos de justicia un examen por duplicado de ambas
cuestiones.

32). De 1lo antedicho se puede inferir
f&cilmente que la situacién adquiere matices diferentes
sl estamos ante una patente europea, puesto que en ese
caso el derecho de exclusiva responde a un procedi-
miento de concesibn uniforme, si bien, una vez otorga-
do, produce en cada Estado para el que ha sido concedi-

! gESS, C.: Rechtsfolagen..., p. 33. En contra, D.
Lachat que, de forma andloga a como hacia en relacién
a la aplicacién del art. 5.3 CB obvia el hecho de la
independencia juridica de las patentes de invencién.

Cfra. LACHAT, D.:_ La coppétence judiciajre..., p.8S8.
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do los mismos efectos gque un derecho de exclusiva
nacional™. Dada la existencia de un método europeo de
interpretacién de las reivindicaciones y la posibilidad
de gue la Oficina europea intervenga con caré&cter de
perito para la resolucién de cuestiones técnjicas, que
serin idénticas en muchos casos respecto a una y otra
accién de infraccidén, la sustanciaciédn conjunta de
ambas acciones resulta ventajosa desde el punto de
vista de la economia precesal, por més gue tanto la
regulacién de los actos de infraccién como el Derecho
de sanciones sean distintos. Tal sustanciacidn conjunta
contribuye adem&s al mantenimiento de la uniformidad
originaria de los distintos derechos.

Pero, por otroc lado, dada la falta de
identidad entre los objetos lesionados, no es evidente
que exista un riesgo de que se produzcan resoluciones
judiciales inconciliables. La contradiccién tan sbélo
puede radizar en el enjuiciamiento de los elementos de
uniformidad que conservan las patentes europeas en la
fase nacional. Puede consistir, por tanto, en una
distinta interpretacién del 4mbito de proteccién
otorgado por la patente o en un disti:ito enjuiciamiento
de la nulidad alegada por via de excepcidén por el
infractor. Si bien en el CPE se ha intentado conjurar
tales riesgos a través de disposiciones de caréacter
material, como la uniformidad de las causas de nulidad
o las pautas de interpretacidn de las reivindicaciones,
lo cierto es gue el Convenio de Munich tiene un
carfcter incompleto y gue 5610 se superard a través de

"' Aunque en relacidn a l.s marcas internaciona-
les, in fine, STAUDER,D.: "Die Anwendung des EWG-
Gerichtsstands-..." p. 476. En contra, C. Hess quién no
considera suficiente la relaciédn econdémica existente

entre las partes (Cfra. HESS, C.:Rechtsfolgen..., P.
35).
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la entrada en vigor del CPC, en el &nmbito comunitario
la existencia de distintas patentes de invenciébn en
cada Estado nacional. Puede, por tanto, considerarse
que el riesgo de resoluciones divergentes en relacidén
a la nuljdad o el &mbito de proteccidn ests implicito
en el propic CPE y que no es necesario tenerlo en
cuenta por 1o que respecta a la interpretacidn de las
normas procesales, que, al fin y al cabo, tienen caréc-
ter adjetivo o auxjiliar.

2. lapluralidad de denandados en el Dere-
\ L civil d . s

324. La LOPJ no establece ningGn foro de
competencia judicial internacional en virtud de la
pluralidad de demandados. Antes de trasladar
ninéticamente las socluciones que arbitra el CB a
nuestro sistema auté4nomo de competencia judicial o de
solicitar la introduccién de un foro de esta naturaleza
hay que valorar el hecho de que, como ya se ha apunta-
do, las normas de origen interno se insertan en un
contexto unilateral y abierto. Esto significa que
frente a los argumentos basados en la economia proce-
sal, que, en el fondo presuponen la cooperacibn entre
distintas jurisdicciones nacionales, habra que reforzar
la tutela de los derechos de defensa de las partes en
el proceso.

325. E1 derecho a no guedar en indefensibn
obliga, en nuestra opinién, a extremar las precauciones
frente al establecimiento de un foro que permita
demandar a una persona ante los tribunales espaficles en
virtud del domicilio en Espafia de una persona a la que
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se demanda conjuntamente’. Pensemos que el hecho de
estar en un sistema abierto implica una mayor inciden-
cia de factores como, por ejemplo, la distancia
geogréfica.

326. Por esta razén consideramos que en
relacién a los litigios de tr&fico externo no debe
admitirse el litisconsorcio pasivo voluntario. Tal y
como estd previsto en 1la LEC™, es un expediente
procesal de utilizacién b&sicamente discrecional, cuyo
6nico fundamento es la economia procesal™, y que
puede f&cilmente ser utilizado de forma interesada por
el actor. En el supuesto de actos de infracciédn depen-
dientes™ el actor siempre puede conseqguir una sustan-
ciacién conjunta ante los tribunales del locus delicti,
gue, como hemos visto, tienen vocacién de conocer de
todos los actos de infraccién cometidos respecto a una
patente de invencién. Si se han infringido patentes
paralelas al no fundarse las acciones ni en un mismo
titulo ni =n una misma causa de pedir™ dificilmente
podria argumentarse la posibilidad de un litisconsor-
cio, aGn al margen de las consideraciones derivadas de

™ se ha resaltado en este sentido el caricter
discriminatorio de este foro en el &mbito de la
competencia judicial internacional. Cfra. los argumen-
tos resefiados por Aguilar Benitez de Lugo. Cfra.
AGUILAR BENITEZ DE LUGO, M.: "La pluralidad de demanda-
dos en Derecho internacional privado", Justicia, 1992,
(pp. 299-336), p. 302.

S art. 156 LEC.

6 QLIVA, A. de la-FERNANDEZ M.A.: Lecciones de
Dexecho procesal I, 3a ed., Barcelona, 1986, p. 388.

M Supra, parr. 319.
4 art. 156 LEC.
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las necesidades del ¢tr&fico juridice internacio-
nal.

327. El litisconsorcio pasivo necesario se
basa, en cambio, en el propio principio de audiencia y
en la posibilidad de que se vean afectadas por una
sentencia unas personas gue por no haber sido demanda-
das no han tenido la posibilidad de personarse en el
procesc’. En este caso deberia ser, en nuestra opi-
nién, posible suplir la falta de competencia judicial
internacional a fin de permitir al actor demandar a
agquellas personas que se veran ineludiblemente afecta-
das por los pronunciamientos de la sentencia, sobre
todo i tenemos en cuenta que el derecho a no Juedar en
indefensidén deriva de la propia CE y todo el sistema de
competencia judicial autbdSnomo gira entorno a este
precepto. Por lo que respecta a los litigios sobre
infracciétn de patentes esta situacién Gnicamente se
produce en los supuestos de coautoria™, puesto gue en
ellos hay identidad de objeto y causa, cusa que no se
produce ni en el caso de los actos de infraccidn
dependientes puesto que se trata de actos de infraccién
diferentes™ ni cuando se infringen patentes parale-

W cfra., ad exemplum STS (Sala 18) de 25 de junio

de 1984 (AJ 3260); STS (Sala 13) de 24 de mayo de 1986
(AT 2821).

Sobre la naturaleza y fundamentos del

litisconsorcio pasivo necesario, cfra. COBO PLANA, J.J:

Pamplona, 1993, pp. 16-17.
™ Supra, pArr. 319

"' Cfra. en relacién a las marcas la STS (Sala 1»)
de 21 de junioc de 1991 (AJ 4569). E1 TS rechazd 1la
existencia de un litisconsorcio pasivo necesario entre
la empresa fabricante de una determinada marca de
relojes y las distribuidoras de esos productos en
determinadas zonas.
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las, dondes estamos ante patentes y actos de infraccién
distintos. E1 Tribunal Supremo ha establecido con toda
claridad "“que no se produce el litisconsorcio necesa-
rio si los efectos hacia terceros se producen con
caricter reflesjo, por una simple conexién o porque la
relacidn material sobre la que se produce la declara-
cién les afecte simpleamente con carécter prejudicial o
indirecto"™

328. El anflisis de la incidencia de las
disposiciones convencionales relativas a la litispen-
dencia y 1la conexidad desborda, en realidad, los
limites de este estudio, puesto que, como recordd el
TICE™, los art. 21 y 22 CB no instauran foros de
competencia judicial internacional. Estas disposiciones

se limitan, en efecto, a regular las relaciones entre
tribunales competentes a fin de evitar que se produzcan
sentencias inconciliables. El1 TJCE ha establecido que
la seccitn 8% del Titulo II tiende a "evitar, en
interés de una buena administracién de justicia, pro-
cedimientos paralelos ante 1las jurisdicciones de
diferentes Estados contratantes y las decisiones
contradictorias que podrian resultar de tal situa-
™

cién Se trata, por tante, de disposiciones de

cardcter preventivo tendentes a evitar posibles

" ors (Sala 13) de 22 de abril de 1987 (AJ 2722)

™ Elefanten Schuh c. Jacgmain, Asunto 150/80,
sentencia. del TJCE de 24 de junio de 1981, Rec., 1981,
(Pp- 1671~-1698), p. 1687, FJ 19.

™

= i ’
Asunto 144/86, sentencia del TJCE de 8 de diciembre de
1987, Rec., 1987, (pp. 4861-4877), p. 4874, FJ 8,
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dificultades en virtud de la causa de denegacibdn del
reconociniento establecida en el art. 27.3 CB.

329. Antes de abordar el concreto andlisis de
la regulacidn convencional de la litispendencia y la
conexidad resulta necesaric determinar su Ambito de
aplicacién. En este sentido cabe sefialar que el TJCE ha
establecido, respecto a la litispendencia, que del
tenor literal del precepto deriva la aplicabilidad del
art. 21 CB, sin consjderacitn de si alguna de las
partes estd o no domiciliada en un Estado parte del
Convenio™. Tal argumentacién es igualmente v&lida
respecto a la conexidad y se ve reforzada si, tal y
como apunta el TJCE, se tiene en cuenta la finalidad de
esta Seccién del Convenio™.

En este punto el razonamiento del TJCE y del
Abogado General VAN GERVEN resulta, sin empargo,
deficiente, puesto que no cabe preconizar, en base al
tenor literal, una interpretacidén estricta del precep-
to, para acto seguido solicitar, en virtud de la ratio
de 1la disposicién, una interpretaci6n extensiva,
confundiendo, tal y como sefiala GARCIMARTIN ALFEREZ,

' overseas Union Insurance Limited e.a. c. New
Hampshire Insurance Company, Asunto C-351/89, sertencia
de 27 de junio de 1981, Rec.,1991, (pp.3317-3352), p.
3348, FJ 13. Cfia., Conclusiones del Abogado General
VAN GERVEN, pp. 3337-3338.

bl W ire, cit., p. 3348, FJ
16; Conclusicnes del Abogado General VAN GERVEN, p.
3338. Cfra. GEIMER, R.: "Das Nebeneinander...", p.
2992; XROPHOLLER, J.: “Problematische Schranken...", p.
244,

319



&mbito de aplicacién de la regulacién con la propia
regulacién™,

Lo que la ratio del precepto si pone de
relieve ez la vinculacién existente entre los art. 21,
22 y 23 CB y el reconocimiento y ejecucién de decisio-
nes. Esta vinculacién de la litispendencia y la
conexidad con el reconocimiento refuerza la interpreta-
cién derivada del tenor literal, puesto que también el
art. 26 CB establece la aplicabilidad del sistema
convencional respecto a la totalidad de las decisiones
judiciales dictadas por un tribunal de un Estado parte
en el 4mbito material del Convenio™. El1 sistema
convencional de reconocimiento y ejecucién rige tanto
8: la decisidtn judicial fue dictada por un tribunal
competente er virtud de un foro convencional como si el
tribunal de origen de la decisién actuaba gracias a un
foro de origen auténomo e incluso si dicha competencia
es exorbitante. La relacién entre litispendencia y
reconocimento justificaria, por tanto, por si sdla la
simetria del &mbito de aplicacidén de estas disposicio-
nes’™.

7 GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "La litispendencia en
el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968:
dos conclusiones", La Ley Com. eur., num. 72, (pp. 1-
£}y P- 2.

™* ARENAS GARCIA, R.: "La litispendencia interna-
cional. El articule 21 del Convenio de Bruselas de 1968
y el control de competencia del Tribunal de origen®,
Noticias CEE. 1992 n® %1-92,( pp. 103-109), pp. 105~
106.

™ Cosa bien distinta es la planteada en el caso
Owens Bapk Ltd ¢. Bracco( Asunto C-129/92, sentencia
de)l TJCE de .0 de enero de 1994, inédita). En este caso
se discutia la aplicabilidad de los art. 21, 22 y 23 CB
a un litigio gue versaba snbre el reconocimiento en los
Estados parte de una sentencia recaida en Estados
terceros y que, por ello, no se inrtegra en el &mbito
{continda...)
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En cualquier caso, la decisién del TJICE
en el asunto Overgeag significa que, respecto a los
litigios por infraccién de patentes y a las demis
materias contempladas por el CB, la regulacidn conven-
cional de la litispendencja y la conexidad desplaza las
solucicnes de origen auténomo™, de forma gque podemos
prescindir, con justa causa, de abordar el espinoso
tema de la litispendencia internacional en nuestro
Derecho procesal civil de origen auténomo.

1. Infraccion de pateptes y litispendencia
i nt . 1: el

330. Para poder apreciar la existencia
de litispendencia entre dos demandas interpuestas ante
sendos tribunales de dos Estados parte, el art. 21 CB
exige que haya una triple identidad entre las partes,
el objeto y la causa de ambas demandas. De ahi que el
dmbito de zplicacibédn de la litispendencia se reduzca a
los litigios referidos a una Gnica patente de inven-
cién, puesto que, en el casc de patentes paralelas
estamos ante objetos materiales independientes y, por
tanto, ante causas distintas™.

™(,..continuacién)

material de aplicacién del CB( cfra.FJ 15). E1 TJCE
concluye gue dada la naturaleza del litigio resulta
inaplicable 1la requlacién convencional sobre 1la
litispendencia y la conexidad.

™ GAUDEMET-TALLON, H.:" Nota o Overseas c. New
Hampshire", R. critique, 1991; (pp. 769-777), p. 774;
HUET, A.: "Nota a Overseas...", p. 495.

*® LACHAT, S.: "La juridiction competente en
matiére de contrefagon de brevets d'invention dans la
Communauté économique europeenne®™, JCP, 1974-11, (pp-
421-428), p. 426. También D. Lachat pone de relieve la
escasa incidencia pré&ctica de 1la litispendencia en

{continmia...)
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La mayoria de los autores gque han abordado el
estudio de la aplicacién del Convenioc de Bruselas a los
litigios relativos a patentes de invenciédn han conside-
rado que, debido a los términos estrictos utilizados en
el propio precepto, el art. 21 CB era tan 86lo aplica-
ble en el supuesto, harto infrecuente en la prictica,
de que se interpusiera la misma accidn por infraccién
de la misma patente ante un tribunal del Estado del
domicilio del demandado y ante el tribunal del locus
delicti commissi. La requlacién relativa a la litispen-
dencia careceria, por tanto, de interés prictico para
este sectcr del Derecho material™.

331. La situacién ha variado, sin
embargo, a raiz de la interpretacidn que el TJICE ha
realizado de la nocién de identidad de objeto en la
sentencia recaida respecto al asunto Gubisch™. Dicha
interpretaciodn ha sido implicitamente corroborada en la
gentencia Overseag™, puesto que constituye el punto
de partida de 1la propia formulacién del recurso
prejudicial planteado por la Court of appeal™ y el

®i(...continvacién)
relacién a las patentes nacionales y europeas: LACHAT,

D.:La compétence juridictiopelle.,., pp. 109-110.

™! LAGARDE, P.: “Application...", p. 48; VIVANT,
M.: "“Das Europldische Gerichtsstands-...", p. 30,
VIVANT, M.: Juge et loi..., p. 176.

™ Gubisch c¢. Palumbo, cit.
™ overseas c¢. New Hampshire, cit..

*S Esto es lamentado por A. Huet que hubieran
deseado que el recurso prejudicial hubiera ofrecido al
TJCE la posibilidad de reconsiderar la interpretacidn
adoptada en el asunto Gubisch. Cfra. HUET, A.: "Nota a
Overseas...”, p. 494.
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TICE no la ha cuestionado™. Mientras gque para 1la
detarainacién del momento inicial de la pendencia de
una demanda hay que acudir al Derecho procesal del
foro™, el concepts de litispendencia es, segin
astablece el TJCE, un concepto auténome™ gque, en
contra del parecer del Abogado General MANCINI™, ha
de ser interpretado de forma extensiva.

La ratio de 1la regulacién de la litispenden-
cia en el CB impone, segin el TJCE, que la nocién de
identidad de objeto no se equipare a identidad formal
entre ambas demandas’. Para evitar el riesgo de gque
se produzcan sentencias inconciliables, se ha de
considerar, segin el TJCE, que una demanda solicitando
la anulacidn de un contrato y otra demanda dirigida 2
obtener su e¢jecucica versan BCuIie €1 Mismo cdjeto: la
fuerza obligatoria del contrato. S6lo de esta forma se
consigue evitar gue una cuestidén gque wusualmente
constituye precisamente Jla defensa del demandado
respecto a una demanda por inejecucidn de una relacién
contractual se sustancie ante una jurisdiccién distin-
ta, constituyendo posteriormente un posible obstdculo
a la libre circulaci6n de decisiones judiciales en

™ oOverseas c. New Hampshire, p. 3247, FJ 9;
GAUDEMET-TALLON, H.:” Nota a Overseas ...%, p. 772.

n?

5 ¢ 1 ze) Sebast i salinitri,
Asunto 129/83, sentencia del TJICE de 7 de junio de
1984; Rec., 1984, (pp. 23197-2416), p. 240%5.

™ Gubisch c. Palumbo, p. 4874, FJ 11; Conclusio-
nes del Abogado General MANCINI, p. 4B67.

™ cfra. Conclusiones del Abogado General MANCINI
en Gubisch c. Palumbo, pp. 4867-4870.

™gubisch c¢. Palumbo, p. 4876, FJ 17.
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virtud de la causa de denegacién establecids en el art.
27.3 ¢cB™'.

332. Esta interpretacifn es criticable
porque, entre otras razonss, confunde los Ambitos da
aplicacién de la litispendencia y 1la conexidad™,
Constituye, sin embargo, jurisprudencia reiterada del
TICE. En el &mbjto de la infraccién de patentes
significa que habr& litispendencia entre una demanda
interpuesta ante un tribunal de un Estado contratante
por infracciétn de patentes y una demanda sustanclada
ante otro tribunal contratante por nulidad del derecho
de exclusiva puesto que, al igual que en el asunto
Gubisch estaba en juego la fuerza obligatoria del
contrato, en este caso estd en liza la efectividad del
ius prohibendi. La excepcifn de nulidad de la patente
constituye ademis, al igual que la de nulidad del
contrato respecto a la demanda por inejecucién, la
defensa natural del presunto infractor frente a 1la
imputacidn de una violacion del derecho.

333, La cuestidn se plantea, sin eabargo, de
manera algo distinta porque en este caso no entran en
conflicto dos foros concurrentes sino vn foro exclusivo
(art. 16. 4 CB) y el foro general del domicilio del
demandado (art. 2 CB}. En caso de que el tribunal ante

7' Gubisch ¢, Palumbo, p. 4876, FJ 16-18.

™ conclusiones del Abogadoc General MANCINI en
Gubisch ¢. Palumbo, p. 4869. Cfra. en la doctrina:
GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Gubisch c¢. Palumbo™, R.
critique, 1988, (pp.374-378), pp. 376-377; HUET, A.:
"Nota a Gubisch c¢. Palumbo®, Clunet, 1988, (pp. 538-
544), pp. 542-543.

Estas criticas se han reiterado posteriormen-
te en ias notas de jurisprudencia relativas al asupto
Jverseag: ARENAS GARCIA, R.: " La litispendencia ...",
p. 106; GAUDEMET-TALLON, H.: "Nota a Overseas...™, pp.
772-773; HUET, A.: "Nota a Overseas...", p. 494.

J24



el que se formule 1. nrimera demanda sea el tribunal
competents a titulo sxclusivo, la aplicacién del art.
21 CB no causari problemas y podr§ operar de forma
noramal”™. El tribunal ante el gque se haya formulado la
sequnda demanda, por infraccién del derecho de exclusi-
va, suspenderf el procedimiento hasta que el tribuna)
del Estado de concessién del derecho nc se declare
competente en relacidn a la nulidad, y, caso de que
ésto se produzca, declinari definitivamente el conoci-
miento de la accidn por infraccién.

334. Surgirdn, en cambio, dificultades
cuando, como es mds légico, la acciédn de nulidad se
interponga con posterioridad a la accién por infrac-
cién. En ese caso, de admitirse la aplicaci%n del art.
21 CB, seria el segundo tribunal competente a titulo
exclusivo el que habria de declinar el conocimiento del
asunto en favor del primer tribunal correspondiente al
domicilio del demandado™,.

™ GAUDEMET-TALLON, H.. "Nota a Overseas...", p.
776.

™ La situaciébn no podria tampoco resolverse de
otra forma acudiendo al art. 23 C8 [ En contra,
GAUDEMET-TALLON, H.:"Nota a Overseas...", p. 777].
puesto gque este precepto se refiere a un conflicto
entre dos tribunales competentes ambos a titulo
exclusivo, ni a través del art. 19 CB puesto que, de
acuerdo con el andlisis efectuado de este precepto,
para que el tribunal ante el gque se ha planteado la
accién por infraccién pueda declinar de oficio el
conocimiento de una accién es preciso que otros
tribunales sean competentes a _titulo principal en
virtud de lo dispuesto en el art. 16 CB. Esta no es la
situacién gue estamos contemplande aqui puesto que
puede ser que el demandado por infraccidén ni siquiera
haya interpuesto la excepciébn de nulidad y haya
preferido acudir diréctamente a los tribunales del
Estado de concesion.
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335. La invasién del #&mkito de 1la
conexidad por la litispendencia, a consecuencia de la
nocién auvtédnoma de objeto de la demanda acufiada por el
TJCE en las sentencias recaidas respectoc a los asuntos
Gubisch y Overseas, crea problemas no previstos por los
autcres del Convenio’’. Para resolvarlos hay que tener
en cuenta el especial régimen que el CB establece
respecto a los foros exclusivos. Las competencias
exclusivas se caracter.zan por #u carécter imperativo
e indisponible de manera gue respecto a ellas ni opera
el foro general del domicilio del demandado ni la
autonomia de la volurtad. El propio Convenio instaura,
para la protecciétn de ese caré-~ter indisponible, un
sistema de control de oficio (art. 19 CB) e inclusc
establece una causa de denegaciédn del reconocimiento

™ La cues*ibn se plant_5, si bien relacionada con
la admisibilidad del control de la competencia del juez
ante el gque se interpone la primera demanda, en el
asunto Qverseas. Segin el Abogado General VAN GERVEN,
el abcgadoe defensor de una de las partes (Overseas
Union Isurance Limited, Deutsche Ruck y Pine Top)
habria intentado defender el control de la competencia
del juez ante el que se interpuso la demanda por parte
del 28 juez en virtud de la inaplicabilidaad de lo
dispuesto en el art. 21 en el caso de que el segundc
juez fuera competente a titulo exclusivo. La conclusiédn
es rechazada por VAN GERVEN que no se detiene en el
andlisis de la premisa por no corresponder al caro
planteado (Conciusiones del Abogado General VAN GERVEN
en Qverseas ¢, New Happshire, p. 3339). Tal oroceder es
seguido por el TJICE en los considerandos de la senten-
cia (Qverseas c. New Hampsh.re, p. 3349 FJ ne 20) y en
el propio fallo, que es contrario a gque el juez
requerido en segundo lugar controle la competencia del
primer juez,™sin perjuicio de la hipdtesis de gue el
juez requerido en sequndo lugar sea competente a titulo
exclusivo” (_serseas ¢, New Hampshire, cit., p. 3352).
Compartimos las observacionss de Rafael Garcia Arenas
y Francisco Garcia Martin Alferez que apuntin a gque el
proceder del 2¢ juez no depende tanto de la competencia
del primeroc como de la propa naturaleza de ‘:  foros
exclusivos (Cfra. ARENAS GARCIA, R.: "La litispenden-
cia...", p 107; GARCIMARTIN ALFEREZ, F.: "La litispen-
dencia...”™, p. 5.}
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basada en el control de la competencia del juez de
origen (art. 28 CB), que ha suprimido con carécter
general.

De este carfcter absolutamente imperativo de
los foros exclusivos deriva la ineludible consecuencia
de que el sequndo tribunal, competente a titulo
exclusivo, no debe ni suspender el procedimiento ni
mucho menos declinar el conocimiento del litigio a
favor del tribunal rrquerido en primer lugar™

2. Infraccidn de patentes paralelas y
conexidad: el articulo 22 CP

336. HUET ha imputado a las deficiencias
del articulo 22 CB la responsabilidad de que el TJICE
haya optado por una interpretacién extensiva del
concepto auténomc de litispendencia’’. Dos elementos
de este precepto contribuyen, en efectu, a que, de

™ Esta interpretacién evita, ademds, uno de los
efectos negativos derivados de 1a extensidn del ambito
de aplicacién de la litispendencia ya apuntado por el
Abogado General MANCINI en sus Conclusiones al asunto
Gubisch. Decia MANCINI gque, de admitirse una interpre-
taciétn ampiia de la identidad de objeto, al demandado
por inejecuciédn de un contrato ante un tribunal de un
Estado parte podria paralizar, a través del juego de la
litispendencia toda demanda posterior relativa a ese
contrato planteada ante la jurisdiccién de otro Estado
contratarte[ Conclusiones del abogado General MANCINI
egq§?h;§gn_§4_jmjynpg, F. 4869, Cfra. al respecto:
SCHUTZE, R. A.: “Die Wirkungen auslidndischer
Rechtshiingigkeit in inldndischen Verfahren%, ZZP 1991,
(PL. 135-149), pp. 144-147.] En el caso de que el
segundo tribunal sea competente a tituloc exclusivo se
produce una derogacién de la aplicacién del régimen
normal de la litispendencia que evita esta cons<cuen-
cia, sin embargo implicita en una interpretaciéon de la
identidad de objeto que deberia ser abandonada por el
TJCE .

™ HUET, A.:"Nota a Gubisch...”, p. 544.
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entrada, se pueda considerar al articulo 22 una
digposicién de caricter limitado. En primer lugar, el
hecho de que, tal y como subrayé el TICE en la decisibn
dictada sobre el asunto Elefanten Schuh, la conexidad
no sea en si misma un foro de competencia judicial
internacional™ y, sobre todo, gue el art. 22 CB sea
un precepto gue conceda al juez una facultad discrecio-
nal™,

337. El art. 22 CB establece que "cuando
se presentaren demandas conexas ante tribunales de
Estados contratantes diferentes y estuvieren pendientes
en primera instancia, el tribunal ante el que se
hubiere presentado la demanda posteriovr podré suspender
el procedimiento®™. Con ello se consigue, por tanto,
que en aras de la economia procesal y con la finalidad
de evitar futuras decisiones contradictorias, el
sequndo tribunal pueda posponer su decisidn hasta gue
el primer ~.ribunal se haya pronunciado. Se trata, por
tanto, de un mecanismo de cooperacidén, gue, una vez se

™ Elefanten Schuh ¢. Jacgmain, p. 1687, FJ 19.

™ La apreciaci6n de la existencia de la conexidad
se deja totalmente en manos de los jueces nacionales
{(Cfra. Kalfelis c. Schréder, p. 5584 FJ 12) Este hecho
aproxima la apreciacifén de la conexidad a la doctrina
del forum non conveniens. Cfra. GOTTWALD, P.: "Europ-
#ische Gerichtspflichtigkeit...", p. 272.

™ s6lo en el caso de que concurran tres circuns-
tancias suplementarias, a saber gque una de las partes
asi lo inste, que la ley del segundo tribunal requeride
permita la acumulaciédn de asuntos conexos y que el
primer tribunal tuviera competencia respecto a ambas
demandas, se permite que también discrecionalmente el
szggundo tribunal Jecline el conocimiento de la accion
en favor del primero (art. 22.2 CB).
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hayan superado las iniciales reticencias™, puede ser
pastante G(til, siempre gque, siguiendo una 1linea
coherente con la interpretacién autdénoma de la litis~
pendencia, se adopte un concepto extensivo de la
conexidad,

338. El concepto de conexidad se define
en el propio precepto™ y ya nos hemos referido a &l
con ocasién del estudio del foro de la pluralidad de
demandados. Gira en tornc a dos elementos, la economia
procesal y la evitacién de decisiones judiciales
inconciliables, y es un concepto gque aparece en tres
disposiciones convencionales, el art. 6.1 CB, el art.
22 CB y el art. 27.3 CB. Ello no significa, sin
embargo, gue tenga un contenido exactamente paralelo en
todas ellas. De acuerdo con lo apuntado por el Ahogado
General DARMON™ cabe preconizar una interpretacién
diferenciada en funcién de la sede en la que aparece
esta nocién y de acuerdo con la funcidédn de cada uno de
estos dispositivos.

339. En el contexto de las causas de denega-
cién del reconocimiento, y por el cardcter restrictive
gue debe tener la interpretacién de las mismas dada la

™ E1 Abogano General MANCINI puso de relieve las
reticencias de los Estados parte frente a la litispen-
dencia internacional (Conclusicnes del Abogado General
MANCINI en Gubisch c. Palumbo, p. 4869). Estas se ven
todavia agravadas respecto a una regulacién como la deil
art. 22 CB que es una novedad absoluta.

™ art. 22.3 CB

™ cfra. Conclusicnes del Abogado General DARMON
en Kalfelis ¢, Schrider, p. 5575, nota 18.

H. Gaudemet-Tallon parece inclinarse, en
cambio, por el mantenimiento de 1la identidad de
contenidos respecto a 1as tres disposiciones (GAUDEMET-
TALLON, H.: "Nota a Kalfelis...", p. 120}
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liberalidad que inspira el régimen convencional de
raconocimiente y ejecucidén, se debe exiyir un vinculo
nés estrecho gue @) qua es nacesario en relacidn a la
competencia judicial internacional™. También entre
los art. 6.1 y 22 CB existe una diferencia de grado,
puesto que el primer precepto establece un foro de
competencia judicial internacional gue entra en
conflicto con la garantia del forc del domicilio del
demandado y que debe tener, por tanto, caricter de
excepcién™. E1l art. 22 CB se limita, en cambio, a
establecer un mecanismo de cooperacidn gue no altera,
en principio™, la distribucién de competencia judi-
cial internacional operada por el Convenio. Se trata de
un precepto gue tiene como principal objetivo coordinar
la actividad de las diferentes jurisdicciones estata-
les.

340. El art. 22 CB podria evitar dupli-
cidades en la determinacidtn del &mkito de proteccidn
otorgaun por la patente y en el enjuiciamiento de las
causas de nulidad alegadas por el infractor cuando se
tratara de acciones de infraccién sobre patentes
otorgadas por la Oficina europea de patentes™. Ambas
operaciones se relacionan, como hemos visto, con el
procedimiento de concesién unificado por el CPE. En el
caso de patentes paralelas de origen nacional no

™ ambos preceptos el art. 6.1 CB y el art. 22 CB
forman parte del Titulo II del CB que lleva la rGbrica
de “Competencia judicial®,.

™ Kalfelis c¢. Schrider, p. 5583, FJ 8.

™ galvo que se utilice la posibilidad que ofrece

el sequndo p&rrafo del precepto de declinar el conoci-
miento del litigio.

™ LACHAT, D.:_La competence juridictiopelle...,
p. 113,
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existe, en cambio, este vinculo; de ahi que seamos
contrarios a la suspeasidn del procedimiento en ese
supuesto™, de forma paralela a la postura gue defen-
diamos respecto al foro de la pluralidad de demandados.

341. En cuanto a los supuestos de
infraccién de la misma patente cometidos por personas
relacionadas™ o independientemente por distintos
sujetos™ es claro el riesgo de que se produzcan
decisiones judiciales inconciliables. Puede ocurrir
perfectamente Jue en una sentencia se acoja la excep-~
¢cidén de nulidad interpuesta por el demandade y en la
otra no, o que la extensién del ius prohibendi difiera
por una distinta interpretaciédn de las reivindicacio-
nes. Por este motivo es recomendable la suspensidn del
segundo procedimiento e, incluso, gue el segundo
tribunal requerido decline el conocimiento del litigio
en caso de que el primer tribunal sea e]l del Estado de
concesién, a titulo de forum delicti commissi, puesto
que, Ya hemos visto, que esa jurisdicciébn tiene
vocacién de conocer de la totalidad de lecs actos de
infraccién cometidos respecto al derecho de exclusiva.
Para ello es, sin embargqo, necesario gue, ademis, una
de las partes lo haya sclicitado, y que el Derecho pro-
cesal del Estado al que pertenece el primer juez
permita la acumulacién de autos™.

™ En contra, STAUDER, D.: " Die Anwendung des
EWG-Gerichtsstands-...", p. 477.

™ coautcria y actos de infraccién dependientes.
Sobre esta clasificacidn, supra, parr. 319.

™ supuesto de acciones de infraccién indepen-

dientes, supra, parr. 319.
™ art. 22.2 CB. El tenor literal del art. 22
establece que es la le ‘el Tribunal ante el que se
hubiere presentado la dc¢: nda posterior la gque ha de
{(continda...)
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342. Existe, al igual que sucedia en
relacion al avt. 6.1 CB, un inconveniente a la aplica-
cién del art. 22 respecto a la ‘nfraccidn de patentes
eurcpeas. Al estar ante objetcs distintos es dificil
que las decisiones gque se dicten puedan llegar a causar
dificultades en sede de reconocimiento y ejecuciodn.
Creemos, sin embargo, gue existen razones a favor de
gue se suspendan los procedimientos en este caso. No
cabe duda gue el hacho de que se produzcan decisiones
divergentes en torno al &mbito de proteccién otorgado
por la patente europea y a su validez disminuye la
confianza de los ciudadanos en la Adeministracion de
Justicia, adem&s de corstituir una indtsl duplicidaad de
esfuerzos. Por estos motivos es posible construir la
categorfa de decisiones judiciales inconciliables
teniendc en cuenta twmbién intereses ajenos al sector
del reconocimiento y ejecucién y aceptar la aplicacidn
del art. 22 CB respecto a las infraccicnes de patentes
europeas. Esta interpretacitn estaria en consonancia
con el clima de confianza mutua y cooperacidn en el que
se basa el CB. Contribuiria ademds a preservar la tarea
realizada por la Oficina Eicopea de patentes.

®(...continuacién)
autorizar la acumulacién de los asuntos ccnexos. Se
trata, sin embarge de un error material. Cfra.
SCHOCKWEILER, F.: "Litispendencia y conexidad" en
Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (ed.):

Competencia judicial vy ejecucién
Europa, Pamplona, 1993, (pp.167-171), p. 170.
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CAPITULO. VII LA INMFRACCION DE LA PATENTE CONUMITA-~
RIA: EL PROTOCOLO DE LITIGIOS

I. JLa proteccién derivada de la patente comynitaria

343. E1 CPC atribuye efectos unitarios
y auténomos™ a las facultades de exclusién otorgadas
por la Oficina europea de patentes respecto a los
Estados miembros de la CE. Cuando finalmente se consiga
la entrada en vigor del APC™, la patente comunitaria

™ art. 2.2 y 2.3 CPC.

™ Al Convenio de 1975 sobre la patente comunita-
ria se afadié una declaracibédn relativa a la intencién
de los Gobiernou de los Estador miembros de la Comuni-
dad Econémica Europea "de proceder, 1o antes posible,
a la ratificaciétn del Convenio, a fin de reducir al
minimo el intervalo entre la entrada en vigor de dicho
Convenio y la del Convenio sobre la Patente Europea"
(EE 01/Vel. 06 p. 51). De lcs art. 94 y 98 CPC 75 se
deducia que la entrada en vigor exigia la ratificacién
de todos los Estados miembros. Dos de ellos (Irlanda y
Dinamarca) hallaron dificultades, de tipo constitu-
cional, en el primer caso, y de tipo politico, en el
segundo, para dicha ratificacién ( Cfra., entre otros,
KRIEGER, A.: "pas Luxemburger Ubereinkommen...", p.
730) . Ante tal situacién de bloqueo gse decidid elaborar
un Protocolo relativo a una posible modificaciédn de las
condiciones de entrada en vigor del Acuerdo scbre
patentes comunitarias (DOCE L 401 de 30 de diciembre de
1989, pp. 51-52). En tal instrumento se establecia gque
8i a 31 de diciembre de 1991 el APC no habja entrado
todavia en vigor, el presidente del Consejo de la CE
convocaria una conferencia en la que los Estadou
miembros de la CE podrian, por unanimidad, modificar el
nimero de ratificaciones necesarias para la entrada en
vigor. Tal cConferencia fue convocada durante la
{continda...)
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tendr& la virtualidad de ser un derecho de exclusiva
supranacional con vigencia respecto a la totalidad del
territorio de la CE. Con ello se adecuars el sistema de
proteccién de la innovaciétn técnica a las necesidades
del Mercado interior™, tal y como pone de relieve el

M(,..continuacién)

presidencia portuguesa y se celebr6 en Lisboa los dias
4 y 5 de mayo de 199.. La Conferencia fracasd porque
Espafia arqumentd que en virtud del Tratado de adhesidn
86lo estaba obligada a adherirse al APC cuando asi lo
hubieran hecho todos los dem&s Estados de la CE y
Francia, Gran Bretafla e Italia se opusieron a admitir
una entrada en vigor que excluyera a Espafia (Cfra.
SCHAEFERS, A.-SCHENNEN, D.: " Die Lissabonner Konferenz
«.."; CASADC CERVINO, A.: "El acuerdo sobre paten-
tes....). La posiciétn espafiola se explica por la
debilidad tecnol6gica de nuestro pais. Se quiere evitar
gque disminuya el volumen de tecnologia de libre
disposiciébn. ( Cfra. explicitamente DELICADO MONTERO-
RIOS, J.: "La regulacién...®, p. 258). A pesar de gue
en sectores de la doctrina se ponga en duda el interés
en la entrada en vigor del APC (GOMEZ SEGADE, J.A.:"Lz
patente comunitarija...” p. 10), tras la Conrerencia de
Lisboca se han superado los obstiAculos a una ratifica-
ci6n por parte de Dinamarca e Irlanda por lo gue cabe
gque el APC entre en vigor para todos los Estados
miembros en un futuro mis o menos préximo (SCHAEFERS,
A.- SCHENKEN, D.: * Die Lissabonner Konferenz ...", p.
642; CASADO CERVINO, A.: "El1 acuerdo sobre paten-
tes....", p. B810.). Tras el reciente acuerdo de
designaciétn de sedes (supra, nota 44) la proteccién
comunitaria de la propiedad industrial ha sufrido un
nuevo impulso, con la adopcién del Reglamento sobre la
marca comunitaria (supra, nota 41) y la propuesta de un
reglamento sobre el disefic comunitario (supra, nota
42).

™ Tiene razén el presidente de la Oficina espafio-

la de patentes y marcas al argumentar que la patente
comunitaria no es estrictamente necesaria para la
consecucién del mercado interior y gue su entraca en
vigor no eliminar& los obst&culos a la libre circula-
¢ibén de mercancias ni las pré&cticas colusorias, puesto
que la patente comunitaria coexistirda tanto con la
patente nacional como con la patente europea segln lo
dispuesto en los art. 5, 30.6 Y 81 CPC (Cfra. DELICADO
MONTERQ-RIOS, J.:"La regulacién...", p. 258). Es, sin
embargo, evidente, que, tal y como admite &1 mismo
{continGa...)
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propio Predmbuloc del APC al hacer referencia a que "la
realizacién de un mercado comin que presente condicio-
nes anflogas a las de un mercado nacional implica 1la
creacién de instrumentos jurfdicos gue permitan a las
enpresas adaptar sus actividades de produccién y
distribucién de 1lcs productos a las dimensiones
europeas*™,

344. E1 APC es un acuerdo particular del CPE.
Originarjiamente, ambhos Convenios se concibieron como
una unidad, de ahi gue el Derecho material de patentes
europeo se reparta entre el CPE y el CPCc™, aunque las
disposiciones del CPE, que se apliguen obligatoriamente
a toda patente comunitaria se integren, desde un punto
de vista técnico, en el CPC”. De acuerdo con el
objetivo complementario de ambos Tratados internaciona-
les, el Convenio de Munich de 1973 se cifie bdsicamente
al procedimiento de concesién del derecho de exclusiva;
sblo como consecuencia del denominado “maximum ap-
proach* contiene una regulacidh de 1las causas de
nulidad. En el CPC se aborda, a modo de "prolongacién

(. ..continuacién)

{idem, pp. 241 y 257), la patente comunitaria reduciri
los gastos de las empresas gue operan en el A4mkito
comunitario en el capitulo de .a nroteccién de la
innovacién técnica y que esc es necesario para la
creaciédn de una comunidad tecnclégica europea capaz de
competir eficazmente con Japébn y Estados Unidos (Cfra.
KRIEGER, A.: "Das Luxemburger {Ubereinkommen...",p.
733).

™ Este apartado del Pre&mbulo fue intrsducido en
la segqunda Conferencia de Luxemburgo celebrada en 1985.
2fra. STAUDER, D.: "Die Vereinbarung..." p. 303,

™ STAUDER, D.: "“The status of tre Community
patent. Substantive patent Law aspects™, Riv. dir.
europeo, 1991, (pp. 51-57), p. 51.

™ art. 2.3 CPC.
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natural®™, la regulacién de la fase posterior al
otorgamiento: entre otras cuestiones, se establecen las
causas de caducidad o extincién del derecho de exclusi-
va {(art. 50 CPC) y los efectos de la patente (art. 25
y 26 CPC). Por lo que respecta al Derecho de infraccién
se ha logrado, por tanto, unificar un aspecto importan-
te, la tipificaciétn de los actos de usurpacién de
patentes o, lo que es lo mismo, puesto que el derecho
de patentes se define en el CPC de forma ncgativa, el
propio ius prohibendi. La patente comunitaria no sélo
produce efectos en un territorio supranacional, sino
que esos efectos son uniformes para la totalidad de ese
territorio y se definen de forma aut6dnoma en el propioc
Corivenio.

345. Cuando descendemos, sin embargo, a
la aplicacién de esos efectos se advierte, ~omo bien ha
puesto de relieve SINGER™, la relatividad de las
notas de uniformidad y autonomia. El valor econdmico de
las patentes de invencidn depende, con caricter
general, de si el sistema iuridico pone en manos del
titular o licenciatario los mecanismos para una
reaccién pronta y adecuada frente a la infracciédn. La
efectividad del ius prohibendi se relaciona, como es
16gico, con las sanciones que arbitre el ordenamiento
juridico y con los cauces procesales para conseguir la
aplicac.i6n de esas sanciones.

Es fdcilmente comprensible que la unidad en
la protecci6tn de la innovaciébn técnica quiebre en
cuanto el Derecho de patentes, gque al fin y al cabo es
un sector muy especifico del ordenamiento juridico,

™ GOMEZ SEGADE, J.A.: "La patente comunitaria
L Y
LK N ) ' p. ?.

™ SINGER, R.: "The infringement...", p. 388.
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entra en contacto con &mbitos del Deracho profundamente
marcados por la diferente tradicidén juridica*™ como el
Derecho de la responsabilidad civil extracontractual o
el Derecho procesal®. En estos puntos la proteccién
dispensada a la innovacidén técnica cesa de ser ncmoge-
nea, puestoc que se trata de sectores de los ordenarmien-
tos juridicos naciocnales que se resisten a ser susti-
tuidos por Derecho supranacional y, en cualquier caso,
desbordaria a las capacidades y posibilidades del APC
abordar una unificacién de tan amplio alcance'.

W pgta es una cuestién de rabiosa actualidad er.
estos momentos. Cfra. BASEDOW, J.; BLAUROCK, U.;
FLESSNER, A.; SCTHULZE, R.; 2IMMERMANN; R. en "Editorial
al primer niGmero de la Zeitschrift filr Europdisches
Privatrecht”, ZEuP, 1993, pp. 1-3.

W gobre las especiales dificultades de la armoni-
zacibén de las normas procesales en materia de patentes
de invencién: GALL, G.: "Legislative and Judicial
Powers in Europe- How far is harmonization of Patent
Law and Practice possible and d-.isirable ?*, EIPR, 1988,
{pp. 138~142), p- 140.

Exist :, sin embargo, una Comisidn de
expertos trabajando en la unificacién del Derecho
procesal bajo los auspicios de la Comisién de las
Comuridades. Cada Estado miembro estad representado por
un experto Cfra. STORME, M.: "Rechtsvereinheitlichung
in Europa. Ein Pliddoyer filr ein einheitliches Prozess-~
recht”, RabelsZ, 1992, (pp. 290-298), p. 298,

"2 con caricter general sobre los limites de la
unificacién del Derecho en la CE, cfra. KREUZER, K.F.:
* Die Europdisierung .... pp. 385-388., Stauder y
Scordamaglia se limitan a constatar la imposibilidad
f&ctica de unificar a través del CPC determinados
sectores de Derecho material relacicnados con el
Derecho de patentes. Cfra. STAUDER, D.: “Zur Gestal~-
tung...", p. 90; SCORDAMAGLIA, V.: "The Comxon Appeal
Court..."™, p. 467,
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346, En este como en otros S&mbitos del
Derecho comunitario®™ es, por tanto, neceszric convi-
vir con la diversidad de regulaciones, corraspondiendo
a las técnicas de Derechco internacional privado 1la
funcién de arbitar pecanismos que, por un lado,
posibiliten la coordinacién de unidad y diversidad*™
Yy, por otro, resulten lo suficientemente &giles como
para satisfacer las necesidades de la préctica.

W El Convenio de Luxemburgo se considera un
Convenio complementario del TCE. Cfra. ISAAC, G.:
« PP 142-143 y 145-146. En ccntra, aunque
haciendo hincapié en las particularidades derivadas del
hecho de que se trate de un Convenio entre los Estados
miembros de la CE, entre otras, FERNANDEZ ROZAS, J.C.:
"Derecho internacional privadc y Derecho comunita-
rio® ,RIE, 1990, (pp. 785-825), pp. 800-801; CUARTERO
RUBIO, M.V.: "Un nuevo impulso del Derecho convencional
de la Comunidad europea: El Acuerdo sobre patentes
comunitarias™, La Ley Com. eur., 1991, nim. 65, (pp. 1-
6), pp. 3-4.

¥ DUINTJER TEBBENS, H.: "Private international
Law and the Single European Market: Coexistence or
Cohabitation?" en Centrum voor Buitenlands Recht en
Internationaal Privatrecht. Universiteit van Amsterdam
(ed): Forty years on: The evolution of Postwar Interna-
&lﬁDﬂl.Lﬂ!_in_EBIQEQ Deventer, 1990, (pp. 49-69), p
62; KREUZER, K.¥.: " Die Eurcplisierung...", p. 337;
FERNANDEZ ROZAS, J .C.: "Derecho internacional privado
", P 791,

En el proceso de elaboracidn de un Derecho de
patentes europeo hubo plena consciencia del papel que
correspondia al Derecho internacional privado. Cfra.
las observaciones de FRESSONET en el Coloquio celebrado
en Niza en 1974. AAVV.: Droit international et actions
en coitrefacon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre

974, PIBD namero especial, 1974 , p. 86.
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1. La intraccién de la patente comunitaria:
Derecho convencional y Rerecho nacional

347. La regulacién efectuada en los art. 25
Y 26 CPC de los efectos de la patente o del contenido
del ius prohibendi nc es, a pesar de todos los esfuer-
208 realizados®®, una requlacisén completa*®. Si bien
se definen 108 supuestos que constituyen una infraccién
del derecho de exclusiva y, de esta forma, se delimita
cudles son los actog respecto a los cuales se predica
la facultad de exclusién, el CPC no establece ni cudles
son las acciones que corresponden al titular del
derecho®™ ni qué mecanismos o sanciones existen para
dar cumplimiento a las pretensiones del actor’™.

348. Para estas cuestiones, estrechamente
relacionadas con el Derecho general de la responsa-

WS cfra. STAUDER, D.: "Einheitliche Ankniipfung der
Verletzungssanktionen im Gemeinschaftspatentiibereinkom-
men" GRUR Int., 1983, (pp. 586-590), p. 587.

‘® STAUDER, D.: "Einheitliche...", p. 587; LACHAT,
$.:"Gedanken zur Vereinheitlichung...", p. S2.

 En el art. 15 del PL se hace mencibn, en el
contevto de la regulaciébn de la competencia material de
los t' ibunales de patentes comunitarias de primera
instancia de las acciones que pueden corresponder en
materia de violaci6n y validez. Respecto a la admisibi-
lidad de dos de ellas, la accién por intento de
violacién {art. 15.1 a) PL] y la accién de comprobacién
de la inexistenucia de la violacién [art. 15.1 b) PL) se
remite a la ley del tribunal nacional competente.

‘™ para un estudio detallado de estas cuestiones
en Derecho comparado y propuestas de unificacitn: HESS,
C.: Rechtsfolgen..., especialmente, pp. 156-189;
STAUDER, D.: Patent-und Gebrauchsmusterverietzungs....
ton especial referencia a la sancidén consistente en
publicar la sentencia de condena y la patente comu-
nitaria, cfra. BOROS, R.: "La publication de 1la
sentence comme sanction de la contrefagon d'un brevet
communautaire®”, Riv., Dir. ind., 1977, (pp. 197-209),
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bilidad extracontractual, se remitia ya en el Convenio
original del afic 75 al Dareche nacional. En el art. 36
del CPC 75 se establecia, concretamente, qus, comple-
aentariamente a las disposiciones del propio CPC se
aplicaria a la violaciétn de una patente comunitaria,
el Darecho nacional aplicable a las violaciones de las
patentes nacionales del Estado contratante del Tribunal
que conozca del asunto,... siempre que las normas del
Derecho internacional privado de este Estado no remitan
al Derecho nacional de otro Estado contratante"™”,
Esta regqulacién se completaba con un precepto gue
establecia la aplicacién de la lex fori a los aspectos
procedimentales de la sustanciacién de las acciones'’
y preservando la posibilidad de gue el titular del
derecho o su causahabiente acudiera a la via penal®,

¥ Segiin miembros de la delegacién alemana gque
negocid el CPC 75 el &mbito material de aplicacibtn de
esta norma estaria conformado por las acciones otorga-
das por infraccién de patentes, cuestiones como el
cdlculo de las indemnizaciones y la influencia que
sobre &stas debia tener la comisidn culposa ¢ dolosa de
la infraccién y también cuestiones tales como la
prescripcidn de las acciones. Cfra. AAVV.:"Die Luxem-
burger Konferenz ...%", pp. 206 y 228.

$10 art. 74 CPC 75.

" El art. 79 CPC 75 establecia que "las disposi-
ciones penales nacionales en materia de usurpacibn de
patentes seran aplicables a los casos de usurpaciéon de
una patente comunitaria, en la medida en que los mismos
hechos de usurpacidn fueren punibles si atentaren
contra una patente pacional*. S5e ha apuntado la
pesibilidad de fefender dos interpretaciones distintas
de este precepco. En una lectura del preceptc, el juez
penal sdlo pudria enjujciar acciones realizadas en el
Estado del foro y er otra, el art. 79 CPC 75 le
otorgaria jurisdiccidén respecto a la totalidad de las
acciones de infraccién realizadas respecto a la patente
comunitsria.{ Cfra. BOROS, R.: "La publication...", pp.
203-204) Esta sequnda interpretacidn crea, sin embargo
dificultades précticamente irresolubles por lo que
resulta preferible limitar la cormpetencia del juez

{(continda...)
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349. Los Estados participantes en la
primera Conferencia de Luxeamburqo sobre la patente
comunitaria eran, sin embargo, conscientes de gue, en
sste y otros extremos, la regulacién relativa a 1la
resolucién de los litigios ofrecia deficiencias; se
temia, an especial, a los efectos distorsionadores del
forum shopping"?. Decidieron por ello crear un grupo
de trabajo encargado de la elaboraciédn de un Protocolo
de litigios. Este grupo de trabajo debia estudiar tanto
"los problemas gue resultan de la separacidn de
competencias en materia de usurpaciédn y de validez de
ias patentes comunitarias", a los gue ya nos hemos
referido anterjormente como "el problema gue supone
hallar una solucién eficaz cuando se trata de acciones
relativas a patentes comunitarias'’*, Entre otras
cosas, se esperaba de ese grupo de trabajo gque consi-
guiera reducir el &mbito material para el gue, en
virtud del art. 36 CPC 75, se remitia al Derecho
nacional™ y que introdujera cierta uniformidad en el

régimen de sanciones"’,

350. Estos antecedentes legislativos
resultan de gran utilidad para una adecuada comprensiotn
de la regulacidn que a este respecto realiza el APC, a

M. ..continuacién)
penal a las acciones realizadas dentro del foro (idem,
p- 204).

" SINGER, R.: "Das Gemeinschaftspatentiibereinkom-
men™, Mitt., 1976, (pp. 125-132), p. 132; BENUSSI, F.:
"Sulla contraffazione del brevetto comunitario®™, Riv.
dir. civ.., 1978, (pp. 646-655), p. €50.

"} Resolucidn relativa a los litigios sobre

patentes comunitarias ( EE 01/Vol.06, pp. 49-50).
Y AAVV.:"Die Luxemburger Xonferenz ...", pp. 206.
¥ BOROS, R.:"La publication...™, p. 209.
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través de dos de los instrumsntos gue lo integran, el
CPC y ¢l Protocolo de litigios, puesto que come bien ha
puesto de relieve DESANTES REAL existsn hasta cuatro
normas relativas a la ley aplicable a la infraccién de
patentes en dicho conjuntc normativo'. Junto al art.
74 CPC que reproduce b&sicamente al art. 79 cp¢ 75"
y se refiere a la posibil!dad de persecucién de la
infraccién por la via penal’™, e. art. 34 CPC, cuyo
antecedente es el art. 36 CPC 75, se refiere a los
efectos de lz patente comunitaria. Tras establecer que

*I* DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria
..-", PpP. 340-341. Podrian ser hasta cinco disposicio-
nes relativas a la ley aplicable a la infraccién de la
patente comunitaria, si se decide incluir en esta
categoria al art. 33 PL que hace referencia a las
normas procesales aplicables por los tribunales de
patentes comunitarias de 12 instancia remitiendo
respecto a esta cuesti6in a la lex fori. DESANTES
estudia esta disposicién en relacidn a otra cuestidn
con indec~ndencia de la cuestién de la determinacién de
la ley aplicable a las cuestiones materiales. Cfra.
DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p. 337.

Y’ supra, nota 811.

H* No compartimos la opinién de Desantes Real de
que este precepto "pierde todo significado™ puesto que
el art. 33 PL relativo a las normas aplicables al
proceso que se lleva a cabo ante los tribunales de
patentes comunitarias "llega al mismo resultado®.
(Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunitzria..."™,
p. 346). El art. 33 PL se refiere a una cuestiftn
totalmente distinta de la que contempla e. art. 74 CPC.
establece cual es la ley aplicable a los procesos qi
se sustancian ante los tribunales de patentes comunita-
rias, que son como se deduce del Anexo al PL, tribuna-
les civiles. E1 art. 33 PL est8 dedicado, como, en
general, tode el PL a la persecucién de la infraccién
de patentes en la via civil, mientras que el art. 74
CPC tiene como efecto principal declarar que, al igual
que ocurre en muchos Estados en relacién a las patentes
de invencién de origen estrictamente nacioral, la
infraccién de la patente comunitaria puede también
perseguirse por lx via penal, aplicéndose a) respecto
las disposiciones materiales y procesales nacionales
pPor analogia,
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dichos efectos se definen en el propio CPC, el precepto
dispone que, por otra parte, “las violaciones de las
patentes comunitarias se rigen por sl Derecho nacional
relativo a las violaciones de la patente nacional, con
arreqgio a las disposiciones del Protocolo de litigios®™.

En este instrumento, cuyo objeto es la
resoluciétn de litigios en materia de violacién vy
validez de patentes comunitarias, existen dos normas
relativas a la ley aplicable. Por un lado, el art. 32.2
PL dispone gque "“en todas las cuestiones que no entren
dentro del &mbito de aplicacidn del Acuerdce sobre
patentes comunitarias, los tribunales de patentes
comunitarias aplicardn su Derecho nacional, incluido su
Derecho internacional privado", efectuindose, por
consiguiente, una remisién a las normas de conflicto
del foro y, por otro lado, en el art. 34.2 PL, dedicado
a las sanciones, se establece una norma de conflicto
convencional que designa "la ley del Estado contratante
en el gue se hayan cometide los actos de violacidn o de
intento de violacién de patentes®™.

351. AlGn admitiendo que esta dispersién
induce, como apunta DESANTES, a la coifusién'’,
creemos gue es8 perfectamente posible llegir a una
interpretaci6n arménica de estas disposiciones. En
nuestra opinién, la interpretacién m&s adecuada es
entender al art. 4.1 CPC, segqundo inciso, como una
norma de remisidn al PL que se explica por razones
histéricas, puesto que, como hemos visto, su anteceden-
te legislativo es el antiguo art. 36 CPC 75. Hubiera
sido, ciertamente, posible prescindir de este precepto,
aungue resfulta conveniente mantenerlo en el CPC en aras

"9 DESANTES REAL, M.:"La patente comunitaria...”,
p. 341.
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de la claridad. El art. 34. 1 CPC tiene como principal
propSsito subrayar la autonomla de la patante comunita-
ria estableciendo con toda rotundidad ques los asfectos
de la patente comunitaria, ssto es, el ius prohibendi,
"se definen sxclusivamente por las disposiciones del
prasante Convenio®™, S$8l1c en relacién a la violacién,
es decir, reapecto a la aplicacidn ds estos efectos, as
necesario acudir al Derecho nacional y es en el
Protocolo de litigios, al regular el proceso por
infraccitn de patentes, donde se establecen los
criterios de seleccién del concreto Derecho material
aplicable.

352. Se distinjue en el PL entre dos
&mbitos materiales: el Derecho de sanciones regulado en
el art. 35 PL y el art. 32 PL que tiene un carécter de

clausula de cierre"”

puesto gque, tras volver a hacer
hincapié en la aplicaci6tn del APC por parte de los
tribunales de patentes comunitarias de primera vy
segunda instancia', se prescribe la aplicacién de las
normas de conflicto del foro para “todas las cuestiones
que no entren dentro del &mbito de aplicaciétn del

Acuerdo sobre patentes comunitarias®.

Del &mbito material al que hace referencia
esta norma deben excluirse, en virtud de criterios
sistemdticos, las cuestiones relativas al procedimiento
puesto que &stas son objeto de regulacién en el art. 33
PL gue reproduce respecto a los tribunales de patentes
comunitarias el tradiciounal principio de la lex fori

0 art. 34.1 CPC ler inciso.
¥ STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306.
2 art. 32.1 PL.
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regit processum'™ y el Derecho de sanciones, dado que
a &l se dedica el art. 35 PL,

El art. 32 PL se rofiere, por tanto, a todas
las demis cuestiones gue pudieran plantearse en 2l
proceso. Pensemos gue, en realidad esta norma no hace
mis gque enunciar algo gue resulta obvio, que para
determinar la ley aplicable se ha de recurrir a las
normas de conflicto del foro. La importancia del
precepto radica, no tanto en el &mbito material al gque
se refiere, como en el caricter residual Jque se le
atribuye al Derecho internacional privado de origen
auténomo.

353. La introduccién de una norma especial
relativa al Derecho de sanciones se explica, en cambio,
por el intento de uniformar el régimen de sanciones;
intento, que fracasé debido a la imposibilidad de
desgajar el régimen de sanciones a la infraccién de
patentes de invencién del régimen general de sanciones
civiles existente en cada Estado respecto a las
obligaciones extracontractuales. En el seno del Grupo
de trabajo se produjo, sin embargo, un avance signifi-
cativo, en la medida en que se consiguid crear una

') En el apartado tercero de este precepto se
establece, sin embargo, una minima uniformidad puesto
gque todo tribunal de patentes comunitarias ha de
consignar por escrito, al menos, los puntos esenciales
de la vista oral, con inclusién de las declaraciones de
testigos y del examen sumario de las piezas de convic-
cibébn, acompafiando el expediente procesal y la instruc-
cidn escrita. Con ello se pretende meramente asegurar
gue el TRIAC pueda actuar en igualdad de condiciones
respecto a todas las rescluciones de los tribunales de
patentes comuriitarias de primera instancia que haya de
resolver en apelacidn. Cfra. STAUDER, D.: "Die Verein-
barung...", p. 306.
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sancién comunitaria®, la sancién de cesaci6én. El art.
35.1 PL dispone, en efecto, que "no habiendo razones
especiales que lo desaconsejen, sl tribunal de patentas
comunitarias que comprobare que el demandado ha violado
o intentado violar una patente comunitaria, dictaré
providencia para prohibirle gque continGe sus actos de
violacién o de intento de violacién de la patente"“.

De esta forma los tribunales de patentes
compunitarias de todos los Estados de la CE disponen, en
virtud del Convenio, de la sancitn mis caracteristica
del Derecho de patentes. Y sin embargo, habida cuenta
de que los tribunales de patentes comunitarias son
tribunales nacionales gque operan con técnicas de
actuacién diversas, el segundo inciso de este precepto
remite a la lex fori respecto a "las medidas idb6neas
para garantizar el cumplimiento de esta prohibicién".
La efectividad de la sancifn de cesacibédn se garantiza,
por tanto, recurriendo a los mecanismos de ejecucidn
propios de la jurisdiccién a la que pertenece, por su
origen, el tribunal de patentes comunitarias que conoce
del caso. No cabe duda de que la eficacia ser& mayor si
se permite a los tribunales brit&nicos operar con los
mecanismos del "contempt of court*'™ y a los tribuna-
les franceses con ia técnica de la “astreinte*'®,
mientras que nuestros tribunales recurren a dispositi-

‘4 STAUDER, D.: " Die Vereinbarung...", p. 306;
SCORDAMAGLIA, V.:"The Community Appeal Court...", p.
467.

% HESS, C.: Rechtstolgen..., p. 68.
* HESS, C.: Rechtsfolgen.,., p. 85. Sobre la

astreinte y el sistema de reconocimiento y ejecucidn
del CB: cfra. ARAGONESES MARTINEZ, S.: "Diferencias y
semejanzas del “Exeguatur" en la regulacién del
Convenio de Bruselas y la Ley de Enjuiciamiento Civil,
con especial referencia al estudio de la técnica de la
Astreinte®, RGLJ, 1984, pp. 571-583.
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vos tradicionales sn nuestro ordsnamiento juridico,
cono el embargo de los objetos producidos o importados
con violacién del derechc y de los medios exclusivamen-
te destinados a tal produccién o a la realizacidn del
procedimiento patentado'”.

354. Mientras que en el caso de la cesacibn
se consiguid llegar a una sancién comunitaria vehicula-
da a través de los mecanismos de ejecucidn tradiciona-
les de los Derechos nacionales, el avance jcogrado
respecto a las restantes sanciones fue menor. Ello se
explica, tal vez, porque mientras que la accibén de
cesacidbn es caracteristica de este sector del Derecho
materijal, la otra gran accién gue se suele poner a
disposicidn del titular del derecho de exclusiva, la
accién indemnizatoria', es menos especifica de este
tipo de ilicitos civiles'.

La solucibn a la que se llega en el PL es,
sin embargo, preferible, desde un punto de vista
técnico, & la que arbitraba el art. 36 del CPC 75 y a
la que figura en el art. 32 PL. Mientras que en estas
normas se efectia una remisidén al Derechc del foreo,
inclujdas las normas de Derecho internacional privado
Y. por consiguiente, nc se garantiza la aplicacién de
un xismeo Derecho material con independencia de cual sea
la jurisdicciér nacional en la que se encuadre el
tribunal que conoce del litigio, en el art. 35.2 PL se

7 art. 63 c) LP.

2 Sobre los intentos de unificar esta sancidn:
BRUCHHAUSEN, K.:"Kdénnen die bei der Patentverletzung
entstehenden Ausgleichsanspriche harmonisiert werden?,
GRUR Int., 1990, (pp. 707-717).

¥ SCORDAMAGLIA, V.:"The Common Appeal Court...",
p. 4°’.
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arbitra una solucién gque hace factible convivir con la
diversidad de regulaciones: se acufia una norma de
conflicto comunitaria*™. Exceptuando a la sancién de
cesacitn, que es objeto de tratamiento especifico, a
las sanciunes a la violaciin de la patente comunitaria
se les arlica la lex loci delicti commissi.

355. Tal solucién tiene la ventaja de reducir
el potencial atractivo del forum shopping, en tanto el
Derecho material aplicable a las sanciones no dependeré
de cual sea el tribunal competente®. Tiene, sin
embargo, el inconveniente, al gue ya nos enfrentébamos
al estudiar la infracci6én de la patente nacional y
europea, de que puede conducir a la aplicacién de
varios Derechos nacionales, s8i el ilicito se ha
producido en varios Estados. La solucién no pasa
necesariamente por sustituir el punto de conexién de la
norma, sino que bastaria, en primera instancia, con
elaborar una nueva definicién de acto ilicito a los
efectos de la determinaci6n de la ley aplicable, tal y
como ya proponliamos siquiendo las directrices de
MARTINY respecto a la infraccién de patentes pirralelas
nacionales u europeas en el &mbito cormunitario.

Respecto a la patente comunitaria no es
necesarioc guperar las reticencias y dudas que nos
causaba el hecho de estar ante lesiones a distintos
objetos. En el caso de la patente comunitaria estamos,
por el contrario, ante un derecho de exclusiva unitario
vigente respecto a la totalidad del territoric de la

¥ Sobre la conveniencia de elaborar normas de
conflicto comunes para los Estados miembros de la CE.
Cfra. KREUZER, K.F.: "Die Europliisierung...", pp. 4G8-
413.

! SCORDAMAGLIA, V.: "The Common Appeal Court...",
Pp.4€7~460.
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Comunidad. Aungue se mantengan los principios rectores
del Derecho material de patentes y, por tanto, siga
vigente el principio de consumacién del acto de
infraccién con el inicio de su ejecucidn y esto
conduzca, inexorablemente, a una multiplicidad de

actos de infraccitn, ta)l conceptuacidn no debe, en
nuestra opinidn, mantenerse en el &mbito conflictual.

Para evitar la fragmentacién seria con-
veniente localizar el Estado en el que se produce 21
nlicleo de la cadena de infracciones materiales Yy
aplicar el Derecho material de ese Estado a titulo de
lex loci delicti commissi. La infracciédn de la patente
de invencifn comunitaria se localizaria, a los efectos
de la ley aplicable a las sanciones, en el Estado o los
Estados en los gue se rentabilizara econdmicamente el
derecho de exclusiva, por razones and&logas a las
aducidas respecto a la patente nacional y europea'v.
En los supuestos en que verdaderamente el producto
infractor se introduzca en el comercio en varios
Estados de la CE podrian utilizarse, de lege ferenda,
otros indices de localizacién mis flexibles que susti-
tuyeran al locus delicti commissi, como, por ejemplo,
el criterio de los vinculos mis estrechos.

356. Respecto a esta cuestién es considerable
el papel que puede desempefar el Tribunal de Apelacién
Comin. La creacién del TRIAC tiene como principal
objetivo garantizar la aplicacién uniforme del Derecho
comunitario de patentes'. Entre otros mecanismos, el
PL introduce la posibilidad de que los tribunales
nacionales que conozcan de un litigio relativo a una

¥! supra, pé&rc. 267-268.
" ¢fra. Pre&mbulo del APC.
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patante comunitaria puedan plantear ante el TRIAC un
recurso prejudicial, a imagen y semejanza del previsto
en el art. 177 TCE'™ y el Protocolo de interpretacién
al CB. Tal recurso debe tener por objeto la interpreta-
cién del APC y de las disposiciones adoptadas en
ejecuciédn del mismo, tiempre que é&stas no sean de
origen nacional®.

El recurso prejudicial es preceptivo para los
6rgancs juiiciales que deciden en Gltima instancia™
y constituye el vehiculo adecuado para garantizar gue
la interpretacién de la norma de conflicto prevista en
el art. 35.2 PL sea uniforme. Existe la posibilidad
técnica de desarrollar, a través de la jurisprudencia
de este tribunal internacional, un concepto comunitario
de acto de infraccién a los efectos de determinaciédn de
la ley aplicable a las sanciones que atjenda a crite-
rios de localizacién del nicleo de la infraccién. En
caro de que se decidiera introducir una conexién
flexible, el mecanismo del recurso prejudicial también
garanticarfa gque la norma de conflicto fuera aplicada
de igual forma por todos los tribunales de patentes
comunitarias.

'3 SCORDAMAGLIA, V.: “The Commocn Appeal Court...",
Pp. 464-465; DESANTES REAL, M.: "Instancias jurisdic-
cionales...®, p.2; DESANTES REAL, M.: " El Acuerdo
sobre Patentes Comunitarias...”, p. 42.

™ art. 30 PL.

% av+ 30,3 PL.
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357. En el sistema de resolucién de litigios
disefiado por el APC se distingue entre dos tipos de
tribunales nacionales compatentes por razén de 1a
materia. E1 CPC extiende la distribucitn de cumpeten-
cia, por razbon de la materia y el territorio, existente
respecto a los litigios sobre patentes nacionales a los
litigios relativos a patentes comunitarias'’ siempre
gue las acciones gque se sustancien sean acciones
distintas a las reguladas en el PL'™,

Por 1o que respecta al objeto del PL,
esto es, a las acciones por violacién'™®, por intento
de violacién', de comprobacién de inexistencia de
violacién™', de utilizacién de la invencién en el
periodo anterior a la publicacién de la fecha de
concesién Jde la patente'’ y a las demandas reconven-

' art. 68.1 CPC

M art. 66 CPC en combinacién con el art. 68 CPC.

® art. 15.1 a) PL

M0 E1 titular del derecho de exclusivr o su
causzhabiente sélo dispondri de la accién en la medida
en que la conozca el Derecho nacional del tribunal
conpetente.( Cfra. art. 15.1 a} LP).

“I Esta accién declarativa negativa existira sélo
si la ley nacional del tribunal la prevé { art. 15.1 b)
LP}.

! art. 15.1 ¢) LP en combinacidn con el art. 32
CPC.
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cionales por nulidad™’, el PL atribuye competencia
exclusiva a los tribunales de patentes comunitarias de
primera instancia®™.

Los tribunales de patantas comunitarias de
primera y segunda instancia son, como hemos visto,
6rganos jurisdiccionales nacionales a 1los que se
atribuye, en virtud del propio PL, la realizacidén de
determinadas funciones. Cada Estado miembro de la CE
deber§ designar "un nimero tan recucido como sea
nosible" de tribunales de patentes comunitarias de
1% y 2% instancia, integrados por jueces especialimente
capacitados parz la resolucién de controversias
relativas a este sector del Derecho'™.

358. La centralizacién de 6rganos jurisdic-
cionales de primera instancia operada a través de esta
regulacién obedece a un: doble preocupacién®. se
trata, por un lado, de consequir la uniformidad de la
jurisprudencia respecto a las acciones por infraccién
de las patentes comunitarias y, por otro, de asegurar
la calidad de las resoiuciones judicjales relativas a
la infracciétn de estos derechos de exclusiva. En
segunda instancia estas preocupaciones cristalizan en

) art. 15 d) LP. Sobre la relaciédn entre nulidad
e infraccion de patentes, supra, parr. 16% y ss.

M art. 15.1 LP.

) art. 1.1 LP.

W art. 31 PL.
Y% Esta preocupacidén se expresaba ya en una
Resolucit6n "relativa a la centralizacién en cada Estado
contratante, de los Srganos jurisdiccionales competen-
tes para conocer de 'as acciones por usurpaciébn de
patentes comunitarias™ anexa al texto del CPC 75. (EE
O0l/vol. un E. 49)
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la atribucidn de competencia nmaterial exclusiva al
TRIAC "respecto a los efectos de la patente comunitaria
y de 1la solicitud de la patente europea a que se
refieren los art. 25 a 53, ambos inclusive, siempre que
con 2l1lo no se planteen cuestiones de Derecho nacio-
nal»*,

359, La articulacién de la cooperacion entre
el TRIAC y el tribunal de patentes cc nitarias de
segunda instancia ya ha sido examinada con anterioridad
en relacién a la accién reconvencional de validez. El
esquema es el siguiente: la resolucidn dictada por el
tribunal de patentes comunitarias de primera instancia
puede ser recurrida en a_elacién, de acuerdo con las
condiciones establecidas por la ley procesal del foro.
Si para la resoluciédn del recurso es necesario un
pronunciamientoc respecto a una cuestidn gue corresponde
en exclusiva al TRIAC, tal como los efectos de la
patente comunitcecia o su validez, el tribunal de
patentes comunitarias suspende el procedimiento y
remite tal cuestidédn al TRIAC. Uiaicamente puede conti-
nuar con sus actividades, si éstas no prejuzgan la
resoluciédn gue debe sdoptar el TRIAC.

Este Tribunal se pronuncia acerca de las
cuestiones de hecho y de derecho que le correspondcn
aplicando para £l1lo exclusivamente el APC. La decisidn
dictada por el TRIAC es vinculante para el tribunal de
patentes comunitarias de 23 instancia, que no puede
dictar sentencia hasta que haya recaido tai decisién.
De hecho, la decirién del TRIAC se integra en la
sentencia del tribunal de patentes comunitarias de
segunda instancia, correspondiéndole a este Organo
resolver acerca de las cuesticnes gue hagan rcferencia

[ E1Y

srt. 22 a) PL.
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al Derechc nacional. En estos puntos cabe asimismo un
recurso de casacidn conforme a lo previsto en la lay
procesal dei tribunal de patentes cormunitarias de
segunda inatancia,

II. Competencia judicial interpac:. al de los
sribunales de patentes comunitarias

1. Elementos condicionantes: la competen-
cia material y el forum shopping

360. E1 Protocolo de litigios aprobado
en la segunda Conferencia de Luxemburgo celebrada en
1985 establece en sus art. 13 y 14 normas de competen-
cia judicial internacional referidas a los tribunales
de patentes comunitarias. Dichai normas se basan en un
doble objetivo. Por un lado, la reqgulacién de la
competencia judicial internacional esté al servic‘o de
la preservaciétn de la requlaciédn de la competencia
material, cuya principal caracteristica es, como ‘emos
visto, la escisi6tn del litigio en segunda instaacia y
la relaciétn de cooperacidn entre el Tribunal de
Apelacidén ComGn y los tribunales de patentes comunita-
rias. Por otra parte, a través de las reglas de
competenci> judicial internacional se pretende elimi-
nar, «. la medida de lo posible, las posibilidades de
que se produzca el fcrum shopping.

361. Al igual que ocurre en el Protocole de
litigios al CPE, el PL agota las posibilidades para gue
puedan iaterverir los trihunales de patentes comunita-
rias respecto a la violacién de una pa’ -nte comunita-
ria. En el art. °° PL se establece que, en defecto de
domicilio o estabiecimiento del demandado en un Estado
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niembro de la CE™, cosa harto im robable si tenemos
en cuenta que todo acto de infraccién requiere la
realizacién de una actividad de producciédn o distribu-~
cién, tewbién el domicilio u establecimiento del
demandante funcionar& como criterio de atribucién de
competencia judicial internacional*®. A modo de clau-
sula de cierre se atribuye el conocimiento de tales
litigios a los tribunales de patentes comunitarias del
Estado contratante en el que tenga su sede el TRIAC™.

Al margen del -=oncret. enjuiciamiento que
puedan merecer los foros v e la problematica que crea
el establecimiento de un forum actoris =n relacifn al
CL, esta regqulacib6n asegura que dentro de la Comunidad
existir&d, en todo caso, un tribunal de patentes
comunitarias competente en relaciédn a la totalidad de
actos de infraccién cometidos por un sujeto respecto a
vna patente comunitaria*’. Mediante la regulacién de
la competencia judicial internacional se pretende, por
tanto, potenciar al méximo las posibilidades de

“ art. 14.1 PL

" oart. 14.2 PV,

5! art. 14.3 PL.

¥ SCORDAMAGLIA, V.: “Die Gerichtsstandsrege-
lung...",p. 780,

Este factor también influye en la
regulaciédn de la competencia judicial .nternacional en
#1 Protocolo al CPE, que establece sustan~ialmente los
mismos foros que el PL. Cfra. GOMEZ SEGADE, J.A.:" El
Pre...Lole judicial...™, p. 549; STAUDER,D.:" Anerken-
nungsprotokoll“ en BAIER, F.K.-HAERTEL, K.~SCHRICKER,

: Europlasches Patentilbereinkomnen, il .'hner Gemeins-
thllgxg!ngn;g:, K&ln {etc.), desde 1L e, p.43 ; LE
TALLEC, G.: "Das Protokoll iiber die gerichtliche
Zustindigkeit und die Anerkernung von Entscheidungen
iber den Anspruch auf Erteilung eines europdischen
Patents (Anerkennungsprotokoll)™, GRUR Int., 1985, (pp.
245-248), p.247.
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intervencién del TRIAC, tal y como corrobora 1la
limitacitn del ejercicio de 1a autonomia de la voluntad
al respeto a la distribucién de asuntoa por la materia,
astablecida en el nimero 4 del art. 14. S&lo cabe un
acuerdo de prorrogacién de foro o un. sumisién técita
si el tridunal prorrogado es un tribunal de patentes
comunitarias’™. la creaciétn de un tribunal interna-
cional para la aplicacifén e interpretacién del Derecho
privado uniforme es, al fin y al cabo, una vieja
aspiracién®, por lo que es comprensible que en 1la
regilacién de los litigios se prime, por encima de
otras consideraciones, su intervenci.n. En el caso
concreto que nos ocupa ello pasa por atribuir el
ccnocimiento de los litigios a los tribunales de
patentes comunit-rias en el miximo de supuestos.

362. La regulacién de la competencia
judicial internacional en materia de infracci6tn de
patentes se halla también fuertemente condicionada per
el deseo de evitar las distorsiones resultantes del
forum shopping, distorsiones gue obedezen no sélo al
diferente Derecho nacional ¢ .icable segiin cual sea el
tribunal nacional competente, sino también a las
distintas acciones disponibles en caso de violacién de
patentes'” y al distinto grado de evolucién de 1z
préctica forense en relacién a este sector del Derecho
material'®,

¥ SCORDAMAGLIA,V.: Die Gerichtsstandrege-
lung...", p. 782.

' cfra. al respecto, PIESE, O.: "Une juridiction
supranationale pour l'interpretation du droit unifiév,
RIDC, 19€1, (pp. 717-73%5).

“ art. 15 a) y b) PL.

% cfra. VIVANT, M.:" Regime international...™, p.
24 ncta 92.
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No debewos perder de vista, en efecto,
que, a pesar de que se intente asegurar una cualifica-
ci6tn uniforme de los jueces de patentes comunitarias
exigiendo que se trate de personas versadas en el
Deracho de patentes’™, dificilmente se podr& igualar
la experiencia y formacién de estos magistrados, que es
RAayor en los paises afs cesarrollados industrialmente
Yy con un sistema 0« proteccitn de la propiedad indus-
trial mds evolucionado. Existir&n, adem&s, inevitable-
mente, diferencias en relacién al célculo y la cuantia
de las indemnizaciones, la calidad y forma de los
peritajes’™, la celeridad y eficacia de la interven-
cién judicial', que constituir&n factores de forum
shopping de primer orden'.

363. La solucién arbitrada en el art. 14 PL
para restringir, al wméximo, este fendmeno incide,
directamente, en la raiz del prcblema. E1l forum
shopping es la consecuencia natural de la posibilidad
de eleccidn. Desde el momento en que el actor puede
interpon:r una demanda ante tribunales pertenecientes
2 jurisdicciones distintas y la diversidad de factores
incidentes en el proceso influencia el resultadc del

%7 art. 31 PL.

¥ Resulta un factor de primer orden dadas las
complejidades técnicas de lcs litigios por infraccién
de patentes. Cfra., MAXEINER, J.: "Der Sachverstindige
in Patentrechtsstreitigkeiten in den USA und
Deutschlard®, GRUR Int., 1991, (pp. 85-89j;.

% YOUNG, D.Q.C.-BIRSS, C.: "Forum shopping under
the Cousmunity patent Convention®, EIPR, (pp. 361-364},
p.364.

W sSobre los factores gue inciden en la prolife-
racién de ese fenfmeno. Cfra. KROPHOLLER, J.:"Das
Unbehagen...", p. 165; PEARL, S.: "Forum shopping in
the EEC", Int. Business Lawyer, 1967, (pp. 391-394), p.
3913,
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litigio, la eleccibn del lugar en el que se litiga
puede ser interesada. El forum shopping es, por tanto,
una consecuencia inherente a la existencia de foros
concurrentes™. Para luchar contra el forum shopping
la solucidn més eficaz es eliminar o restringir 1la
concurrencia de forosg*™.

Para ello es necesaria una actuacién
concertada de los legisladores nacionales, preferente-
mente a través de un tratado internacional que distri-
buya 1los 1litigios entre los distintos Estados vy
establezca asimismo normas sobre la ley aplicable
(Convenic doble)', tal y como parcialmente se realiza
en el PL. La restricciédn de jurisdicciones competentes
choca, sin embargo, con un limite natural derivado del
derecho a la tutela judicial efectiva. Este derecho
prescribe, como sabemcs, dque el demandante pueda
acceder a un tribunal siempre que el litigic presente
vinculos suficientes con el foro.

364. La originalidad de la solucién
arbitrada en el PL“™ radica, precisamente, en la

¥ FLECHEUX, G.- HAUTOT, I.: "Le forum shopping",
D.P.C.I., 1988, (pp. 389-402), pp. 392-393; JUENGER,
F.K.: "Forum shopping, domestic and international®,
Tulane Law Review, 1989, (pp. 553-574), p. 553; SIEHR,
K.: * Forum shopping im internztionalen Rechtsverkehr”,
ZfRvgl, (pp. 124-144), pp. 141~142; KROPHOLLER, J.:"Das
Ur.behagen...", p. 165; VISCHER, F.: "Bemerkungen...",
p. 352.

“! KROPHOLLER, J.: "Internationale Zustindigkeit
+.«", p. 261; VISCHER, F.: "Bemerkungen...", p. 355.

¥} GONZALEZ CAMPOS, J.D.: "Las relaciones...”, p.
123.

' Dicha originalidad ha sido puesta de relieve
por KROPHOLLER. Cfra. KROPHOLLER, J.: "Das Unbeha-
gen...%, p. 17i.
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armonizacidn de los distintos intereses de las partes.
Al igual que el CB, el PL concede al titular de la
patente o al licenciatario en exclusiva la opcién entre
interponer la demanda ante el foro del domicilio del
demandado' o ante el tribunal competente del locus
delicti commigsi. En el sistema disefiado por el PL, el
recurso a este Qltimo tribunal es, sin embargo, tan
g8olo posible en caso de gque ya se haya producido una
accidén de infraccién®™ y la competencia tan sblo se
otorga en relacién a los actos de infraccién gue se
hayan producido en el territorio del Estado en gque esté
situado el tribunal®.

La alternativa que se le presenta al
actor consiste en, o0 bien interponer la demanda
respecto a la totalidad de actos de infracciédn cometi-
dos sobre una patente comunitaria' ante los tribuna-
les 4del Estado del domicilio del demandado aunque
eventualmente puedan estar alejados de los hechos, o©
bien en iniciar el proceso ante un tribunal m&s cercanc

“ A fin de ampliar ia posibilidad de que inter-
venga el TRIAC se prevén, tal y como hemos visto otros
foros subsidiarios en ausencia de domicilio o estable-
cimiento del demandado en un Estado parte, pero esto
carece de relevancia en nuestro contexto puesto gque
entre el domicilio del demandado y estos otros foros la
relacién es de subsidiariedad y no de alternatividad.

“ E1 art. 14.% PL no permite interponer ante los
tribunales del locus delictl commissi las acciones de
declaracién de la inexistencia de una violacién puesto
gue la apertura de este foroc supondria de hecho gue
cualquier jurisdiccién de un Estado parte del CPC
podria devenir competente a titulo de potencial locus
delicti commissi y ello incrementaria las posibilidades
de forum shopping que se guieren restringir. Cfra.
STAUDER, D.:" Die Vereinbarury...", p. 305.

% art. 17.2 PL.

8 art.17.1 PL
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a los hechos, cuya compatencia se limita, sin embargo,
a lo acontecido en el territorio de la jurisdiccién.
Aparentenente la situacidén es similar a la que se
produce en realacibn a la patente naciocnal y la patente
europeas. Existe, sin embargo, una diferencia fundanen-
tal. En el caso de la patente comunitaria la limitacién
territurial del forum loci delicti commissi no deriva
de la naturaleza del objeto de proteccidn sino que
obadece a la voluntad del legislador.

365. Esta solucién conduce, no obstante,
a un fraccionamiento de 1la protecciédn cuando 1la
principal finalidad de la patente comunitaria es,
precisamente, superar dicho fracciocnamiento'. Ello
hace més necesario, si cabe, el establecimiento de
foros subsidiarios para el caso de gue el derxandado no
esté domiciliado en la Comunidad'™, puesto que de no
establecerse tales foros se produciria la paradoja de
que no habria en la Comunidad ningiin tribunal comgeten-
te para enjuiciar la totalidad de actos de infraccibn
cometidos por un sujeto respecto a un derecho de
exclusiva gue s6lo existe en la Comunidad y que se
caracteriza, precisamente, por su supranacionalidad. De
esta forma puede afirmarse que en el establecimiento de

%’ CHOME, J.: "FPour une revision du projet actuel
de la 2e Convention par dérogation de la Convention
d’execution” en AAVV.: i
en _contrefacon de brevet dans la C.E.E. (4e rencontre
{ni tionale d ieté industriell .
juip 1974, PIBUO nGmero especial, 1974, (pp. 89-97), p.
93.

‘® Fn este sentido se expresaron los representan-
tes de la CE frente a los FEstados de la EFTA en una
reunidn celebrada =n Bruselas en novienhre de i989. lLos
Estados de la EFTA, parte del 7L iniciaron, en efecto,
poco antes de la tercera Conferencia de Luxemburgo,
negocia-iones al detectar contradicciones entre los
principlios generales del CL y la regulaciédn del PL
(infra, p&rr. 2398)
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foros subsidiarios no sb6lo influyd la creacidn del
TRIAC y la potenciacién de su papel sinoc también la
problemética del forum shopping.

2. La estructura del gistema de competencia
iudicial interpacional

366. La distribucidn de los litigios de
infraccién de patentes comunitarias efectuada en el PL
se apoya, tal y como especifica el art. 13.1 PL, en el
sistema de competencia judicial internacional vigente
entre los Estados comunitarios en virtud del CB. la
segunda parte del PL (Disposiciones relativas a la
competencia internacional y a la ejecucién) se constru-
ye, en efecto, tomando como referencia al "Convenio
sobre competencia y ejecucién"'”’, partiendo de su
estructura y del sistema de relaciones entre los foros
que establece. Esto resulta, especialmente, del hecho
de que, desde un punto de vista técnico, el PL se
conciba, por un lado, como una sucesioén de modificacio~
nes al CB'"? y, por otre, como un acuerdo particular de
los aludidos por el art. 57 CB.

*! As{ se denomina en el PL al CB. {fra. art. 13.1
PL. En el propio PL se prevé una norma para el caso de
gue el PL entré en vigor en un Estado que se haya
adherido a las Comunidades en un momento en el que
todavia no haya entrado en vigor el ccrrespondiente
convenio de adhesibdn al CB. Para este supuesto se
dispone en las Disposiciones Transitorias (Séptima
parte) del FL que "las Disposiciones del Convenio sobre
competencia y ejecucién, aplicables en virtud de los
articulos precedentes, sflo producirdn sus efectos en
l¢ que respecta a un Estado contratante donde este
Convenio nco estuviese todavia en vigor, a partir de su
entrada en vigor en dicho Estado" (art. 38 PL).

? cfra. art. 13.2, 13.3, 14.1, 14.4, 36.2 PL.
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367. Las disposiciones del PL prescriben la
inaplicacién de determinados preceptos del CB'™ y
modifican las condiciones de aplicacidén de otras
reglas®™. No impiden, en cambioc, la aplicacién de los
foros previstos en el CB gue no se declaran expresa-
mente inaplicables', ni alteran la estructura de
relaciones entre los foros'™, ni modifican, con
car&cter general, el sistema de reconocimiento y
ejecuciédn de las decisiones judiciales vigente entre
los Estados parte en virtud del CB'’. La remisién al
CB efectuada en el art. 13.1 PL se justifica, por
tanto, plenamente, sin gque quepa afirrar que el papel
de regla general que se atribuye a este Convenio sea
né&s aparente gue real.

™ E1 art. 13.2 PL declara, en efecto, inaplica-
bles los art. 2 y 4 CBy 5.1, 5.3, 5.4 ¥ 5.5 CB as{
como el art. 24 CB.

Y cfra. de los arc. 17 y 18 CB en virtud de los
art. 13.3 y 14.4 a) y b) PL. Otras modificaciones de
los criterios de at./ibucién de corpetencia del CB se
producen en virtud de la asimilacidn entre domicilio
y establecimiento (art. 13.3 PL) y en la regulacién de
las medidas cautelares (art. 36 PL).

¥ Ello resulta directamente del tenor literal de)
art. 13.3 PL.

' Tan s6lo se prevén foros subsidiarios en
defecto de domicilio u establecimiento del demandado en
un Estado parte ex art. 14.2 y 14.3 PL.

7 Corrobora esta interpretacidn la propia riabrica
de la Segunda Parte del PL gque hace referencia a la
ejecucién de resoluciones judiciales a pesar de gue el
PL no contiene precepto alguno relativo a esta cues-
tién, fuera de la referencia al CB gque se efectGa en
pateria de medidas cautelares (art. 36.2 CB).

M. Desantes llega a idéntica conclu-
8i6n, aungue en virtud del carécter de convenio sobre
una materia particular que corresponde al APC (art. 57
CB}. Cfra. DESANTES REAL, M.: "La patente comunita-
ria..."%, p. 339.
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368. Esta consideracién nos peraite defender
qgue existe una relacién jerérquica entre los foros. Los
foros basados en la autonomia de voluntad de las partes
priman sobre el foro del domicilio del demandado y los
foros subgidiarios a éste establecidos en lcs art. 14.2
Yy 14.3 PL. La relacidn entre sstos 0ltimos foros, de
carfcter general, y el forum loci delicti commissi del
art. 14.5 L™ es, en cambio, una relacién de alterna-
tividad'”, a imagen y semejanza 3e la relacién existen-
te en el CB entre el for> del domicilio del demandado
y los foros especijales.

369. La peculiaridad del PL radica en
que tal relacién de alternatividad entre foros genera-
les y foro especial no s6lo se predica, como en el
sistema del CB"™, cuando el demandado est& domiciliado
en la Comunidad, sinc que abarca también el supuesto de
que se trate de una persona, fisica ¢ Jjuridica,
domiciliada en .n Estado tercero, pues en los apartados
1, 2 y 3 del art. 14 se prevén foros generales subsi-
diarios en defects de domicilio del demandado en un
Estado parte y el namero 5 de este nismo articulo
establece un forum loci delicti commissi prescindiendc

"™ En contra, JESANTES REAL, M.:* La p~tente
comunitaria..."™, pp. 330-332.

" Esta relacién de alternatividad entre el foro
resultante de la aplicaci6bn de los art. 14.1, 14.2 y
14.3 PL resuita de la finalidad de ese precepto (Supia,
pp-??) y de su tenor literal puesto gue la norma
dispcne que los procedimientos que se rijan por el
presente Protccolo podrédn llevarse "igualmente™ ante
los tribunales del loci delicti commissi. Cfra.
STAUDER, D.:" Die Vereinbarung ...", p. 305.

W ~fra art. S5 CB.
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totalmente de la existencia de un criterio adicional de
conexifn basado en el domicilio del demandado®.

370. Se ha discutido en la doctrina si 1la
relacién entre los foros basados en la autonomia de lia
voluntad y los foros generales e€s una relacidn marcada
por la superioridad jerfrquica de la sumisién'™. A
nuestro entender, esta interpretaciédn viene, sin
embargo, impuesta tanto por la referencia al CB como
marco de regulacién efectuada en el art. 13.1 PL, como
por el hecho de que a través de los art. 14.2 y 3 PL no
se esté estableciendn, como parece sostener DESANTES,
un "catélogo jerarquizado de criterios de competencia
que desplace a los preceptos del CB*'. En estos articu-
los se prevén, simplemente, foros subsidiarios para el
supueegio de falta de domicilio u establecimiento del
demandado en un Estado parte, que no prejuzgan ni la
:plicacién de otros foros previstos en el CB, tal y
como corrobora implicitamente el propic art. 13.3 PL,
ni la estructura de la relaci6tn de leos foros, puesto
que el nimero 2 del art. 13 PL prescribe la aplicabili-
dad de los art. 17 y 18 CB, como tales preceptos, y en
el PL fdnicamente se modifica estos articulos sin
sustituirlos™.

Corrobora, ademis, nuestra interpretacién el
tenor literal del propio art. 14.4 PL al establecer,
"ne obstante lo dispuestoc en los apartados 1 a 3

" SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung
e, P.779.

“. DESANTES REAL, M:* La patente comunitaria...",
Pp. 331-332.

"} DESANTES REAL,M::"La patente comunitaria...®,
p. 330.

[ 1°]

art. 14.4 PL.
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precedsntes®, la posibiiidad de que las partes acuerden
dirimir su controversia ante otro tribunal de patentes
comunitarias, elegido por ambas, expresa o implicita-
mente. Una interpretacidn contraria a la primacia de 12
voluntad de las partes conduciria, por o ra parte, a
situaciones absurdas, puesto que ¢ de qué les serviria
a las partes prorrogar a un tribunal de patentes
comunitarias si tal acuerdo sé6lo hubiera de aplicarse
en ausencia de domicilic u establecimiento del demanda-
do y del demandante en un Estado de la CE y en caso de
que, no hubiera ningin tribunal de patentes comuni-
tarias en el Estado en que se estabiezca ia sede del
TRIAC?

Jna de lae directrices de interpreta-
cibn, a las que ya hemos hecho referencia en el marco
de nuestro estudio, es que las interpretaciones han de
ser Gtiles y ajustadas a las necesidades reales. Ello
vuelve a redundar a favor de trasladar al PL el efecto
gue el CB concede tanto a la sumisidn t&cita como a la
sunisioétn expresa. En ese caso, siempre que el demandado
se persone ante un tribunal de patentes comunitarias
sin inpugnhar la falta de competencia judicial interna-
cional de ese tribunal® y el tribunal prorrogado, a
través de un acuerdo de sumisidén expresa hecho de
acuerdo con lo estipulado por el art. 17 CB, sea un
tribunal de patentes comunitarias’™, se impondrs 1a
voluntad de las partes, siendo jerirquicamente superior
la sumisidén t&cita, al igual que establece el CB, y por
138 misras razones de primar la voluntad m&s reciente.
Esto significa que en un litigio entre una empresa

"> El art. 14.4 b) Pl declara aplicable el art. 18
CB siempre que se tvate de un tribunal de patentes
comunitarias.,

e art. 14.4 a) PL.
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domiciliada en Italia (den: dante) y otra domiciliada
en Canadi (demandada), que hubijieran acordado atribuir
el conociniento de la infraccifn de una patente
comunitai:ia a los tribunales de patentes comunitarias
de Roma, la competencia judicial internacional de la
jurisdiccién italiana no vendria determinada por el
domicilio del demandante, comc sostiene DESANTESY,
sino por el acuerdo de prorrogacién de foro.

3. lem critexios de atribucitn de competencia judi-
cial internacional

A) Los foros generales

371. A través del ejercicio de la
autonomia de la voluntad, las partes pueden elegir, de
forma expresa o ticita, seg(n las condiciones estable-
cidas, respectivamente, en los art. 17 y 18 CB, al
tribunal de patentes comunitarias gue conozca de la
infraccién de la patente comunitaria. En defecto de
eleccidn, entran en juego los foros previstos, bien
directamente o por remisién al CB, en el PL.

El PL establece, como hemcs visto, una
alternativa entre el ¢tribunal del locus delicti
commissi, cuya actuacién se limita a los actos de
infraccitn cometidos en el territorioc del Estado a cuya
juriediccidn pertenece y un foro general, que alcanza
a todos los actos de infraccidn cometidos en la CE,.
Respecto a ese foro general se prevé una jerarquia de
criterios de atribucién en los art. 14.1, 14.2 y 14.3
PL, con el cbjetivo de que, en todos los supuestos, se
pueda determinar a un tribunal de patentes comunitarjas

7 DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria
..", p. 332.
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competente respecto a la totalidad de los actos de
infracci6én cometidos por unh mi1gmo sujeto en relacién a
una patente comunitaria.

372, El criterio de atribucién principal
es el tradicional principio del actor sequitur forum
rei. En caso de que el demandado sea, como es corrien-
te, una persona juridica, se equipararé a la nocién de
domicilio, aplicable respecto a las personas flisicas,
la nocién de sede social, en virtud de lo que establece
el art. 53 CB™. La integracién de lagunas e interpre-
tacién de conceptos con referencia al CB es, a nuestro
entender, una de las principales consecuencias del
carfcter de marco general gue se atribuye al CB a
través del juego conjunto de los art., 13.1 PL y 57 CB.
Constituye, asimismo, 1la principal! diferencia en
relacién al Protocolo de litigios del Convinio de
Munich, que al ser un Convenio que trasciende el ambito
comunitario ha de ser integrado por el juez competente

a través de la lex fori exclusivamente™, si bien es

obvio gque el CB sirvié de modelo a su formulacién™.

373. En caso de gue el demandado no esté
domiciliado en ningin Estado miembro, el propioc art.
14.1 PL dispone, como primer criteric subsidiario de

™ In fine, YOUNG, D.Q.C.- BIRSS, C.: "Forum
shopping ...%, p. 362 nota 7.

" STAUDER, D.: "“Anerkennungsprotokoll...", pp.
22-22; GOMEZ SEGADE, J.A.: "E)l Protcocolo de 1liti-
gios...", p. 546,

' Del carécter de modelo que se atribuye al CB,
tanto Stauder como Gémez Segade deducen que este
Convenio y la jurisprudencia del TJCE han de servir de
guias de interpretacién. Cfra. STAUDER, D.: "Anerken-
nungsprotokoll...*, p. 4; GOMEZ SEGADE,J.A.: "El
Protocolo de litigios...”, p. 544,
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atribucién de competencia, gque se podrs interponer 1la
accién de infraccién ante los tribunales del Estado
contratante en que «l demandado tenga un establesci-
miertc. Este foro, que equivale funcionalmente a un
forum patrimonii®™, no ests axento de problemas, no
tanto porque diverjan, en 1lns Estados parte, las
nociones de "establecimiento"™’, como por el hecho de
que "la referencia a "un establecimiento” implica ™un
estableciniento cualquiera™", siendo evidente el
ries,. .e forum shopping™.

Seria, por tanto, conveniente gque en una
futura interpretacioén autdnoma de la nocién se estable-
cieran condiciones que evitaran una excesiva prolifera-
cibén de “establecimientos" capaces de fundamentar un
foro de competencia judicial internacional™. No hay
que perder de vista, empero, gque, si la sede social a
la que conduce la aplicaci6én del art. 53 CB se determi-
na en base a criterins reales, dificilmente puede
entrar en juz2go0 el foro del establecimiento, dado su
carfcter subsidiario, y teniendo en cuenta gque los

i SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung
.u' p.’ 782-

! Es posible que el TJCE acufie una nocién auténo-
ma de tul concepto, en virtud de la competencia
prejudicial que ie reconoce el art. 3.1 APC respecto a
la interpretaciétn de las disposiciones sobre competen-
cia judicial internacional gue figuran en el PL. Cfra.
DESANTES REAL, M.: "lLa patente comunitaria...", pp.
333-334.

'’ DESANTES REAL, M.:"La patente comunitaria, p.
334.

™ DESANTES REAL, M.:"La patente ~omunitaria, p.
334 nota 31.

" Young y Birss expresan sus dudas al respecto.
Cfra. YOUNG, D.Q.C.-BiRSS, C.:" Forua shopping...", p.
164.
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actos de infraccidn son consecusncia de actividades da
produccién o distribuciétn gue rejuieren la existencia
de una uvase fisica desde la cual realizarse.

374. Por estos motivos compartimos la
apreciacién de DESANTES de que el forum actoris,
previsto en el art. 14.3 PL en funcién da)] domicilio vy,
subsidiariamente, de un establecimiento del
actor, no debe escandalizarnos’™, sobre todo si
valoramos, ademfs, que, al igual que en el caso del
Protocolo de litigios al CPE™, tal criterio precede
al establecimiento de un foro de necesidad o "subsidié-
re Notzustdndigkeit"™, cuyo principal objetivo es
evitar gue se origine un conflicto negativo de compe-
tencia'™.

375. Dado que la patente comunitaria es
un derecho de exclusiva limitado territorialimente a los
Estados de la CE, y en muchcs de los sistemas de
competencia judicial internacional auténomos se
considera que la territorialidad del ius prohibendi
tiene un reflejo en la determinacién de la competencia
Judicial internacional gue impide a los tribunales
pronunciarse respecto a1 un derecho de exclusiva
extranjero, existe un riesqo evidente de que en un
Estado tercero no se pueda obtener la tutela judicial.
Por ellc no debe extrafarnos gue se prevea respecto a
la patente comunitaria y respecto a otros derechos de

* DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria
o"' p- 334.
¥ ¢fra. art. 3 del Protocolo de litigios del ~PE.

" sobre este concepto, inter alia, KROPHOLLER,
J.: Internationaies.... p. 487.

" STAUDER, D.:"Anerkennungsprotokoll...”, p. 24.

369



exclusiva de cardcter regional como, por ejemplo 1la
marca Banelux™, un foro de necesidad, de carécter
residual, que evite ia denegacidn de la tutela judi-
cial.

El PL prevé, en efecto, que " si ni el
dumandado ni el demandante tuvieran tal domicilio ni
tal establecimiento (en un Estado contratante) 1los
procedimientos se incoar&n ante los tribunales del
Estadeo contratante en gue tenga su sede el Tribunal de
apelaciédn comiGn™, lo que, sin duda, refleja el papel
preponderante de este 6rgano judicial en el proceso de
infracciotn.

376. La inclusién del forum actoris en
el FL parte de la existencia de este foro de necesidad.
§i, en virtud del mismc, puede intervenir una jurisdic-
cidn gue no presents ninguna relacién de proximidad ni
con el demandado ni con el demandante, resulta adecuado
prever, cun carécter subsidiario al foro del domicilio
del demandado y de su establecimiento, la posibilidad
de gue conozca uH tribunal pré6ximo a una de las partes

" En e] art. 37 de la Ley uniforme Benelux sobre
marcas se prevén, en efecto, como foros subsidiarios,
el domicilio o residencia del actor y en defecto de tal
domicilio o residencia en un Estado Benelux ¢l tribunal
de Bruselas, La Haya ¢ Luxemburgo, a eleccién del
demandante. La Ley Uniforme y su Exposicidn de Motivos
pueden congultar.ie en BRAUN, A.: Exgglg_ﬂgi_mgrgngﬁ_gg
progduits et de services, 2a ed., Bruselas, 1987, pp.
713 y ss.

En relacidn a las normas de competecncia
establecidas en esua Ley uniforme y el Convenio ce
Bruselas: GOTZEN, M.: "La compétence judiciaire en
droit européan et en droit benelux des margues et

modéles", Revue de droit inteliectuell, 1978, pp. 172~-
176,
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del litigio, pues este foro tendrd, al menos, una
relacién de proximidad con una de las partes™.

377. Consideramos, por tanto, que en el
caso de los litigios relativos a 1: infraccién de la
patente comunitaria la inclusién del forum actoris se
justifica plenamente. A este respecto hay que anadir

gue el principio del actor sequitur no debe convertirse
en un dogma de fe*”,

La doctrina ha puesto de relieve, por contra,
gue no existen razones objetivas para privilegiar, con
carficter general, los intereses del demandado™ por
encima de los del demandante: ellec significa otorgar
una importancia desmesurada a2 un factor muchas veces
accidental <cmo «1 papel procesal™. E1l foro del
domicilic del demandado no se justifica realmente por
la necesidad de salvaguardar los derechos de defensa,
puesto que éstos dependen, mayormente, de la eficacia
de los mecanismos de notificaci6én del emplazamiento™,

% GOMEZ SEGADE, J.A.:" El Protocolo judicial..
.-", p. 544; STAUDEER, D.: ®"Anerkennungsprotokell...®,
p. 27; LE TAILEC, G.: “Das Protokell...®, p. 247,

%2 SCHROEDER, J.: ]Interpationale Zustindigkeit
123, PP.233-234,

** SCHRODER, J.:Ilnternaticnale Zustdndigkeit...,
p. 239; VON MEHREN, A.T.: * Adjudicatory jurisdic-
tion..." pp. 310-311; VERHEUL, J.P.: “The forum actoris
and international law"™ en AAVV.: Essays on Interpatio-

nal and Copparative Law in ades, Den
Haag, 1983 (pp. 196-209) p. 201.

** VISCHER, F.: "Beme kungen...", p. 3t6.

Inter.atiopale Zustindigkeit,..,

"The forum actoris...", p. 200.

%S SCRRODER, J.
p. 237; VERHEUL,J.P.
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El foro del domicilio del demandado es,
meramente, un principio de ordenacién, como en el
tréfico rodado la conduccién por la derecha®™, y ha de
ser respetado en cuanto tal, bésicamente por razones de
conveniencia y siempre gque no existan intereses
superiores como puede ser, por sjemplo, la proteccidn
de la parte mis debil™. En determinados casos exis-
ten, en efecto, razones que justifican que se establez-
can foros "“exorbitantes"™ y, si los intereses que
justifican a tales foros son significativos, en puridad
de conceptos es errdénec calificar a tales foros de
exorbitantes, puesto que &ste es un concepio valorativo
gue ha de ponerse en relacién con la accidn procesal a
la que girve el foro.

378. Un foro es exorbitante cuando "a juicio
de un sistema jurfdico dado, excede notablemente de la
adecuada conexién que debe existir entre el juez y el
litigio"™, cuando la conexién con el 1litigio es
inexistente o meramente de carécter procesal, temporal

% El simil es de VERHEUL. Cfra. VERHEUL, J.P.:
"The forum actoris...", op. 201-202.

% Este interés justifica la apertura de un foro
en el domicilio de la parte débil de la relacibn. En
relaciétn a los alimentos, art. 5.2 CB y 22.3 LOPJ.
Respecto a los contratos de consumo y seguros, art.8.2
Yy 14 CB y 22. 4 LOPJ.

% cfra. OROZ, G.A.L.: "Reflexions pour une
réforme des articles 14 et 15 du Code civ:l frangais”,
R. critique, 1975, {(pp. 1-23), p. 7; NORTH, P.: "Is
European Harmonisation of Private International Law a
Myth or a Reality? A British pelspective™ en Centrunm
voor Buitenlands Recht en international Privatrecht.
Universiteit van Amsterdam (ed):_Forty vears on....
(pPp. 29-48), p. 34; SCHACK, H.: "Vermiigensbelegenheit
als Zusténdigkeitsgrund- Exorbitant coder Sinnvoll?%,
2ZP, 1984, (pp. 46-68), p. 48.

** ESPINAR VICENTE, J.M.:Dexecho prccesal c¢ivil
ass, P. 61,
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o incidental®. Por esta razén no es correcto atirmar
que el forum actoris establecido por e}l art. 14.2 PL
sea un foro exorbitante puesto que, dado gque &l marco
territorial que sirve de referencia al derecho de
exclusiva es regional, el domicilio u establecimiento
del Jemandante coincide necesariamente tanto con el
lugar en el que el derecho de exclusiva tiene vigencia
(locus protectionis) como con el territorio supranacio-
nal en el que se produce la infraccidn {locus delicti
commissi). La comisioén de actos de infraccidn sobre una
patente extranjera presupone ademis la realizaciédn de
actividades productivas y comerciales en un wmercado
extranijero y eso es en si mismc prueba de un vinculo
con la jurisdiccidn de ese Estado®'.

379. La creacién de la patente comunita-
ria no significe la superacién de la territorialidad
del derecho, sino tan solo la sustitucién del &mbito
territcrial nacional por un dmbito territorial regio-
nal. Debemos considerar, por ello, a todo el territorio
CE como una unidad, de forma que, funcionalmente, las
normas de competencia judicial internacional relativas
a las acciones atribuidas a los tribunales de patentes
comunitarias, equivalen a normas de repurto de asuntos
entre tribunales sometidos, al nmenos en parte, a una

0 HALPERN,J.: "Exorbitant Jurisdictiorn and the
Brussels Convention: Towards a Theory of Restraint"”,
The Yale Journal of world Public Order, 1983, (pp. 369-
387), p. 379.

' cfra. SIEHR, K.: "Okonomische Analyse des
Internationalen Privatrecht.” en HENRICH, D./
HOFFMANN, B. von: A i i

_Fegtachrift fir Karl Firsching zum
210, Geburtstag, Minchen, 1985 (pp. 268-294), p. 287.
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jurisdicci6tbn superior comin, esto es, a normas de
competencia territorial interna'?.

380. Tras estas consideraciones, las posibles
reticencias frente al forum actoris pierden mucho de su
fundamento. Por otra parte el establecimiento de foros
"exorbitantes® respecto a demandados no domiciliados en
territorio comunitario no ec ninguna novedad, puesto
que éste es también el efecto del art. 4 CB, al
permitir a las personas domiciliadas en el territorio
de un Estado contratante invocar contra el demandado
domiciliado en un tercer Estado las reglas de competen-~
cia exorbitantes gque se excluyen, en virtud del art. 3
CB, en relacién a los dermandados domiciliados en la
Comunidad.

El efecto de estas disposiciones y del
art. 14.z PL es sustancialmente idéntico’ puesto que
la Gnica diferencia es técnica®: mientras gue en el
siste . del B los foros "exorbitantes"™ son de origen
auténo. Yy se integran en el CB a través de la técnica
de la remisién, sufriendo, en algon caso, alteraciones
estructurales por el impacto que supone el principio de

%! DESANTES REAL,M.:"La patente comunitaria...¥,
p. 349; VIVANT, M.: " Regime international...®, pp. 10
y 19.

%' DESANTES REAL, M.:"La patente comunitaria...¥,
P. 334; Observaciones de G.A.L. Droz en el Cologquioc
celebrado en Niza en 1974 ( Cfra. AAVV: Droit jnterna-
tional e: actions en contrefacon de prevet dans la

C-E.E. (4e rencontre interpationsle de proprieté
, PIBD namero

industrielle, Nice 21 et 22 ijuin 1974
especial, 1974, pp. 98-99; SCORDAMAGLIA,V.: "Die
Gerichtsstandsregelung...”, p. 780.

"4 DESANTES REAL, M.:"La patente comunitaria...",
P- 334.
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no discriminacién por razén de nacionalidad’™; el PL
supona el establecimiento de un foro "exorbitante® de
origen comunitaric. No debe, por tanto, sorprendernos
gque tanto el art. 14.2 PL como el art. 4 CB causen
dificultades en relacidn & Estados terceros gque
consideran a estos preceptor discriminatorios™.

381. Junto a los foros generales
previstos en el art. 14 PL, la remisién al CB efectuada
por el art. 13.1 del Protocolo de litigios permite la

S Egte principio, enunciado en el art. 4 C3,
significa la transformacidn de privilegios de naciona-
1idad como el art., 14 Code civil en un forum actoris
accesible para todo domiciliado en el territorio del
Estado en cuestidn. Cfra. DROZ, G.A.L.: "Réflexions
pour une réforme...", p. 8.

% En la doctrina americana han sido virulentas
las reacciones contra el art., 4 CB. Entre otros, cfra.
CARL, B.M.: "The Common Market Judgements Convention-
Its Threat and Challenge to Americans"™, The Internatio~
nal Lawyer, 1974, (pp. 446-451); JUENGER, F.K.: "“La
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et la
courtoisie internationale", R. critique, 1983, (pp. 37-
$1); JUERGER, F.K.: "Judicial Jurisdiction in the
United States and in the European Communities: A
Comparison®, Michigan L. R., 1984, (pp. 1195-1212)},
PpP.1211-1212.

EEUU ha intentado contrarestar el efecto
amplificador producido por el ,uego conjuntc de los
art. 4 y 28 CB respecto a la aplicacidn de los foros
exorbitantes (cfra. GOTHOT, P./ HOLLEAUX, D.:La
convencién..., pp. 186-187) a través de la concertacién
de un acuerdo bilateral con Gran Bretafia de acuerdo con
lo previsto en el art. 59 CB [ Cfra. HAY, P.- WALKER,
R.J.: " Le projet anglo-apericain de Convention sur la
reconnaissance des decisions et la Coenvention communau-
taire®, Cahiers dr. eur., 1977 (pp. 3-24)). Una vez
fracasada esta iniciativa debido a las presiones
ejercidas por grupos econdmicos ingleses (Cfra.
LAGARDE, P.:" Le principe de proximité&...", nota 423)
el campo de batalla se ha trasladado a la Conferencia
de La Haya de Derecho internacional privado. EEUU
defiende, en e“ecto en este foro la elaboracién de un
Convenio sobre reconocimiento y ejecucidédn de decisiones
judiciales extranieras en materia civil y mercantil.
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aplicacién, respecto a la infraccién de patentes
copmunitarias, del forc de la pluralidad de demandados
del art. 6.1 CB"'. Este foro reviste gran interés en
materia de patentes de invencitén dada la vigencia del
principio de consxién de los actos de infraccién. En
relaciébn a la infraccién de patentes comunitariac
sufre, sin embargo, una modificacién estructural en
virtud del art. 13.3 PL, que establece que para la
aplicacién de las disposiciones del Titulo II del CB no
scrA necesario que la persona astd domiciliada en un
Estado contratante, sino gque bastaré gue tenga en &1 un
establecimiento.

£llo implica que si el art. 6.1 CB
tiene como condicién de aplicacidn que todos los
codemandados estén domiciliados en algin Estado parte,
en el caso de la infraccién de la patente comunitaria
bastar&, para atraer a un sujeto ante el tribunal
correspondiente al domicilio de una persona codemanda-
da, con que dicho sujetc tenga un establecimiento en el
territorio CE. Teniendo en cuenta que la nocién de
establecimiento se opone a la de sede social por su
carfcter fhctico, tal previsién tiene como principal
consecuencia la ampliacién de las pesibilidades de
aplicacién del art. 6.1 CB a précticamente todos los
supuestos de infracciones encadenadas, puesto que, como
ya hemos puesto de relieve repetidas veces, los actos
de infraccién requieren en todo caso de una base fisica
desde la cual realizarse. La general aplicacién del

%! Otros preceptos del CB aplicables a los liti-
gios por infraccién de patentes en virtud de la
remigién efectuada por el art. 13.1 PL son los relati-
vos a la litispendencia y conexidad. (Cfra. YOUNG,D.
Q.C.-BIRSS, C.:" Forum shopping...”, p. 162). Conside~
ramos gque su aplicacién no reviste ninguna peculiaridad
por 1o que no ser&n objeto de examen especifico en
relacién a la patente comunitaria.
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art. 6.1 CB constituye, por ello, un factor de poten-
cial forum shopping™.

B) Las pedidas cautelares © provisionales

382. El1 PL contiene, asimismc, reglas
especiales respecto a las wnedidas provisicnales o
cautelares que, si bien desplazan al art. 24 CB, que es
declarado inaplicable de forma expresa por el art. 13.2
PL, responden, en gran medida, a la l6gica del CB
respecto al proceso cautelar’. En el CB se distingue
entre las medidas cautelares dictadas en virtud del
foro del art. 24 CB, cuya principal caracteristica es
que han de referirse a bienes o personas situados
dentro de la jurisdiccién a la que pertensce el
tribunal, y las medidas cautelares que decreta el
tribunal competente respecto al proceso principal, que
pueden ser de carfcter extraterritorial, en cuyo caseo
su ejecucibn forzos:c dependerd de un previo procedi-
miento de reconocimiento y ejecucién®™.

383. En el PL se atribuye a todo
tribunal nacional, incluidos los tribunales de patentes
comunitarias, la facultad de dictar, respecto a 1la
infraccién de una patente comunitaria, aguellas medidas
provisionales y cautelares previstas respecto a las
patentes nacionales en la lex fori. La regulacibdn
introdncida por el PL establece un foro especifico para

' YOUNG,D. Q.C.-BIRSS, C.:" Forum shopping...",
p. 363,

%* STAUDER, D.: "Die Vereinbarung...", p. 306.
" Supra, pArr. 227.
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las medidas cautelares™ y no excluye que los tribuna-
les nacionales, que no hayan sido designados *ribunales
de patentes comunitarias, puedan dictar wmedidas
cautelares o provisionales para garantizar la efectivi-
dad y ejecucidn de una decisién futura sobre el fondo.

Esto se justifica por la propia urgencia que
fundamenta la existencia de las medidas cautelares. La
celeridad que debe presidir el proceso cautelar es
contravria a una limitacién del nGmero de tribunales,
como la operada respecte al procesoc principal en virtud
del art. 1.1 PL. Para garantizar una interve cibn
r&pida es, por tanto, necesario gue puedan dictar
nedidas cautelares tanto los tribunales de patentes
comunitarias como 1o0s demds tribunales nacionales.

384, La nrincipal diferencia existente
entre las medidas cautelares dictadas en virtud de este
foro, que se basa en la urgencia y equivale, al igual
que el art. 24 CB, a un forun praesentiae y las medidas
cautelares dictadas por los tribunales de patentes
comunitarias competentes respecto al fondo del litigio,
radica en el &mbito territorjal al que pueden referirse
tales medidas. Tal y como establece el art. 36.2 PL,
las medidas cautelares dictadas por un tribunal de
patentes comunitarias, cuya competencia se fundamente
en los apartados 1, 2, 3 y 4 del art. 14 PL, pueden
referirse a bienes y personas situados fuera de la
juriedicciédn y ser aplicables &n el territorio de
cualquier Estado contratante, de conformidad con los
mecanismos de reconocimiento y ejecuciébn del CB™,

" art. 36.1 PL

" Es de destacar que tal posibilidad no existe,
en cambio, cuando el tribunal de patentes comunitarias
(continva...)

278



1IT. EL Convenio de lugano ¥ sl Protocolo de litigios
1. La competencia judicial internacional

385. En cuanto proliferan los Tratados
internacionales sobre un mismo objeto material, an este
caso, la coxpetencia judicial internacional en materia
civil y wmercantil, aumenta la posibilidad de que se
produzcan “conflictos de convenios", esto es, que
"determinadas normas de un Tratado internacional
resulten contradictorias respecto a las normas de 2tro
Tratado internacional”®. Tales conflictos han de
resolverse de acuerdo con lo estipulado en el art. 390
del Convenio de Viena, de 23 de Mayo de 1969, scobre el
Derecho de los Tratados™, por lo gue, como expresién
de la libertad de pacto, se imponen, por encima de
otros criterios, las disposiciones que al respecto
contengan los propios Tratados internacionales™,

Jae. Los art. 57.1 CB/CL establecen 1la
compatibilidad de los Convenios de Bruselas y Lugano
con otros Convenios, anteriores ¢ posteriores, relati-
vos a la competencia judicial internacional en materias

¢, ..continuacién)

es competente a titulo de forum loci delicti ~ommissi,
lo que, sin duda, se explica porgue, en tal casoc, la
competencia sobre el fondo sblo alcanza a los actos de
infraccién cometidos en el territorio de la jurisdic-
cién. Seria absurdn que l: competeéncia respecto a las
medidas cautelares fuera general y permitiera dictar
medidas de caricter extraterritorial cuando la compe-
tencia sobre el fondo est4 territorialmente limitada.

*» VOLKEN,P.: Konventionskonflikte im internatio-
nalgn_zxixaxxsghi 2irich, 1977, pp.2-6.

" BOE nGm. 142 de 13 de junio de 1980.

B art. 30.2 Convenio de Viena sobre el Derecho de
los Tratados.
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particulares, dentro del &mbitc civil y mercantil™.
A los Convenios internacionales se asinilan, de forma
expresa, las disposicicnes que sobre esta cuestidn
puadan contener los actos de las instituciones comuni-
tarias o las legislaciones nacionaler armonizadas en
ejecucién de dichos actos™ y, en virtud de una
interpretacién teleoldgica, las disposicionas conteni-
das en leyes uniformes, puesto gque hay que considerar
que estas normas, Jde carécter formalmente interno,
constituyen, en realidad, una modalidad de recepcitn de
un Trati:do internacional™®.

387. La cl&usula da compatibilidad significa,
en nuestro caso, la primacia de las disvosiciores que
sobre competencia judicial internacional contiene el
PL'”. Las normas de competencia judicial internacional

* Esta clausula seria expresién de un principio
qeneral: "Lex specialis rationae materiae derogat legi
generali rationae pmateriae™. Segin MAJOROS, los
conflictos de Convenios relativos a cuestiones de
Deracho privado deben resolverse de acuerdo con este
principio y de acuerdo con el principioc de mixima
eficacia, variando el papel que se ha de atribuir a
cada uno de estos principios en funcibdn del objeto del
Convenio internacional. Mientras que en un conflicto
entre convenios relativos a la competencia judicial
internacional prevaleceria el pri.acipio de especiali-~
dad, un conflicto entre convenios relativos al recono~
cimiento y ejecuci6tn de decisiones judiciales deberia
resolverse de acuerdo con el principio de mixima
eficacia. Cfra. MAJOROS, F.: " Konflikte zwischen
Staatsvertrigen auf dem Ceskiste des Privatrechts®,
Rabelsz, 1982, (pp. 84-117), especialmente, pp. 93-100.

7 art. 57.3 CB y nfimero 1 del Protocolo nGm.3 del
Convenio de Lugano relativo a la aplicacién del art.
57.

" GOTZEN, M.: "La compétence judiciaire...", pp.
174-175.

¥* art. 57.2 a) CB y 57..2 CL y 13.1 PL. Sobre el
significado del art. 57.2 a' CB: GAJA, G.: ™"Sui
(continda...)
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establecidas en el PL vinculan, sin eaburgo, Gnicamente
a sus destinatarios, los tribunales de los Estados de
la CE an los que esté en vigor 21 APC™. El legisla-
dor, nacional o internscional, gue dictara normas
reguiadoras del comportanientn de 6rganos de un tercer
Estado estaria perpetrando una ingerencia en los
aguntos internos de ese Estado™, ademis de empren-
diendo una empresa indtil.

388. La competencia judicial interna-
cional de los tribunaies de Estados terceros se regiréa,
por tanto, por el sist-o» de competencia judici=~l
internacional vigente ¢n cada Estado, ya sea de origen
nacional o de origen internacional. En .os Estados de
la EFTA, que sean parte del CL, ser&n de aplicacidn las
normas estuvleciaas en ese Tratado, habida cuenta de
gue la infraccibdn de patentes de invencién entra en el
dmbito de cnlicacidén del CL v no constituye el objeto
de ninglin foro exclusivo atribuido a un Estado de la CE
en virtud del arc 16 L™,

(...continuacién)

rapporti fra la Ccnvenzicne di Bruxelles e le altre
norme concernenti la guirisdizicne ed il riconoscimento
di sentenze stranieri®, Riv. dir. int. pr. proc., 1991,
(pp. 253-262), p. 259.

" F. Rigaux habla en este sentido de " aspecto
formal de la territorialidad®. Cfra. PIGAUX, F.:
i i : , Trad. v
adaptaciédn al derecho espadol de A. Borrds, Madrid,
1985, p. 67. Otros autores prefieren hablar de 1la
“unilateralxdad" de las normas de competencia judicial
internacional: entre otros, BREULEUX, G.:Incerpationale
Zustindigkeit ...., p. 37; KROPHOLLER, J.:_lnterna-
tionales..,, p. 482.

™' RIGAUX, F : Dereche intsinacional privado....

p- 180; GEIMER, R.: Internationgles..., p- 4.
! Conviene subrayar que, en virtud del principic
de territorjalidad , la infraccidén de patentes no puede
(continja...)
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389%. E1 PL tampoco restringe de forma
indirecta la posibilidad de que los tribunales ds
Estados terceros conozcan de litigios sobre la infrac-
cién de patentas comunjtarias’™. A pesar de que el PL
favorezca que los tribunales de patentes comunitarias
puesdan conccer de los litigios ielatives a la infrac-
cién de derechos de exclusiva comunitarics, estable-
ciendo criterios de atribucién subsidiarios para el
supussto de gque el demandado no esté domiciliado en
ningGn Estado de la CE, los foros establecidos en el PL
no son foros de carficter exclusivo®™.

Ja exclusividad es, como hemos visto,
una cualidad negativa, gue cobra vida en el sector del
reconocimiento y ejecuciédn. Al guardar el PL silencio
respecto a esta cuestién, las decisiones judiciales que
en materia de infracciétn de patentes comunitarias pueda
dictar un érgano judicial de un Estado de .a EFTA, que
sea parte del CL, se reconocer&n en los dem&s Estados
parte del CL, incluidos los Estados de la CE, segGn los
mecanismos previstos en este Convenic™. Como el art.

%, ..continuacién)
cometerse fuera del espacio CE por lo que hay que
descartar que los tribunales de un Estado de la EFTA,
parte del Convenio de Lugano, puedan conocer en virtud
del Jorum loci delicti commissi (Cfra. SCORDAMAGLIA,
V.: "Die Gerichtsstandsregelung...™, p. 781). Es de
aplicacién, en cambio, tanto el foro del domicilio del
demandado (art. 2 CL) como la sumisidn expresa y tacita
(art. 17 y 18 CL) y el foro de la pluralidad de
demandados (art 6.1 CL}.

" En contra, DESANTES REAL, M.:"La paterte
comunitaria...", p. 349.

" SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung
"
* s pl 781'
En relacién al Protocolo de litigios del
CPE, STAUDER, D.: "Anerkennungsprotokoll..."”, p. 7.
% art. 54 ter nGm. 2 c).
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28 CL impide, con carfcter general, el controcl de la
coapetencia judicial internacional del juez de origen,
no se puede predicar el caricter exclusivo de los foros
establecidos por el art. 14 PL™. AdGn traténdose de
litigios relativos a un derecho de exclusiva comunita-
rio, el mecanismo conjunto del PL y el CL permite que
puedan intervenir los tribunales de un Estado de la
EFTA y que las decisiones adontadas cobren plena
eficacia en los Estados de i1a CE.

2. El reconocimiento y la ejecucién de decisiones
judicjales en materia de infraccidép de patentes
comunitarias

390. La competencia judicial internacio-
nal de los tribunales de un Estado parte del APC se
rige por las disposiciones del PL, ain en el supuesto
de que el demandado esté domiciliado en un Estado de la
CE, que no sea parte del APC y, en cambio, se haya
adherido al CB*”, o en un Estado de la EFTA, gQue sea
parte del CL™. Las reglas de competencia judicial

% SCORDAMAGLIA estima que en materia de compe-
tencia judicial internacional existen una serie de
contradicciones entre lo dispuestc en el art. 14 PL ¥y
el art. 54 ter 2. a) CL (Cfra. SCORDAMAGLIA, V.: "Die
Gerichtsstanisregelung...™, p. 782). Estimamos que tal
apreciacidn es errb6nea porque el art. 54 ter tiene como
Gnico objeto delimitar la aplicaci6én del Convenio de
Bruselas y el Convenio de Lugano. En materia de
patentes comunitarias el conflicto no se plantea, sin
embargo, entre CB y CL sino entre PL y CL, siendo de
aplicacién el art. 57 CL que ya hemos analizado. Tal y
como apuntan los relatores especiales, el art. 54 ter
tiene como principales destinatarics a los jueces de la
CE. Cfra._Informe JENARD-MOLLER, p. 67 n® 15.

" art. 57.2 a) CB.
" art. 7.2 CL.
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internacicnal establecidas en sl PL se imponen, por
consiguiente, a cualesquiera otras considaraciones,
aunque éatas sean de tanta sntidad como la salvaguarda
de un principio estructural en 10s sistemas de Bruselas
y Luganc como la primacia del foro del domiciljo del
demandado.

391. Existe tan s8lo una Declaracién, de
contenido més bien politico, que se reali.d en el
nomento de la firma del CL, en la que los Estados de la
CE se corprometieron a adoptar, en la "elaboracién de
los actos comunitarios” "todas las medidas a su alcance
para garantizar el respeto de las reglas de competencia
judicial y de reconocimiento y eilecucién de decisiones
judiciales establecidas por el Convenio (de Luga-
no) ", Al margen de la cuestién formal de que el APC
no es, técnicamente, un acto de una institucidén, en el
momento en gue se procedid a la firma de este Acuerdo
en diciembre de 1989 existia, indudablemente, un
compromiso politico reciente que obligaba a los Estados
de la CE & intentar salvaguardar las reglas de compe-
tencia judicial internacional establecidas en el CL*,

392, Esta Declaracién responde a la preocupa-
cién de los Estados de la EFTA en relacidn a las normas
de competencia judicial internacional que, respecto a
cuestiones especiales, puedan dictar los Estados de la
CE¥'. El1 temor de gue dichas normas especiales puedan

% peclaracién Comin de los Estados signatarios
del Convenio de 16 de septiembre de 1938, hecha en el
momento de su firma.{ DOCE nam.L 319/9, de 25 de
noviembre de 1988,

¢ DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria
"
» 9 ' p' 335.

™' Informe JENARD- MOLLER, p. 93 aptdo. 121 b).
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supoher un menoscabo a la prohibiciétn de aplicacién,
respecto a demandados domiciliados en un Estado de la
EFTA, da foros aexorbitantes™, cristalizé en el
astablecimiento de una seria de mecanismos de salva-
guarda.

El art. 57.4 CL afiade una causa de denegaciodn
del rezonocimiento adicional a las establecidas en los
art. 27 y 28 del CB, que hace referencia al supuesto de
gque el Estado requerido no sea parte del Convenio
particular y la persona respecto a la cual se pidiere
el reconocimiento ¢ la ejecucidn esté domiciliada en
dicho Estado. En este caso se podré& denegar el reccno-
cimiento o la ejecucién "a menoe que la resolucidn
pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo a la ley
del Estado requerido™’®

393, A diferencia de las demés causas de
denegacién establecidas tanto en los art. 27 y 28 CL
como en las disposiciones correlativas del CB, la causa
de denegaciftn del art, 57.4 CL no es una causa precep-
tiva sino potestativa®. Coincide en este extremo y en
su fundamento® con la causa de denegacidn del art. 54
ter.3 CL, que permite que se deniegue el reconocimiento
Yy la ejecucién "cuandoc la regla de competencia judicial
internacional en que se hubiere basado la resoluci6n
difiriere de la resultante del presente Convenio y la
persona contra la que se pidiere el reconocimiento y la

*“! Informe JENARD-MOLLER, p. 82 aptdo. 82

* art. 57.4 CL.

* Informe JENARD -MOLLER, p- 82 pto. 82.

* Informe JENARD-MOLLER, p. 68, aptdo. 16, 5).
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ejecucidn tuviere su domicilio en un Estado contratante
no miembro de las Comunidades Europeas’™".

394, Existen diferencias de carécter
estructural entre el sistema de reconocimiento vy
ejecucidn establecido por el CB y 8l que prevé el CL.
Mjientras que en el caso del CB se puede afirmar, si
bien con matices™, gque el procedimiento de exequatur
prescinde del control de la competencia judicial del
juez de origen, en el sistema del CL dicho control
reaparece, con carActer potestativo, siempre que el
demandado esté domiciliado en el Estado requerido (y
éste no sea parte del Convenio particular)® o en un
Estado contratante gue no sea miembro de la CE™,

A pesar de gue el sistema de reconocimiento
Y ejecucién del CL se construya sobre l1a supresidn del
control de la competencia del juez de origen”™, se
amplian las excepcioies a tal principio general®™,

“ art. 54. 3 CL.

% art. 28. parrafo 1¢ CB. Cfra. GOTHOT, P.-
HOLLEAUX, D.: La Convencién..., pp- 187-194.

* art, 57.4 CL
9 art. 54 ter. 3 CL
"0 art. 28 Gltimo pérrafo.

! BARIATTI, S.: "Prime considerazioni sulla
Convenzione di Lugano de 16 settembre 1988 sulla
giurisdizione e l'esecuzione delle sentenze" Riv. Dir.
int. pr. proc., 1989, (pp. 529-544), p. 538, DUINTJER
TEBBENS, H.: "The Furopean jurisdiction...™, pp. 4768~
479; GAUDEMET-TALLON, H. : Les Conventions..,, pp. 326-
328; PELLIS, L.: * All roads lead... p. 392; STONE,
P.A.: "The Lugano Convention on Civil Jurisdiction and
Judgements”,Ann. eur., 1988, {(pp- 105-119), pp. 1l4-
115; VOLKEN, P.:" Das EG/EFTA-Parallel-tUbereinkommen
tiber die gerichtliche Zusténdigkeit und die Vollstrec-

{continGa...)
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hasta el punto de gue cabe, incluso, afirmar que al
sistena de reconocimiento y ejecucién del CB depende de
la competencia judicial internacional®. En el CB la
relacién entre las normas de competencia ijudicial
internacional y el sistema de reconociwnientc y ejecu-
cién es asimétrica, puesto que se permite, en virtud
del principio de confianza comunitaria, el reconoci-~
miento, al margen de si el juez de origen se declard
competente en virtud de un foro convencional o de un
foro de origen auténomo. En el CL se posibilita el
restablecimiento de esta simetria puesto gue cabe
denegar el reconocimiento s8i el juez de origen conocié
en virtud de un foro que nc sea convencional.

395, Las claGsulas de salvaguarda
previstas en el CL indican que se tambalea el principio
general sobre el que se construye el sistema de
reconocimiento y ejecucién. La confianza mutua enire
los Estados parte del CL es menor®™ que la que existe
entre los Estados de la CE, como menor es también el
grado de integracitn entre lcs Estados de la EFTA y los
de la CE. Al fallar el pilar sobre el gue se basa el
sistema es necesario posibilitar, a modo de red, el
retroceso a una situacién tradicional: se permite

¥i(...continuacién)
kung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-und Handels-
sachen®™, Ann. suisse dr. int., 1987, (pp.97-128), pp.
114 y 123-124.

*? DUINTJER TEBBENS, H.: " The European Jurisdic-
tion...", p. 478; PELLIS, L.: "All roads lead...™, p.
192.

¥} Resaltan la importancia del principio de
confianza comunitaria: AMORES CONRADI, M.: "El Prctoco-
lo comunjtario sobre litigios en materia de viclacidn
y validez de patentes y su incidencia en el Convenio de
Lugano®, R.E.D.I., 1990, (pp. 285-289), pp. 288-289;
SCORDAMAGLIA, V.: "Die Gerichtsstandsregelung...%, p.
7.
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coubatir el astablecimiento de foros exorbitantes
mediante la denegacidn del exequatur de las decisicnes
dictadas en virtud de tales foros.

3. La Declaracion sobre competencia iudicial en
el Protocolo de log Jitigios

396. La elaboracién y firma del CL
significd, a pesar de todo, un avance en la consecucidn
de un regimen de libre circulacién de decisiones
judiciales entre los Estados de la EFTA y los de la
CE. Alterd, ademis, el impacto del PL en los Estados
de la EFTA. Algunos de ellos, concretamente Austria,
Suiza y Suecia participaron, en tanto miembros de la
Organizacién europea de patentes y en calidad de
observadores, en la 1% y 2% Conferencia de Luxemburgo
celebradas, respectivamente, en 1975 y 1985 y no
expresaron, en ningdn momento, reticencias frente a la
intreduccién de un forum actoris®™.

397. Ello no debe extrafiarnos. E1 PL no
impide gue intervengan los tribunales internos de esos
Estados en relacién a la patente comunitaria, puesto
gque nc es una norma aplicable en los Estados de la
EFTA. Los sistemas auténomos excluian ademds, en aquel
rnomento, el recconocimiento y ejecucién de las senten-
cias extranjeras'™, incluidas, por consiguiente, las
decisiones de los tribunales de patentes comunitarias.
Por otra parte, la situacidn generada por el PL, no

" SCORDIMAGLIA, V.: "Die Gerichts: :indsrege-
lung...", p. 782.

¥ cCfra. Anexo I (Legislaciébn vige: en los
Estados miembros de la EFTA sobre el recor ento ¥y
la ejecuci6én de decisiones extranjeras) - torme
JENARD-MOLLER, pp. 111-113.
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diferia de la tradicional. A la territorialidad de los
sfectos de la patente correspondia la autarquia desde
el punto de vista procesal.

398. La situaciédn sufre un vuelco a raiz
de la firma, en 1988, del CL. Se avanza significativa-
mente en la consecucién de un sistema &gil de reconoci-
miento y ejecucién de decisiones judiciales a imagen y
senejanza del establecido, para el interior de la CE,
a través del CB. El hecho de que las causas de denega-
cidén establecidas en los art. 54 ter. 3 y 57.4 CL sean
potestativas indica gue se desea mantener el paralelis-
mo entre ambos Tratados internacionales, reduciendo la
aplicacién de dichas causas de denegacidn al minimo
imprescindible™,

Frueba de ello es la propia actitud de
los Estados de la EFTA, que, poco antes de la celebra-
cién de la tercera Conferencia de Luxemburgo en 1989,
iniciaron, apoy&ndose en el compromiso contraido por
ios Estados comunitarios con ocasitn de la firma del CL
el afio anterior, negociaciones a fin de conseguir la
inaplicacién del art. 14.2 PL respecto a los demandados
domiciliados en los Estados de la EFTA que fueran parte
del CL. Como medida de presidn amenazaron con denegar,
sistemiticamente, el reconocimiento y ejecuciédn de las
decisiones dictadas en virtud de tal foro™. No se
resignaron por tanto a retroceder hacia una situacién

" Informe JENRAD-MOLLER, p. 62 aptdo. 16 5) y p.
82 aptdo. 82.

» Sobre los términos en que se plantearon astas
negociaciones: AMORES CONRADI, M.: "El Protocelo
comunitario...®, p. 287; DESANTES REAL, M.: “La patente
comunitaria...®, pp. 335-336; SCORDAMAGLIA, V.: "Die
Gerichtsstandsregelung...",p. 7813.

a9



tradicional de control de la competencia del juez de
origen, sino gque pretendieron mantener la supresién del
control de la competencia del juez de origen, exigiendo
a cambio modificaciones en la regulacién de la compe-
tencia judicial internacisnal de los tribunales de
patentes comunitarias.

399. Una vez examinados los términos en
los que se plantea la cuestidn se advierte, f&cilmente,
que entre el PL y el CL no existe ningin tipo de
incompatibilidad®™. Estamos ante una situacién que,
desde e]l punto de vista juridico, no ofrece, en
realidad, grandes dificultades. Est&d prevista en el
propio CL gue establece tanto la primacia del Convenio
particular para el Estado gue sea parte del mismo’™
como una causa, potestativa, de denegacién del exequa-
tur para el supuesto de que el Estado requerido no sea
parte y el demandado tenga establecido su domicilio en
dicho Estado. Por otro lado, es obvio gue el PL no
vincula mds que a sus destinatarios, esto es, a los
6rganos judiciales de los Estados miembros de la CE.

Las dificultades aparecen por lo que respecta
al reconocimiento y la ejecuciétn de las decisiones
adoptadas por los tribunales de patentes comunitarias
en los Estados de la EFTA que son parte del CL™. No
parece, sin embargo, que este tema preocupe a los

" Este extremc fue puesto de relieve por los

Estados de 1la CE al iniciarse las negociaciones
previstas en la Declaracidn efectuada con ocasidn de la
firma del APC. En vna reunién celebrada en Bruselas e}
31 de enero de 1990 se hizo hincapié en gque la situa-
cién estaba prevista en el art. 57 CL.

" art. 57.2 CL.

*) DESANTES REAL, M.:"La patente comunitaria...",
p. 349.
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Estados de la CE. Zn el afio 85, cuando se alabord el
PL, no cablia contar con el reconocimiento de las
decisiones de los tribunales de patentes comunitarias
a través de 108 sistemas auténomos de reconocimiento y
ejecucidn vigentes en los Estados de lz EFTA; en 1989
se ignora O se asume la posibilidad de que se deniegue
tal reconocimiento en virtud del art. 57.4 CL™.

400. Tal y como apunté AMORES CONRADI™
el diiema al que se enfrentan los Estadcs de la EFTA
es, en realidad, de orden m&s general. Lo que preocupa
no es tanto la regulacitn establecida en el PL, fque es
idéntica a la establecida respecto a la accibn reivin-
dicatoria de la solicitud de patente europea por el
Protocolo de litigios del CPE, sino la relacién entre
los Convenios complementarios y actos de lasg institu-
ciores comunitarias, que contengan reglas especiales en
materia de competencia judicial internacicnal, y el CL.
Nc se trata tanto de conseguir una soluciédn ajustada a
las necesidades de los litigios relativos a la infrac-
cién de patentes comunitariaz como de sentar un

“ Es, adends, cuando menos, cuestionable que el
forum actoris previsto en el art. 14.2 PL sea, en
realidad, un foro exorbitante (Supra, pirr. 376.). En
primer lugar, porgue, como el marco de referencia
territorial de la patente comunjitaria es regional, el
domicilio y establecimiento del demandante coincide
riecesariamente tanto con el locus rei sitae como con el
locus delicti commissi. En segundo lugar, porque en la
jerarquia de criterios de atribuci6n de competencia
precede a2 un foro con una menor relacién de proximidad
respecto a ambas partes, como es el foro del Estado en
el que tenga establecida su sede el TRIAC. Curicsamente
los Estados de la EFTA, parte del CL, se han declarado,
tras expresar objeciones en los contactos iniciales con
log Estados de la CE que tuvieron lugar en noviembre de
19389, dispuestos a admitir este foro (SCORDAMAGLIA, V.:
"Die Gerichtsstandsregelung...™, p. 782.).

" AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario
.*, p. 288.
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pracedenta de respeto a los principios estructurales
del CL en los Convenios complementarios y los actos de
las instituciones comunitarias.

401. Est8 en juego, en efecto, una cuestidén
de politica convencional que ha sido formulada, con
precisién, por AMORES CONRADI®™ en los siguientes
términos: "El1 Convenio de Bruselas fue redactado y
pensado inicialmente para seis paises gue por entonces
llevaban una docena de afios transitando por la senda de
la unidad europea...... La existencia de unas reglas
uniformes de competencia y un sistema semi-automitico
de reconocimiento de decisiones en ¢l marco de la
futura Unidn, no precisa de ninguna explicacién, sino
que es uno de los elementos estructurales de la misma,
como lo es también la edificacién de una patente con
condiciones de existencia uniformes y validez en todo
el territorio de las Comunidades. Mucho maAs dudosa, y
ésta es la posible conclusién de todo este enojoso
asunto, es la posibilidad de que las estructuras
pensadas para la unidad sirvan igualmente para 1la
diversidad....". Lo que est§ en juego es, por tanto, la
p-opia viabilidad del CL.

402, Ios Estados de 1a CE son, come
subrayan incluso los propios autores del Informe scbre
el Convenio de Lugano, Estados bifrontes. En tanto
Estados soberanos pueden obligarse, individualmente, a
través de Tratados internacionales sobre competencia
judicial internacional y reconocimiento y ejecucién de
decisiones judiciales con terceros Estados; en tanto
miembros de una organizacién supranacional ceden
soberania en favor de un nuevo ente con competencias

) AMORES CONRADI, M.: "El Protocolo comunitario
"
- ' p. 288!
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legislativas en matsrias ecpecificas que "pueden estar
eventualmente relacionadas con la competencia judicial
y con el reconocimiento y ejecuci6én de resoluciones
judiciales en funcién de las necesidades de las
Comunidades™*".

En el propio CL ya existen indicios del
peso especificc que corresponde a la dimensién comuni-
taria de algunos de los Estados contratantes. Se impone
a los Estados de 1a EFTA la primacia de los actos de
lag instituciones comunitarias®™, simplemente se les
permite protegerse frente a los pismos a través del
establecimiento ‘e causas de denegacidn adicionales,
bagsadas en el cuatrol de la competencia del juez de
origen, que dan :¢i traste con la 16gica del gistema de
reconocimiento y ejecuciédn, El Gnico compromiso de los
Estados de 1la CE por lo que respecta a los actos de las
instituciones es de caricter politicc: se tratarad de
respetar, en la medida de lo posible, las reglas de
competencia judicial internacional y de reconocimiento
y ejecucidn de decisiones del CL. Si, a juicio de un
Estado contratante, una disposicién de un acto de las
institucicnes de la CE no fuere compatible con el
Convenio, Jloeg Estados contratantes consideraran la
posibilidad de modificar e] CL*™. Este Gltimo dato es,
en 81 mismo, elocuente. Caso de que entren en conflicto
la dimensiébn comunitaria (los actos de las institu-

4 Informe JENARD- MOLLER, p. 93 aptdo. 121 a).
% art. 57.2 CL y art. 1 del Protocolo nim. 3.

% art. 2 del Protocolo niim. 3 del CL. El procedi-
mientc de modificacidn del CL se regula en el art. 66
CL y el cauce para solicitar la modificacién se
establece en el art. 4. 2 del Protocelo nGm 2 del CL
(Sobre la interpretacién uniforme del Convenio).
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ciones) y la dimensién de Estado soberano (el CL), se
sacrificarf la dimensidn de Estado soberano.

El APC puso en evidencia, tan s6lo un aflo
después de la firma de CL, que fusra del &mbito de la
CE no es, en realidad, posible un Convenio de reconoci-
miento y ejecucidén gue renuncie al control de la
competencia del juez de origen. En palabras de AMORES
CONRADI el CL " puede no ser otra cosa gque un deseo
(im)pio™e,

403. Si se examina con detenimiento la
Declaracién gue, sobre la competencia judicial en el
Protocolo sobre log litigios, efectuaron los Gobiernos
de los Estados miembros de las CE en el momento de la
firma del APC™ y el posterior proyecto de Declaracién
aneja al PL elaborado en la sesi6n de negociacidn gque
tuvo lugar en mayo de 1990, se advierte gque, en
realidad, 1la sclucién acordada no es mis gue una
solucién de compromiso.

Los Estados de la CE consienten en la
inaplicacién del art. 14.2 PL (forum actoris) respecto
a los demandados domiciliados en un Estado de la EFTA
que sea parte del CL; a cambio, los Estados de la EFTA
aceptarédn que tales demandadcs puedan ser enjuiciados
por los tribunales del Estado en el gue se establezca
el TRIAC respecto a la totalidad de actos de infraccién

% AMORES CONRADI, M.: “El Protocolo comunitario
1]
- ' p. 289.

% DOCE niim. L 401 de 30 de dic. de 1989, p. 62.

' El texto original puede consultarse en AMORES
CONRADI, M.: "El Protocolo Comunitario...", p. 287.
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sobre una patente comunitarjia cometidos en territorie
de la CE.

Esto significa que, en definitiva, los
Estados de la EFTA estén dispuestos a transigir con dos
foros gue no estén previstos en el CL, el estableci-
miento del demandado del art. 14.1 PL, gue puede
funcionar, como un forum patrimonii, y el foro de la
sede del TRIAC. Comparativamente la renuncia de Jlos
Estados de la CE es mucho menor, sobre todo si tenemos
en cuenta gque, por las propias caracteristicas de los
actos de infraccién, dificilmente el presunto infractor
carecerd de establecimiento en la CE.

El tercer elemento del compromiso al que se
llegd en las negociaciones de marzo de 1990 consiste en
que los Estados de la EFTA se comprometen a no aplicar
el art. 57.4 CL, excepto en el supuesto de gque el juez
gque dictara la resolucién, cuyo exequatur se solicita,
se hubiera declarado competente exclusivamente en
virtud del foro del lugar de la sede del TRIAC. Se
confirma, por tanto, que el Convenio de Lugano no puede
prescindir del control de la competencia judicial
internacional del juez de origen, puesto que han de
retener esta Gltima red.

404. Al margen de la polémica gque causa
el caure formal a través del cual plasmar este compro-
niso’™, y obviando gue ocurre con cierta frecuencia

™ Tratindose de un compromisc entre los Estados

de la CE y los de la EFTA, o8, ciertamente, inadecuada
la foérmula de una Declaracién unilateral de 1los
Gobiernos de los Estadcs de la CE. Tienen por tanto
razbén AMORES CONRADI y DESANTES REAL cuando aducen gue
la férmula adecuada es un Protocole anejo al CL (Cfra.
AMORES CONRADI, M.: "El1 Protocolo Comunitario...™, p.
(continga...)
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que scluciones gue desbloquean conflictos politicos no
necesariamente resultan acertadas y coherentes desde un
punto de vista de técnica juridica, lo cierto es que
permanece latente al conflicto entre los actos de las
instituciones comunitarias o los Convenios complementa-
rios y el CL. En el “conflicto™, en términos latos, que
se genera en estos cascs es la propia viabilidad del CL
la que se cuestiona.

405. Por este motivo merece ser examinada la
Propuesta de reglamento’ relativo a 1la proteccién

Y%(...continuacién)
288; DESANTES REAL, M.: "La patente comunitaria...", p.
350], al wmenos por lo que respecta al compromiso
suscrito por los Estados de la EFTA de restring’~ la
posibilidad de aplicacién del art. 57.4 CL.

No es, sin embargo, menos cierto gue por
lo que se refiere a los compromisos adoptados peor los
Estados de la CE es adecuada la fé6rmula de]l Protocolo
o Declaracidn aneja al PL pues tales compromisos
consisten en la inaplicacién del art. 14.2 PL respecto
a los demandados domiciliados en los Estados de 1la
EFTA. Parece 16gico que todo Jo relativo a la aplica-
ci6bn © inaplicaciédn de un precepto del PL debiera
especificarse en el APC © en una Declaraciédn aneja al
PL.

A fin de simplificar el procediriento y
teniendo en cuenta que la causa de denegacién estable-
cida en el art. 57.4 PL es una causa de denegacién de
uso discrecional, tal vez bastara un compromisc
politico sin plasmacidén en ningin texto legal. La
observancia de tal compromiso en la pr&ctica se podria
vigilar en el seno Comité permanente constituido por el
Protocolo nim. 2 del CL, en virtud de las facultades
gue le otorga el art. 49 del propio Protocolo respecto
a la aplicacidn del art. 57 CL. S6lo si surgiera una
necesidad prictica, por no atenerse los jueces de los
Estados de la EFTA a tal compromiso cabria plantearse
afladir alguna clausula en este sentido al art. V
quinquies del Protocolo nim 1 de CL, que traslada al
&mbito del CL lo establecido en el art. V quingquies del
Pretcocolo/anejo al CB.

! Ante las dificultades a las que se ha enfren-
tado la ratificaciétn del APC se ha abandonado, con
(contindGa...)
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comunitaria de las obtanciones vegetales. En aeste
proyecto se establece una soluciétn distinta a 1la
arbitrada en el PL. Consiste en tomar directanente como
marco de referencia de la regulacitn de la resolucién
de litigios al CL en lugar de al CB" y en establecer
la competencia judicial internacional del Estado
miembro de la CE o de otro Estado contratante del CL,
en el gue el demandado tuviera su domicilio. Los foros
subsidiarios se establecen, en cambio, exclusivamente
en Estados de la CE"'. Por 1la propia naturaleza
territorial del derecho de exclusiva, el foro alterna-
tivo del locus delicti commissi se localiza necesaria-
mente en un Estado de la CE™.

La propuesta elaborada respecto a la protec-
ciétn de obtenciones vegetales supone, en definitiva,
rescrvar la aplicacién de los foros exorbitantes a los
demandados domiciliades fuera de un Estado parte del
CL. En cuanto a sus resultados esti, por tanto, en
consonancia con la solucidén arbitrada en el CL, que, a
imagen y semejanza de lo gque establece el CB, permite

Y(...continuacién)

car&cter general, el cauce del convenio internacional,
Y la creaciétn de la marca comuritaria se ha hecho a
través de reglamentc en base al art. 235 TCE. Previa-
mente we hablia discutido que ese fuera el cauce
correcto. Sobre esta cuestidn,con caricter general,
cfra. VALLEJO LOBETE, E.: "La capacidad legislativa
comunitaria en materia de propiedad industrial®, GJCEE,
1992-abril, (pp. 133-165).

"2 art. 97.1 Propuesta de Reglamento sobre obten-
ciones vegetales.

™ art. 97. 2 b) y c) Propuesta de reglamento
sobre obtenciones vegetales.

" art. 97.3 Propuesta de reglamento sobre obten-
ciones vegetales.
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la aplicacién de foros axorbitantes en relaciOn a
personas ho domiciliadas en un Estado parte.

406. La gran desventaja de esta soluciotn
radica en que, traté&ndose de un presunto infractor no
domiciliado en la CE, no se asegura la aplicacién de un
mismo Derecho de sanciones'™. Una norma de conflicto
comunitaria que prescriba la aplicacién de un determi-
nado Derecho material como la sstablecida respecto a la
patente comunitaria en el art. 35 PL' s6lo es vincu-
lante para sus destinatarios: los 6rganos judiciales de
la CE.

407. E1 Reglamento comunitario sobre
proteccidn de obtenciones vegetales se caracteriza,
adem&s, porgue prescinde del establecimiento de una
regulacidn especial respecto a la competencia material
u objetiva. En cuanto se prevé, comc en el PL, en el
reglamento sobre la warca comunitaria’” o en la

5 Cfra. el art. 103 de la propuesta de reglamento
sobre obtenciones vegetales. Este preceptc establece
Gnicamente un compromiso de los Estados miembros para
aplicara 1las violaciones de obtenciones vegetales
comunitarias las disposiciones destinadas a sancionar
la infraccién de derechos nacionales de propiedad
industrial.

* Fl1 reglamento sobre la marca comunitaria y la
propuesta de reglamento sobre el disefio comunjtario
prevén asimsmo una norma de conflicto con idéntico
punto de conexién (art. 98 del reglamento sobre la
marca comunitaria y art. 93.(4) de la propuesta de
reglamento sobre el disefic comunitario).

7 Con carécter general, cfra. V. MUHLENDAHL, A.
Vv.: "Das kinftige Markenrecht der Europ#ischen
Gemeinschaft®, GRUR Int., 1989, (pp. 353-362); CASADO
CERVINO, A.: "Situacién actual y perspectiva de la
marca comunitaria e internacional®, Actualidad Civil,
1993 nGm. 45, (pp. 853-873).
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propuesta de reglamento sobre el disefio comunitario”,
la designacibn de tribunales nacionales especiales de
18 y 24 instancia”™, con competencia material exclusi-
va en materia de vioclacién™, existe una tendencia a
crear foros exorbitantes aplicables también a los
demandados domiciliados en los Estados de la EFTA™.
El reglamento sobre la marca comunitaria y la propuesta
de reglamentc sobre el disefio comunitario prevén, en
efecto, una regulacién de la competencia ijudicial
internacional absolutarmente idéntica a la que establece
el PL. Dicha regulacidn estd& al servicio de la regula-
cién de la competencia material y de la creacidédn de
instancias especiales.

408. Si se desea preservar la viabilidad del
sistema de reconocimiento y ejecuciédn de decisiones
judiciales arbitrado en el CL excluyendo la aplicacién
de la causa de denegacién especial prevista en e]l art.
57.4 CTL, es necesario plantearse si no es posible
excepcionar la aplicacién de los art. 14.2 PL (forum
actoris) y 14.) PL (sede del TRIAC) en caso de gue el
demandado carezca de domicilio en la CE y esté, en

“* Para una prim ra aproximacidén a las iniciativas
en relacién a la proteccién comunitaria de los diseiios
y modelos industriales, cfra. SCORDAMAGLIA, V.: ™Vers
une protection communautaire des dessins et modéles
industriels™, RMC, 1992, pp. 250-2%57.

 art. 1 PL, art. 91 del reglamento sobre 1la
marca comunitaria y art. 84 del reglamento sobre el
disefio comunitario,

"0 art. 15 PL, art. 92 del reglamento sobre 1la
marca comunitaria y art. 85 de la propuesta de regla-
mento sobre el disefio comunitario.

¥ art. 14 PL, art. 93 del reglamento sobre 1la
marca comunitaria, art. 86 de la propuesta de reglamen-
to sobre el disefio comunitario.
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cambio, domiciliado en un Estado de la EFTA, parte del
cL.

409. La principal razén que justifica,
segin hemos visto, el establecimiento de foros subsi-
diarios es la evitacion de conflictos negativos de
competencia. En caso de que el demandado esté domici-
liado en un Estado del EFTA gque sea parte del CL este
riesgo se excluye en virtud del foro del domicilio del
demandado. Como este foro tiene car&cter general y
permite la acumulacién de todas las acciones gque
correspondan por infraccién de la patente comunitaria,
la fragmentacién a la que conduce la limitacién del
forum loci delicti commissi no significa que no exista
ninguna jurisdiccidédn con competencia general.

410. Resulta, asi, gue Gnicamente la regula-
cién de 1la competencia material justifica gque se
prevean foros subsidjiarios para el supuesto de que el
demandado no esté domiciliado en un Estado de la CE™.
Habri gque preguntarse, por tanto, zi verdaderamente tal
objetivo tiene la suficiente entidad como para arries-
gar el porvenir del CL.

A nuestro ijuicio, la respuesta ers
negativa. En primer lugar, porque como el PL no prevé
foros exclusivos, no impide que conozcan los tribunales
de la EFTA en virtud del CL y, en segundo lugar,
porgue, al igual que afirmabamos al analizar el art.
16.4 CB, el privilegiar, de esta manera, a los tribuna-
les nacionales descansa, exclusivamente, sobre la

"2 En la reunién de negociaci6n celebrada en enero
de 1990 entre los Estados de la EFTA y los de la CE
sobre esta cuestién, los Estados de la CE subrayaron la
importancia de la reqgulaciétn de competencia judicial
internacional.
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desconfianza en la pericia de los tribunales extranje-
ros. Probablamente no esté ‘ustificado el temor a gue
los tribunales suizos, austriacos o sueces no sean
capaces de resolver un litigio sobre la infraccién de
patentes conrunitarias, sobre todo si tenemos en cuenta
ademis que algunos de los Estados parte del CL son,
asimismo, miembros de la Organizaciédn europea de
patentes. La negativa a establecer una excepcién a la
aplicaci6én de los art. 14.2 y 14.3 PL, en caso de que
el demandado esté domiciliado en un Estado de la EFTA
es, por tanto, contraria al espiritu de cooperacidn
existente no sbloc en materia 1e reconccimiento vy
ejecuciédn de decisiones judiciales sinoc también en
materia de patentes de invencién™,

411. ; cCual es la conclusidn a gque nos
conduce el analisis de este "enojoso asunto®™ ? La
regulacibn establecida en el PL es, en nuestra opinién,
una regulaciédn adecuada a la naturaleza de la patente
comunitaria. Dada la coincidencia, intrinseca al
principio de territorialidad, del forum actoris con el
forum rei sitae y el forum loci delicti commissi, no
contiene ningin foro exorbitante. De ahi que ccnsidere-
mes que es perfectamente asumible por los Estados de la
EFTA parte del CL.

Supone eso si, poner en entredicho el
sistema del CL: el PL y los demds proyectos comunita-
rios en materia de propiedad industrial contienen
regulaciones en materia de competencia Jjudicial
internacional gue excepcionan el sistema de Lugano,

*} SCORDAMAGLIA,V.:"Die Gerichtsstandsvereinba-
rung ...", p. 778.

4 AMORES CONRADI, M.: "El Protocclo comunitario
"
", p. 288.
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respscto a las cuales los Estados de la EFTA no tienen
en realidad mids opcién que suspander, mediante 1la
aplicacifn del art. 57.4 CL, la propla lo6gica del
sistema del CL. De ahi gue presionen para que se
respete el CL.

Por otra parte, la aplicacién del CL es
asumible por parte de los Zstados de la CE, puesto que
en el contexto del sistema de Lugano la regulacidén de
la competencia judicial internacional realizada por el
PL tan sdlo aporta un elemento: la potenciacién del
papel de los tribunales de patentes comunitarias.
Teniendo en cuenta la relacién de cooperacién entre los
Estados de la EFTA y los de la CE en el sistema de
Lugano y en la Organizaci6tn creada por el CPE, no
resulta 16gica la descornfianza respecto a la capacidad
y pericia de los tribunales de los Estados de la EFTA.
De acuerdo con la politica convencional que motivd 1la
conclusién del CL es posible responder, en todo, a las
exigencias de los Estados de la EFTA. Estamos en
definitiva ante un falsc problema.
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CONMCLUSIONES

Frimera.

Las normas sobre competencia judicial
internacional deben responder, por un lado, a las
neceasidades generadas por el derecho de lac partes a la
obtencién de una tutela judicial efectiva y, por otro,
a las exigencias derivadas de una buena administracién
de justicia. Del derecho constitucional a una tutela
judicial efectiva deriva la necesidad de apertura de un
foro que garantice al actor el acceso a los tribunales
siempre que exista un vinculo de proximidad razonable
entre el 1litigio y el foro. Ello conlleva la clara
insuficiencia del forum protectionis para la resolucién
de todas las controversias relacionadas con 1los
dere hos de exclusiva; en particular, resulta necesaria
la apertura de un foro ante el domicilio del demandado
para la interposicién de acciones de resarcimientc en
caso de infraccidn de patentes y derechos an&logos, tal
como prevén tanto la LOPJ como el CB.

Ia buenz administracién de Jjusticia
estd, ademds, condicionada por la proximidad respecto
a los hechos a enjuiciar y el lugar de ejecuci6n, si
bien este factor deberia tender a perder importancia
dadas las posibilidades de desarrollo del auxilio
judicial y la wayor apertura de los sistemas, conven-
cionales y autbénoncs, de reconocimiento y ejecucitin de
decisiones judiciales. La buena administraciédn de
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justicia depende, por otra parte, de 1la relacién
existente entre el forum y el ius. La relacién primaria
entre competencia judicial internacional y Derecho
internacional privado se caracteriza, en el momento
actcal, por la ruptura de la exclusividad del forum
protectionis en relacitn a determinadas acciones
relativas a patentes y derechos anélogos. Esto ha
implicado la necesidad de bijilateralizar normas de
conflicto gue, como el art. 10.4 CC, adoptaban una
perspectiva unilateral y ha significado la posibilidad
de aplicacitn real de Derecho extranjero de patentes.
Dicha evoluciétn permite que se produzca una ulterior
especializacién de soluciones tanto en el planc del
forum como en el del ius.

Segunda.

La correlacién entre competencia ijudicial
internacional y Derecho material del foro constituye,
por otro lado, el punto de partida histérico del
Derecho internacional privado. En el &mbito del Derecho
de patentes el mantenimiento de tal correlacién se
justifica, en algunos sectores, en virtud de la
territorialidad del derecho. Dicho concepto es, sin
embargo, un concepto ambiguo cuyo significado varia en
funcidn de los términos a los gque haga referencia.

La territorialidad es, en primer lugar,
limite de las potestades estatales. La superacién de la
discontinuidad que ella provoca se consigue a través de
diversas técnicas de Derecho internacional privado gue
varian en funcién de la naturaleza del acto. La patente
de invencién nace en virtud de un acto de concesién
estatal de carfcter individual que, fuera del Estado de
concesitn, no existe salvo que sea reconocido. Dicho
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reconocimiento no altera, sin embargo, la naturaleza de
la patente. No supone, por tanto, la extensiodn del ius
prohibendi al territorio del Estado requerido. Implica
tan solo la aceptaciédn de la existencia de la patunte
extranjera como cuestién previa a la sustanciacién de
un litigio en la jurisdiccién y, al igual que en el
caso de las personas juridicas, deberia ocurrir de
forma autom&tica. La territorialidad del acto pGiblico
de concesion del ifus prohibendi no impide, por consi-
guiente, la atribucién de los litigios relativos al
derecho a jurisdicciones extranjeras, sobre todo si se
valora que las decisiones que resulten de los procescs
sustanciados en el extranjero tienen asimismo un
cardcter territorial que hace necesario su reconoci-
miento ern el Estado de concesioén.

La territorialidad hace también referencia al
admbito de aplicaci6én de las normas y suele predicarse
de las normas de car&cter pGblico. En épocas recientes
se ha puesto, sin embargc, de manifiesto que la aplica-
cién de normas de car&cter piblicoc designadas por 1la
norma de conflicto del foro depende Gnicamente de su
compatibilidad con el orden plblico. No se sostiene,
por tanto, la postura que, a partir de la inaplicabili-
dad de las normas de caricter publico en el extranjero,
deduce la incompetencia de los tribunales extranjeros
respecto a las acciones de car&cter piblico. La
apertura de foros ante los cuales debatir controversias
en las que puedan influir elementos de carécter piblico
debe depender exclusivamente de su utilidad de cara a
la obtencitin de una adecuada tutela judicial.

La territorialidad se predica, por Gitimo, de
los efectos de determinados derechos, que como los
derivados de las patentes de invencitn no se producen
de forma universal. La limitacidén de los efectos del
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ius prohibendi otorgado por la patente de invencién al
territorio del Estado de concesidn condiciona de forma
inmediata la regulacién del Derecho aplizable a la
infracci6n y nulidad del derecho pero no se traduce en
l1a imposibilidad de intervencién de tribunales extran-
jeros salvo que se propugne el establecimiento de un
forum legis. Esta opcidén, ademés de ser incompatible
con el Derecho positivo espafiol, no se justifica, como
se ha pretendido, en virtud de la dificultad inherente
a la materia. No se puede mantener que la aplicacitn de
Derecho extranjero de patentes sea una operaciédn mis
dificultosa que la aplicacién de normas extranjeras
relativas a otros sectores del Derecho material, sobre
todo si se valora la tendencia hacia la especializacidn
de los tribunales en el &mbito de la Europa comunitaria
y el alto grado de internacionalizacién del D¢ -echo de
la propiedad industrial.

Tercera.

La patente de invencidén es la recompensa gue
el Estado otorga a quien invierte recursos en investi-
gacién y desarrollo. Es asimismo una fuente de informa-
cioén tecriclégica que se conserva en un Registro piblico
abierto al pliblico. Ambos objetivos suponen la inter-
vencién de una autoridad piiblica en la concesién del
derecho. En virtud del principio de legalidad la
denegyacibn del derecho de exclusiva y las decigiones
intermedias que ponen fin al procedimiento de concesitn
deben someterse a contiol judicial. Las acciones
relativas a tales extresos se integran, por tanto, en
el supuesto de hecho de las normas de competencia
judicial internacional. Las decisiones de las Divisio-
nes de depdsito y examen de la Oficina Europea de
patentes relativas a 1la concesién de una patente
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suropsa pueden recurrirse, sin aembargo, ante las
C&maras de recursos adscritas a la propia Oficina
europea. Dichos Organos responden al concepto de
"tribunal® acufiado por el art. 6.1 del Convenio europeo
de Derechos humanos, lo que tiene como efecto detraer
a tales acciones del &nbit-> material de aplicacién de
las normas de competencia judicial internacional de los
Estados parte del CPE.

Cuarta.

La impugnacién de las decisiones de denega-
cién del derecho de exclusiva y de las decisiones de
carfcter intermedio que ponen fin al procedimiento de
concesién de la patente espaficla se inscribe en el
Ambito de aplicaciédn material uel Convenio de Bruselas
a pesar de gue, segin los criterios jurisprudenciales
asentados por el propio TICE, no se trate de acciones
en "materia civil y mercantil®. Su inclusibn es
consecuencia del tenor literal del art, 16.4 B y
obedece al deseo de no excluir a una parte de los
litigios relativos a un derecho subjetivo privado de
loe beneficios que propcrciona el sistema convencional.
La aplicacidén del art. 16 CB se produce ademds en
virtud de la mera concurrencia de los foros en él
previstos. El art. 16. 4 CB desplaza, por consiguiente,
a la disposicidén correspondiente de la LOPJ. Prevalece
también sobre la disposiciédn hombéloga del CL en virtud
de lo dispuesto por este Convenio. Como la regulacién
egstablecida en el art. 16.4 CB obedece a los criterios
de una buena adrinistracidn de justicia, dicho precepto
tiene un efecto reflejo e virtud del cual ningdn
Estado parte del CB podrd conocer de un litigio
relativo a la inscripcién y validez de una patente
registrada en un Estado tercero.
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Del caricter de garantia que se atribuye al
foro del domicilio del demandadc, de lo establecido en
el art. 19 CB en relacién al control de oficio respecto

a los litigios que a titulo principal se ocupen de una
materia atribuida de forma exclusiva a otro Estado

parte, y de la propia ratio de las competencias
exclusivas deriva su excepcionalidad y la correlativa
necesidad de una interpretacibtn restrictiva de su
&mbito de aplicacidén material. S6lo las acciones cuyo
objeto principal sea la vertiente registral del darecho
i ‘tegraré&n el concepto auténomo de "materia de inscrip-
cién®. Este no comprender&, en particular, ni las
acciones que pretendan una modificacidén de la inscrip-
cidn a consecuencia de un cambic en las relaciones
juridicas que dicha inscripciodn refleja ni las acciones
que pretendan su supresifn puesto que ésta equivale, de
hecho, a la anulacién del derecho. La “materia de
inscriocién® a la que se refiere el art. 16.4 CB
comprende, por tanto, dGnica y exclusivamente las
acciones relativas a la denegacidn de la patente o a
las gque impugnen algin acto de la Oficina espaficla de
patentes y marcas que naya puesto fin al procedimiento
de concesibén. Debido a la ratio del art. 16.4 CB la
nocidn autdnoma de "validez” engloba tanto las acciones
gue impugnan la validez strictu sensu del derecho de
exclusiva, es decir las acciones de nulidad y las que
surgen de un procediniento de oposicidén retardado, como
las acciones relativas a la caducidad del derecho. El
concepto convencional de "“validez" se refiere, por
tanto, a todas las condiciones regueridas para gque el
derecho produzca efectos legales.
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Quiata.

El establecimiento de un foro de caricter
exclusivo en materia da “validez®™ Jde patentes de
invencitn obedece Gnica y exclusivamcnte a la proximi-
dad entre Jjurisdiccidn competente y autoridad de
concesién y, en caso de que la autoridad de concesibn
realice un examen previo sobre la novedad y altura
inventiva de la invencitn, a la relacién entre la
patente y el funcionamiento de un servicio ptblico,
puesto que la autoridad de concesiéri adopta en dicho
Bistema decisiones de caricter prejudicial sobre las
cuestiones que ser&n posteriormente objeto de examen en
el proceso de nulidad. En el establecimiento de un foro
de carfcter exclusivo no influye, en cambio, la
relaciétn del derecho de exclusiva con la libre compe-
tencia, puesto que el interés pblico radica en la
eliminacién de patentes de invencién injustamente
concedidas y es posible admitir la intervencién de
tribunales arbitrales y jurisdicciones extranjeras en
la persecucién de dicha finalidad.

A pesar de que el CPE establece causas de
nulidad uniforwes, la nulidad de las patentes europeas
se sugtancia ante las autoridades judiciales de cada
uno de los Estados para los que se ha otorgado la
patente en virtud de lo preceptuado en el art. 16.4 CB
en combinacién con el art. V quinguies del Protocolo
anejo al CB. La resolucién adoptada por las jurisdic-
ciones nacionales (nicamente se refiere al derecho
otorgado para ese Estado, lo que obliga a interponer
demandas paralelas y genera el riesgo de que se
produzcan decisiones judiciales divergentes. Esta
regulacidn carece de fundamento, puesto que no se
justifica ni en razén de la proximidad ni por la
intervencitn de una autoridad de concesién nacional
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encargada de la realizacitn del examen previo de
novedad y altura inventiva. Deberfa admitirse, por
tanto, la posibilidad de impugnacién de la validez de
la patents suropea ante otro foro concurrente que, por
razonas de proximidad, podria radicar en la ciudad sede
de la Oficina suropea de patentes. Ello posibilitarfa
la impugnacitn centralizada del haz de patentes
concedida por la Oficina europea. Tal posibilidad
existe, no obstante, en virtud del establecimiento de
un procedimiento de oposicién retardado que puede
sustanciarse ante instancias especiales de la propia
Oficina Eurcpea de patentes si bien se restringe a un
perfodo de nueve neses tras la concesidn del derecho.

Saxta.

El Convenio de Luxemburgo sobre la patente
comunitaria supone la creacifn de una patente suprare-
gional que produce efectos unitarios y autbédnomos en
relacidén al conjunto del territorio de los Estados de
la Comunidad. La admiristracién de dicho derecho y el
examen de la validez del mismo se encarga a instancias
especjales de la Oficina Europea de patentes instaura-
das por el propio CPC. La revisiédn de las decisiones
que recaigan en relacién a ambas cuestiones se atribuye
al Tribunal de Apelaciftn Comin establecido por el
Protocolo de litigios.

El PL solamente permite la impugnacién
incidental de la validez del derecho de exclusiva
comunitario a través de la reconvencidén y siempre que
el proceso principal se sustancie ante tribunales de
patentes comunitarias de primera instancia designados
por los Estados parte en virtud de lo prescrito en el
propio PL y competentes, con cardcter exclusivo,
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respecto a la infraccién dal derecho. En los demds
supuestos rige el principio de separacién: los tribuna-
les interncs de los Estados parte deber&n dar por
v&lida la patente.

Existen tribunales de patentes copunita-
rias de primera y segqunda instancia. En segunda
instancia, no obstante, 1la competencia material se
divide: los aspectcs relacionados con la validez y con
los efectos del derecho regulados en el CPC se atribu-
yen con carfcter exclusivo al TRIAC y las demis
cuestiones concomitantes gque hagan referencia al
Derecho interno de los Estados parte se reservan al
conocimiento de 1cs tribunales de patentes comunitarias
de segunda instancia. La relacién entre los tribunales
de patentes comunitarias y el TRIAC es una relacién de
cooperacién en la elaboraciétn de una Gnica sentencia
formalmente atribuida a los tribunales de patentes
comunitarias de segunda instancia y rzcurrible en
casacidn por lo que respecta a aguellos ispectos en los
gue no ha intervenido el TRIAC.

séptima.

L.a posibilidad de impugnacién de la validez
de una patente extranjera en el marco de un procedi-
miento de infracciéon del derecho depende de lo dispues-~
to por el Derecho procesal del foro. Los preceptos del
Derecho del Estado de concesidn gque obliguen al
tribunal intervinente en un litigio de infraccién del
derecho a suspender el procedimiento hasta que se
pronuncie un tribunal especial con competencia exclusi-
va en materia de validez rno pueden calificarse como
normas de car&cter material porque su Gnica funcién es
preservar una determinada organizacién de la Adminis-
tracién de Justicia. La adrisién de la posibilidad de
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impugnar la validez del derecho en el proceso de
infraccién no conduce tampoco a la obtencidn de
resultados esencialmente diferentes que la integracién
del resultado del proceso de nulidad sustanciado ante
el tribunal especial ¢n la posterior decisifén sobre la
infraccitn del derecho.

La impugnacién de la validez de la
patente a través de una demanda reconvencional inter-
puesta en el marco de un proceso por infraccibn de un
derecho extranjero acciona el dispositivo previsto en
el art. 19 CB y obliga al tribunal interviniente a
declinar de oficio el conocimiento del litigio, puesto
que una demanda reconvencional equivale, en cuanto a
sus efectos, a una demanda principal y ia nulidad es
materia de competencia exclusiva. En caso de que la
impugnacién de la validez del derecho de exclusiva por
via de excepcidn o a través de una demanda reconvencio-
nal sea una opcidn que el Derecho procesal del foro
otorga al demandado, éste podré& decidir con su actua-
cién acerca de 1la suspensidn o continuacién del
procedimiento, lo que pone en peligro las ventajas
inherentes a la regulacién de la competencia judicial
internacional en materia de infraccién de la patente de
invencidén. Seria, por tanto, recomendabie el estable-
cimiento de un foro anilogo al del art. 6.3 CB toda vez
que este precepto no es aplicable si la reconvencibn se
refiere a una materia objeto de una competencia
exclusiva,

No podrd ser denegado en virtud de la
excepcidn de orden pliblico prevista por el art. 27.1 CB
el reconocimiento de una sentencia recaida en un Estado
parte en reliacién a la infraccién de una patente del
Estado regquerido, en la gque se examine la validez del
derecho a ~cnsecuencia de una excepcidn interpuesta por
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el demandado. No existe una infraccidSn del orden
ptblico procesal del Estado requerido puesato que,
aunque en dicho Estado rija el principio de separacién,
el orden pidblico procesal sélo se refiers a los
principios fundamentales del proceso y é&stos no
comprenden a la distribucién de asuntos por razén de la
materia. La infraccién del orden piblico tampoco puede
argumentarse en virtud de la pérdida de valor econdmico
de la patente puesto gue tal posicidén presupone gue la
decisién del Estadc de origen es errtnea y es, por
tanto, contraria al principio de confianza mutua que
debe imperar entre las jurisdicciones de los Estados
parte del CB.

Octava.

La concesi6tn de medidas cautelares en
aplicacién del art. 22.5 LOPJ no requiere gque la
jurisdicciédn espafiola sea competente respecto al
proceso principal, puesto que dichas medidas son
instrumentales, no en relacién al procesco principal,
sino en relaci6tn al proceso de ejecucidédn. Basta, por
consiguiente, la presencia de los bienes o la perscna
a los que se refiere la medida cautelar en territorio
espafiol, ya que en dicho caso es preceptiva la inter-
vencién de los tribunales espaficles en la ejecuciodn
forzosa de la decisién que £ 'bre el fondo recaiga en el
extranijero.

Las medidas cautelares previstas en la LP son
"medidas provisionales" de acuerdo con la nocién
autdnoma acufiada por el art. 24 CB. Tienen finalidades
asegurativas, obedecen a la urgencia y su carécter es
provisional. La naturaleza satisfactiva de la medida
cautelar de cesacién no confiere, en particular, a

413



dicha medida cautelar carécter definitivo puesto que la
parsona a quien perjudica puede defender su derecho en
un proceso sobre &l fondo con todas las garantias. No
pueden, an cambio, considerarse "medidas cautelares” a
10os efectos del art. 24 CB las diligencias de comproba-
¢ién de hechos previstas en la LP puests gque se trata
de procedimientos de obtencién de pruebas que no
pretenden asegurar el falle sino preconstituir la
prueba.

Siempre que se atribuya a un Estado parte la
competencia judicial internacional respecto al fondo
del 1litigio ser&n competentes para dictar medidas
cautelares los tribunales de cualgquier otro Estado
parte en virtud del foro establecido en el art. 24 CB.
Dado que la razbdn del establecimiento de este foro es
la urgencia, las medidas que se dicten no podrén, nc
obstante, referirse m&s que a bienes y personas que se
hallen en el territorio de la jurisdiccidédn con leo que,
de hecho, el art. 24 CB tendré& como efecto la instaura-
cién de un forum praesentiae sustancialmente eguivalen-
te al previsto por la LOPJ.

El Derecho positivo espafiol atribuye 1la
competencia para la concesifén de medidas cautelares a
los tribunales competentes respecto al proceso princi-
pal. En caso de que, en virtud de las normas de
competencia judicial internacional, la jurisdiccién
espafiola sea radicalmente incompetente respecto al
fondo 0 8i el demandadc no estd domiciliado en territo-
rio espafiol no es adecuado gue el actor pueda solicitar
medidas cautelares ante cualquier Juez de Primera
Instancia de una ciudad sede de un Tribunal Superior de
Justicia. Por razones de proximidad y dado que es el
car&cter de urgencia lo que motiva la concesién de las
medidas cautelares éstas deben solicitarse ante el Juez
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de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autdénoma en la que
ss hallen los bienes o la persona contra la que se
dirigen las medidas cautelares.

Novena.

La limitacitbn del forum protectionis a los
litigios directamente relacionados con la vertiente
registral y con la concesidn de la patente de invencién
tiene como consecuencia que las acciones indemnizato-
rias surgidas de la infraccién del derecho puedan
interponerse ante los tripunales del domicilio del
presunto infractor. Ello posibilita la acumulacién ante
dicho foro de todas las acciones referidas a patentes
paralelas otorgadas respecto a una misma innovacién
técnica. Tal posibilidad genera, sin embargo, dificul-
tades por lo que respecta al planc de la ley aplicable
puesto gue la generalizada vigencia de la lex loci
protectionis implica necesariamente la aplicacién de
tantos Derechos materiales como patentes de invencidn
hayan sido infringidas. Las dificultades desaparecerian
si en el &mbito de la Europa comunitaria se adoptara
una definicidén de acto de infraccidn cefiida al planc
conflictual. Mientras qu~ en el &mbito del Derecho
raterial dicho concepto estd marcado por el principic
segin el cual los actos de infracci6tn se consuman con
el inicio de su ejecuciédn, en el plano conflictual
podria localizarse la infraccidn en el mercado en el
gque se introduce en el comercio el producto infractor
o directamente elaborado a partir de la infraccién del
procedimiento protegido, pues es aste acto el qgque
proporciona los beneficios econbmicos a los que obedece
el incentivo que la patente otorga al p.ogreso técnico.
Para el supuesto de que dicha introduccién en el
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comercio se produjera en =fs de un nercado podria
utilizarse, subsidiarjamente, el criteric de los
"yinculos nfs estrechos® a fin de determinar a la
jurisdiccién més relacionada con la cadena de actos de
infraccién cometida por el demandado. Dicha construc-
cién puede apoyarse en la pérdida de la independencia
de las patentes de invencién nacionales a consecuencia
del principio de agotamiento comunitario y, en el caso
de las patentes otorgadas por la Oficina Europea se
justifica dada la unidad del derecho, que en la fase
nacional se refleja en la existencia de un mnétodo
europeoc de interpretacién de las reivindicaciones y en
la posibilidad de gue los jueces nacionales soliciten
la emisién de un dictamen técnico por parte de la
Oficina Europea.

Décima.

Algunos de los foros establecidos por el
CB se refieren de forma simultinea tanto a la competen-
cia Jjudicial internaciocnal como a la competencia
territorial interna. Estas disposiciones deben ser
armonizadas con el art. 125.2 LP que otorga competencia
en materia de infraccidn de patentes al Juez de Primera
Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Auténoma en la que ests
domiciliade el demandado. Este precepto contienc
criterios de distribucién por razédn de la materia y el
territorio. Distribuye los asuntos seqgin la materia
atribuyéndolos a los Jueces de Primera Instancia de la
ciudad sede de2 algGn TSJ y segGn el territorio seiec-
cionando al tribunal materialmente competente corres-
pondiente al domicilio del dsmandado. Los preceptos del
CB pueden altera: el criterio de distribucién territo-
rial pero no interfieren, en cambio, en la regulacién
de la competencia judicial ma“erial por lo que el juez
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designado en virtud de los foros del CB siempre habré
de ser un Juez de 12 instancia de una ciudad sede de un
TSY de una Comunidad Auténoma.

Decimoprimera.

La nocion de "materia delictual y cuasidelic~
tual" del art. 5.3 CB se ha de definir seg(Gn criterios
funcionales; ¢l establecimiento de un foro en el locus
delicti commissi ha de ofrecer ventajas en la consecu-
cién de una buena administracitn de Jjusticia en
relacidn a las que derivan de la sustanciacién de la
accién de infraccién ante el foro general del domicilio
del demandado. Esta interpretacidn permite incluir en
el supuesto de hecho de la norma de competencia
judicial internacional tanto a las accione= indemniza-
torias com¢c a la accién de cesaciédn y a la accidn
declarativa negativa de infraccién de patente a pesar
de que la interposicién de esta Gltima puede tener
carfcter preventivo.

El acto de infraccién de la patente sélo
puede producirse en el lugar en el que ésta existe.
Habida cuenta de que el TJCE ha limitado, en virtud de
una interpretacién teleoldgica del forum delicti
commissi, la noci6én de lugar en el que se produce el
dafio al dafio producido directamente por el acto ilicito
también éste se localizarA necesariamente en el Estado
de concesién. Dicha interpretacién es asimismo v&lida
para e]l forum delicti commissi establecido por la LOPJ
pues, por contrapogsicidn al foro establecido en virtud
de la residencia habitual comGn de autor y victima del
dafic, éste es un foro neutro gue se establece por
criterios de eficacia procesal. Dichos criterios no
aconsejan la interposicidn de la accién ante los
tribunales correspondientes a la sede social del actor.
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El art. 5.4 CB incorpora al CB el foro
establecido en el orden penal para la sustanciacién de
la querella por comisién del delito de infraccién de la
propiedad industrial, ya que, de acuerdo con las
previsiones del Derscho penal espafiol, an tales
procesos es posible depurar las responsabilidades
civiles. Tantc el art. 23.1 de la LOPJ, en relaciétn a
la competencia judicial internacicnal, como el art. 14
tercero de la Ley de enjuiciamiento criminal en
relacién a la competencia territorial interna prevén
como criterio de atribucién de competencia al lugar de
comisioén del delito. E1 TS utiliza la teoria del
resultado para determinar ese Jugar lo que permite
localizarlo en la sede social del titular del derecho.
El art. 5.4 CB tiene por consiguiente, el efecto de
introducir un forum actoris en el sistema del CB. Dicho
foro se limita, sin embargo, 2l &mbito de la competen-
cia territorial interna, puesto que el delito de
infraccién intencionada de la propiedad industrial se
refiere exclusivamente a la propiedad industrial
espafiola.

Decimosegqunda

La naturaleza territorial del cbjeto de
proteccién impide acumi:lar ante el forum loci delicti
commisgl a las acciones relativas a la infraccién de
patentes paralelas puesto que estas acciones se
refieren a distintos objetos y, por tanto, constituyen
ilicitos independientes. El1 art. 6.1 CB permite, en
cambio, 1la interposiciétn de una demanda contra un
domiciliado en la Comunidad ante la jurisdiccién en la
que esté domiciliada una persona codemandada. De la
ratio del art. 6.1 CB se deduce, sin embargo, la
necesidad de gque ambas demandas sean demandas conexas,
en el sentilo que a é&ste término otorga el parrafo
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tercero del art, 22 CB. La sustanciacidén por separado
de ambas demandas ha de ser adenis susceptible de crear
dificultades en materia de rsconocimiento y ejecucién
en virtud de la causa de denegacidn establecida en al
nim. 3 del art. 27 CB. En ests precepto se exige la
identidad entre las partes y el propio art. 6.1 CB se
establece en virtud del elemento subjetivo, por 1o que
cabe considerar que no basta una conexién objetiva
(actog de infraccién independientes sobre una misma
patente de invencién) sino gque es necesaria una
conexién subjetiva. Ello permite utilizar el art. 6.1
CB en los supuestos de coautoria (realizacién de un
mismo acto de infraccién por distintos sujetos) y en
los supuestos de infracciones dependientes (realizacién
de un acto de infraccién del derecho de exclusiva por
un sujeto gue presuponga otro acto de infraccién del
derecho realizado por otro sujeto), puestc que en dichc
caso la conexién subjetiva estribard en la relacién
econbmica entre ambos sujetos. La territorialidad del
objeto de protecciédn no permitirsd, en cambio, el
accionamiento del art. 6.1 CB aiGn en el supuesto de
conexién subjetiva si los actos de infraccién se
refieren a patentes distintas pues en dicho caso no
existe el riesgo de que se produzcan decisiones
judiciales contradictorias.

Decimotercera.

La interpretacidn que de la identidad de
objetos ha realizado el TICE en relacifn a la litispen-
dencia implica gue ésta se producird en el supuesto de
que se interponga una demanda relativa a la nulidad del
derecho de exclusiva ante una jurisdiccién y otra
demanda sobre 1la infraccién del derecho ante un
tribunal de otrc Estadec contratante. Ambas demandas se
refiercr. a la efectividad del jus prohibendi. En caso
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de que ¢l tribunal requerido en segundo lugar respecto
& la nulidad del derecho pertenezca a la jurisdicecién
del Estado de concesi’n el caricter exclusivo de su
competencia le impedird, no obstante, suspender el
procediniento o declinar el conocimiento del litigio,
por lo que lo dispuesto en el art. 21 CB permaneceri
sin efecto. El art. 22 CB abre, en cambio, la posibili-
dad de suspender el procedimiento si a una demanda
relativa a actos de infraccidn sobre una patente
europea le ha sucedido otra demanda ralativa a la
violacién de una patente paralela otorgada por la
Oficina Europea de patentes. Razones de economia
procesal justifican que el tribunal regquerido en
segundo lugar ejerza sus facultades discrecionales y
suspenda el procedimiento a fin de evitar una duplici-
dad de esfuerzos en relacibén a la interpretacién de las
rejvindicaciones y el examen de las antericridades
alegadas por el presuntoc infractor, dada su relacién
con el mismo procedimiento de concesién.

Decimocuarta.

1A regulacidétn gque de los efectos de 1la
patente realiza el CPC no es una regulacién completa;
la uniformidad del derecho no alcanza ni a los aspectos
procesales de la infracccidén ni al régimen de sanciones
aplicables a la misma. El1 PL tan s6lo ha conseguido
establecer una sanciédn comunitaria de cesacidn de la
infracci6tn cuya efectividad depende, sin embargo, de
los mecanismos arbitrados por la lex fori. Dicha ley
rige también los aspectos procesales de la infraccién
del derecho. Por lo que respecta a las demés sanciones,
en particular a la sancién indemnizatoria, su aplica-
cién se efectia conforme a 1o dispuesto en una norma de
conflicto convencional que prescribe la aplicacién de
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ia lex loci delicti commissi. La aplicacién de dicha
norma de conflicto asegura que el Derecho matsrial de
sanciones aplicable a la infraccién de patentes no
variaré en funcién de gqué jurisdiccién intervenga en el
proceso. Puede, sin embargo, csusar dificultades en
caso de gque el ilicito haya sido cometido en més de un
Estado, pues conducir8§ a la aplicacién de més de un
Derecho material. De ahi que sea conveniente utilizar
un concepto comunitario de acto de infracci6n que, a
los efectos de designacidén de la ley aplicable, tenga
como punto de referencia el mercado en el que se
obtienen beneficios econfmicos de la explotacién de la
patente. Subsidiariamente, en el supuesto de que 1la
introduccién en el comercio se produzca en més de un
Estado se podria acudir a la conexisn subsidiaria de
los vinculos m&s estrechos.

Decimoquinta.

En e]l PL se regula la competencia judicial
internacional de los tribunales de patentes comunita-
rias designados por cada uno de los Estados contratan-
tes. En dicha regulacidn se restringen al mé&ximo los
foros concurrentes y con ello las posibilidades de que
se produzca el forum shopping. A tal efecto se reduce
la competencia del tribunal del locus delicti commissi
a los actos de infraccién realizados en la jurisdicecién
nacional a la que pertenece, a pesar de que la patente
comunitaria sea un derecho de patentes supraregional
gue produce efectos respecto al conjunto de los
territorios comunitarios. El examen del total de actos
ilicitos cometidos por un sujeto respecto a una patente
comunitaria se encomienda al tribunal de patentes
comunitarias correspondiente al domicilio del demanda-
do. A fin de asegurar la intervencién de los tribunales
de patentes comunitarias y del TRIAC se prevén foros
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subsidiarios para el supuesto de gue el demandado
carezca de domicilio en la Comunidad. A este fin se
establece sucesivamente la intarvencién del tribunal de
patentes comunitarias correspondiente al estableci-
miento del dumandado, al domicilio y, en su defecte, 2l
establecimiento del actor y a la sede del TRIAC. Dicha
regqulacidn constituye una excepcitn al sistema estable-
cido por el CB que, por lo demfs, continda siendo
aplicable con las modificaciones establecidas por el
propio PL. Ello implica la posibilidad de sumisién
expresa y técita, siempre que con dicha eleccidén de
foro se respete la distribucitn de litigios por razén
de la materia operada por el PL al atribuir determina-
das acciones a los tribunales de patentes comunitarias.
La eleccidén de foro prevalecerd, como es 16gico, sobre
el foro del domicilio del demandado y los criterios
subsidiarios previstos para el supuesto de gue el
demandado carezca de tal domicilio. El PL permite
también la aplicacidén del art. 6.1 CP al que, sin
embargo, modifica estructuralmente pues no es necesario
gue el demnandado esté donmiciliado en la Comuridad
bastando que tenga alg(in establecimiento en ella.

Decimosexta.

El foro que atribuye el conocimiento de los
litigios relativos a la infraccién de una patente
comunitaria al trilunal de patentes comunitarias
correspondiente al domicilio o establecimiento del
actor no puede considerarse un foro exorbitante puesto
gue coincide, en virtud del car&cter supraregional del
derecho, tanto con el forum locus protectionis como con
el forum delicti commissi. Frente al foroc de necesidad
que atribuye dichos litigios al tribunal de patentes
comunitarias correspondiente a la sede del TRIAC, dicho
foro ofrece la ventaja de presentar un vinculo de
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proximidad, al =menos con una de las partes en el
litigio. Dicho foro no afecta por otra parte mis gque a
los sujetos no domiciliados en la CE y equivale, por
tanto, sustancialmente a la regulacién establecida en
los art. 3 y 4 CB.

Entre la requlacién de la competencia
judicial internacional prevista en el CL y la regqula-
cién que contiene el PL no se produce ningdn conflicto,
puesto que el PL s6lo vincula a sus destinatarios, los
Estados comunitarios. Se trata, por otra parte, de una
situacién prevista en el art. 57 CL. Cuestiona, no
obstante, la viabilidad del CL en tanto demuestra gque
dicho convenio puede ser socavado por los actos de las
instituciones comunitarias y por los Convenios comple-
mentarios. Los Estados de la EFTA s6lo pueden influir
amenazandos con utilizar la causa de denegaciédn del
reconocimiento gue, con carécter potestativo, introduce
el art. 57.4 CL. Dicha causa de denegacién supone, sin
embargo, el control de la competencia del juez de
origen y altera el fundamento y la lbgica del sistema
establecido por el CL. Para salvar este Convenio los
Estadus comunitarios podrian reservar la aplicacién de
los foros subsidiarios previstos por el PL al supuesto
de gue el demandadc carezca de domicilio en un Estado
contratante de]l CL. Dicha opci®n se justifica porque la
regulacién de la competencia judicial internaciona:l
efectuada en el PL obedece merarente a los intereses ie
la regulacién de 1la competencia material establecida en
ese mismo instrumento. lLa desconfianza frente a la
pericia de los tribunales de los Estados de la EFTA no
estd justificada: es contraria al espfritu de coo-
peracién que motiv6 la conclusién del CL y no tiene en
cuenta que algunos de los Estados de la EFTA parte del
CL son asimismo Estados contratantes del CPE, con lo
gue 1 c~olaborac.6dn alcanza tamrién al sistema de
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proteccién de la propiedad industrial propio dal &mbito
de la Furopa Occidental.
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