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|. Presentacién v planteamiento. [J

El pasado 23 de diciembre de 2003, las autoridades comunitarias, en consonancia con el
espiritu navidefio propio de esas fechas, han dejado un regalo a las puertas de la industria
europea: dos Decisiones del Consejo que disefian las lineas maestras de la futura
jurisdiccidon comunitaria en materia de patentes. El objeto de este trabajo es analizar la
primera de ellas. Se trata del Documento COM (2003) 827, en el que se publica la
Propuesta de Decisién del Consejo por la que se atribuye competencia al Tribunal de
Justicia sobre los litigios relativos a la patente comunitaria ~ . La segunda Decision, para la
cual la Comision presenta una propuesta aparte, incluye las medidas necesarias para crear
el Tribunal de la Patente Comunitaria y otras relativas a los recursos ante el Tribunal de
Primera Instancia.

En las lineas que siguen se intentan proporcionar las claves para entender el encaje de
una Propuesta que constituye, a mi entender, otro ladrillo en la construccion del ansiado
muro de la patente comunitaria. Para ello se repasaran sucintamente: la importancia de la
proteccion de las invenciones en el contexto econdmico internacional actual (Il), el estado
de la cuestién, a dia de hoy, en la Europa comunitaria (Ill) y las perspectivas de futuro que
se abren con el juego combinado de la Propuesta de Reglamento de la Comision y la
Propuesta de Decision del Consejo (1V).

Il. Proteccidén juridica de las invenciones v competencia econémica
internacional. [

La innovacién es uno de los principales factores de competencia en una economia como la
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actual, en la que el valor de las cosas reside mas en su aporte inmaterial que en su
dimension material . Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez mas
importante del comercio internacional. El valor de los productos llamados de “alta
tecnologia” esta en relacién directa con la cantidad de invencién, innovacién, investigacién
y disefio que requieren. Muchos productos que solian ser objeto de comercio como
mercancias de escasa o nula trascendencia tecnolégica, contienen hoy notables dosis de
valor afiadido en invencién y disefio. Basta pensar, por ejemplo, en la evolucién
experimentada por las prendas o el material deportivo: cualidades isotérmicas, hidrofugas,
mejora de los coeficientes aerodindmicos, resistencia de los materiales, proteccion de la
integridad del deportista, etc..

Légicamente, el Derecho no permanece ajeno a la importancia estratégica de la innovacion
y ello resalta la importancia de su proteccion mediante los institutos juridicos de la llamada
Propiedad Industrial. Los instrumentos de esta curiosa propiedad sobre lo intangible
procuran equilibrar los requerimientos de la rentabilidad privada y de la rentabilidad social o
publica de la investigacion. Ello implica conjugar la necesidad de rentabilizar las grandes
inversiones que comporta la investigacion, con la no menos precisa y preciosa difusion de
los resultados de la misma. Dentro del arsenal del que dispone un ordenamiento juridico
para proteger la innovacion tecnolégica o industrial, la patente ocupa un lugar de
preeminencia.

El Derecho de Patentes se mueve en ese delicado equilibrio entre los legitimos intereses
de los titulares de los derechos y de los intereses generales. Del lado privado, si no se
otorga al investigador el reconocimiento a su labor y el derecho de prohibir que otros
utilicen o se apropien de sus innovaciones, la ciencia no avanzaria. Este reconocimiento,
conferido por la patente a modo de monopolio, actla como incentivo y remuneracion de la
investigacion y el desarrollo. La investigacion ya no es la labor sorda del mitico cientifico
solitario, encerrado en el s6tano de su casa, sino que requiere el concurso de auténticos
equipos humanos, instalaciones costosas, e importantes recursos financieros, que
sostengan el esfuerzo durante el tiempo que dure una actividad de resultados inciertos. Del
lado de los intereses generales, la patente tiene un objetivo social innegable, consistente
en facilitar la transferencia de tecnologia. Su manifestacion mas evidente es el
establecimiento de la concesion de licencias obligatorias o la limitacién temporal del
monopolio de explotacion.

En el contexto econdémico internacional de hoy en dia, ese equilibrio se reproduce a escala
mundial. El estadio actual de la economia global se caracteriza por el peso del factor
tecnoldgico. La globalizaciéon no sélo ha supuesto una expansion cuantitativa del marco
competencial, que se planetiza, sino también un cambio cualitativo en el modo de competir.
Traida de la mano de las nuevas tecnologias, la globalizaciéon obliga a concurrir en el
terreno de lo intangible, de lo inmaterial.

Sin embargo, la transferencia internacional de tecnologia, indispensable para esta
concurrencia, encuentra un importante escollo en la territorialidad de la proteccién de las
patentes. Creacion del Derecho, al fin y al cabo, la eficacia de la patente acaba alli donde
termina la eficacia del mandato del ordenamiento juridico que reconoce su existencia. En
una economia global, este distinto grado de proteccion de las invenciones, en los
diferentes ordenamientos, se convierte en un generador de tensiones que afectan
negativamente a las relaciones econdémicas internacionales: dificulta la previsibilidad
respecto de la vigencia y alcance de los derechos y multiplica los costes de su gestién y
defensa. Para evaluar la posicion de Europa en este contexto socioldgico y juridico global
hay que tomar en cuenta la denominada “paradoja europea de la innovacion”.

A pesar de disponer de una excelente base cientifica, a Europa le resulta mas dificil que a
otras regiones del mundo transformar su conocimiento en éxito industrial y comercial.
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Especialmente en sectores tecnolégicos punteros, como las tecnologias de la informacion
y de las telecomunicaciones, Europa experimenta un peligroso retraso. Indicadores basicos
como la proporcién del Producto Interior Bruto que se consagra a la investigacién, las
inversiones del sector privado en |+D, los gastos de investigacion por habitante, el nimero
total de investigadores en relacién con la poblacién activa, etc., son sensiblemente
inferiores si los comparamos con los de Japén y los EE.UU. 3. Un par de datos relativos a
la proteccion de las invenciones pueden ayudar a comprender esta “paradoja europea de
la innovacién”: patentar una invencion en Europa cuesta hasta cinco veces mas que en los
EE.UU. y se tarda, por término medio, el doble en registrarla

A consecuencia de ello, la industria europea no estd bien situada en un escenario de
competencia mundial. Una de las estrategias mas logicas para afrontar los desafios de la
competencia global es la integracion regional: cuanto mas consolidados, estables e
integrados sean los mercados regionales, mayor capacidad competitiva y negociadora
poseen sus agentes y representantes. Luego, lo que es Util para la efectiva construccion
del mercado interior, es util para aumentar las posibilidades concurrenciales de éste.
Europa necesita un sistema comunitario de patentes que garantice la proteccion juridica de
sus invenciones en toda la Comunidad e incentive la innovacion, en el horizonte de la
Sociedad de la Informacion y de la concurrencia global. La propia cumbre de Lisboa
identificaba a la Patente Comunitaria como una medida cap|tal para convertir a Europa en
la economia mas competitiva en el horizonte del 2010 ° . Si la ausencia de un sistema
efectivo, agil y econémico de proteccién de las invenciones no es un factor que, por si solo,
expligue esta delicada situacion, pocas dudas caben respecto de que su establecimiento
podria ayudar a remediarla. En el apartado siguiente se analizan las claves necesarias
para abordar esta tarea, no exenta de dificultades politicas, juridicas y econdmica.

Il. El status quaestionis en la Europa comunitaria. [J

A casi cincuenta afios de la firma del Tratado de Roma, las empresas que operan en el
mercado interior siguen sin disponer de un derecho unitario de proteccion de la innovacion
mediante patente. Dicha proteccion solo puede obtenerse a través de dos sistemas,
ninguno de los cuales se basa en un instrumento juridico supranacional: los sistemas
nacionales (1.) y el S|stema de la denominada “patente europea”, establecido por el
Convenio de Munich de 1973 (2) A esta doble via hay que sumar la presencia “espectral”
del Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente comunitaria, integ]rado
posteriormente en el Acuerdo en materia de patentes comunitarias, firmado en 1989 * (3).
Un sucinto andlisis de sus las caracteristicas e implicaciones de la regulacion propuesta
por estos instrumentos dard paso a la evaluacion del status quaestionis de la proteccién de
las invenciones en Europa (4).

1.
LOS SISTEMAS NACIONALES. DEL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD A LA

ORIENTACION MULTILATERALISTA.

Los sistemas nacionales conceden patentes nacionales con arreglo a las respectivas
legislaciones de cada Estado miembro. Estas se mueven entre dos tendencias, en
apariencia contrapuestas: el principio de territorialidad y la orientacion multilateralista.

Histéricamente, la regulacion internacional-privatista de los Illamados bienes
inmateriales - entre los que cabe incluir a las patentes, junto con las marcas y
disefios- ha supuesto el abandono de la tradicional técnica conflictual, en favor del
principio de territorialidad. Al conceder una patente, el Estado que la otorga reconoce
a su titular un derecho de exclusiva o monopolio de explotacion sobre la invencion
patentada. Luego es légico que cada Estado decida autébnomamente y segln su
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propio Derecho si concede para su territorio, y con qué alcance, ese derecho o
monopolio 8 En el D.i.pr. espafiol, el principio de territorialidad tiene una de sus
manifestaciones mas evidentes en el apartado 4 del art. 10 del C.C. espafiol: "Los
derechos de propiedad industrial y territorial se protegeran dentro del territorio
espafiol de acuerdo con la ley espafiola”. Pero el principio de territorialidad va mas
alla de la identificacion de la ley aplicable. El presupuesto de aplicacion sigue siendo
"la proteccion dentro de cada Estado", es decir, no es concebible solicitar la
proteccién de un derecho de propiedad industrial fuera de las fronteras en las que el
tribunal competente ejerce su jurisdiccion.

Las consecuencias de la extensiéon del principio de territorialidad como paradigma
regulador de la proteccion de las invenciones son faciles de imaginar: necesidad de
invocar la proteccién de la patente Estado por Estado, lo que repercute en la
multiplicidad de reclamaciones y en un riesgo de desproteccién internacional; imperio
de la lex loci protectionis o ley del Estado para cuyo territorio se reclama la proteccion
de la patente, lo que conlleva la eventual multiplicacion de leyes aplicables, una por
cada pais de infraccion, y la fragmentacion geografica de la propia existencia del
derecho de Propiedad Industrial.

Como contrapunto a esta tendencia, la importancia creciente de la proteccion e
incentivo de la innovacién ha llevado a los Estados a paliar los efectos no deseados
del principio de territorialidad, por la via de su adhesién a convenios internacionales y
la intervencion creciente de organismos multilaterales. Entre otros, cabe destacar, por
su vinculacién con nuestro Derecho, y en orden cronolégico, el Convenio de la Unién
de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883,
revisado el 14 de julio de 1967 (Acta de Estocolmo, que contiene el denominado
Derecho Unionista de la Propiedad Industrial) 9 - el Convenio Europeo sobre las
formalidades prescritas para las solicitudes de patentes, de 11 de diciembre de 1953
10 ; el Convenio del Consejo de Europa acerca de la unificacién de determinados
elementos del derecho de patentes, de 27 de noviembre de 1963 1 el Tratado de
Washington sobre cooperacién en materia de patentes, de 19 de junio de 1970,
enmendado el 2 de octubre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 12 ; el
Arreglo de Estrasburgo sobre clasificacion internacional de patentes de 24 de marzo
de 1971 13 ; el ya citado Convenio sobre la patente europea, firmado en Mdnich el 5
de octubre de 1973. No obstante la diversidad de sus origenes y objetivos, es posible
encontrar ciertas caracteristicas comunes a todos estos instrumentos convencionales
14 .

En primer lugar, destaca la diversidad de aspectos abordados y la pluralidad de
categorias normativas utilizadas para regularlos: normas materiales, a efecto de
definir el estdndar minimo de proteccion; normas de extranjeria, como las de igualdad
de trato; normas de conflicto, como la que remite a la lex loci protectionis la
proteccion de los derechos. Pese a la amplitud de tal arsenal normativo, los
convenios procuran, fundamentalmente, organizar la proteccion de los derechos de
propiedad industrial a través de la remisién a las respectivas legislaciones de los
Estados contratantes. Técnica reguladora que, en definitiva, no hace sino reforzar el
principio de proteccion territorial. Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el art. 2.1.1I
del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo
de 1883, que establece como norma bésica la aplicacion de la lex loci protectionis.

En segundo término, consciente de la fragmentacién y discontinuidad de los derechos
gue esa remision conlleva, el legislador convencional reacciona procurando
garantizar un nivel basico comun de protecciéon. Asi, de un lado, se habla de un
estandar minimo de proteccién, que puede ser ampliado en funcién de las decisiones
de cada Estado concreto; de otro, del principio de trato nacional, que conlleva el
compromiso, por parte de los Estados contratantes, de otorgar el mismo grado de
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proteccidn a nacionales y extranjeros, dentro de su territorio y de conformidad con su
ordenamiento (parrafo 1 del articulo 27 de los ADPIC).

EL SISTEMA DE LA PATENTE EUROPEA.

La conocida como “patente europea” se estableci6 como consecuencia de la
celebracion del Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Mdnich, el 5 de
octubre de 1973 (CPE 1973). Dicho Convenio cre6 una organizacion
intergubernamental, la Oficina Europea de Patentes (OEP), que no forma parte de las
instituciones europeas de integracién supranacional, si bien todos los Estados
miembros de la U.E. han suscrito el referido Convenio. EI CPE 1973 pretende
racionalizar la expediciébn de las patentes mediante el establecimiento de un
procedimiento centralizado, gestionado por la OEP, son sede en Mdunich. El
interesado puede recabar la proteccion de su derecho en tantos Estados parte del
CPE 1973 como desee, quedando sometida la patente a las normas nacionales de
los Estados designados en la solicitud. Una vez expedida, la patente registrada en la
OEP se rige por las normas nacionales de cada uno de los Estados contratantes
designados y puede surtir efectos en cualquiera de los paises especificados en la
solicitud, o en todos ellos; a condicién, en éste Ultimo caso, de que se traduzca
integramente a la lengua oficial de cada Estado designado, después de su concesion,
y si el solicitante asi lo pide.

Consecuentemente, el CPE 1973 regula el procedimiento de concesion de patentes,
pero sin crear un régimen unitario de proteccion. Las patentes europeas solamente se
pueden hacer valer con arreglo al Derecho nacional de cada Estado. Por tanto,
aunque se califiquen de “europeas”, en cada pais tienen un régimen equivalente al de
una patente nacional. De igual modo, las acciones judiciales relativas a una patente
europea pueden ejercerse hasta en 20 Estados diferentes. En funcion de los
intereses de su titular, éste perseguira las violaciones de sus derechos en todos y
cada uno de los paises en los que la patente tiene validez, o sélo en algunos de ellos.
Al no estar prevista ninguna instancia jurisdiccional supraestatal, la decision de un
tribunal nacional no va a tener efectos mas alla de su territorio.

Este sistema, caracterizado por su gran flexibilidad, constituyé un avance
considerable respecto de la situacidon anterior a su entrada en vigor. Entre otras
importantes ventajas, primero, instauré un procedimiento centralizado de expedicién
basado en un derecho uniforme, que se lleva a cabo en una Unica lengua de
procedimiento; segundo, consiguié una reduccion de los costes de proteccion si se
trata de conseguir la patente para varios Estados miembros; tercero, supuso la
armonizacién de facto de las normativas nacionales sobre patentes, en lo relativo a
las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la
proteccion.

Este sistema, caracterizado por su gran flexibilidad, constituyé un avance
considerable respecto de la situacion anterior a su entrada en vigor. Entre otras
importantes ventajas, primero, instauré un procedimiento centralizado de expedicién
basado en un derecho uniforme, que se lleva a cabo en una Unica lengua de
procedimiento; segundo, consiguié una reduccion de los costes de proteccion si se
trata de conseguir la patente para varios Estados miembros; tercero, supuso la
armonizacién de facto de las normativas nacionales sobre patentes, en lo relativo a
las disposiciones que regulan la patentabilidad, la validez y el alcance de la
proteccion.

EL NO NATO SISTEMA DE LA PATENTE COMUNITARIA: DEL CONVENIO DE
LUXEMBURGO DE 1975 A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA
COMISION.
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La idea de establecer un instrumento comunitario en el campo de la proteccion de las
invenciones no es nueva. Ya a principios de los afios sesenta se adoptaron varias
iniciativas en este sentido, pero ninguna ha fructificado. Sus principales antecedentes
son el sistema integrado por el Convenio de Luxemburgo de 1975 sobre la patente
comunitaria y el Acuerdo en materia de patentes comunitarias, firmado en 1989, que
jamas entraron en vigor.

Tras el compromiso que cristalizé en el Convenio de Munich de 1973, en una
segunda ronda de negociaciones, celebrada en 1975, los Estados Miembros de la
Comunidad examinaron la posibilidad de lanzar, via convencional, la patente
comunitaria. El resultado de este nuevo intento fue el Convenio de Luxemburgo: un
convenio comunitario que, de manera general, habria transformado las fases
nacionales de la concesién de patentes europeas en una sola fase comudn para todos
los Estados miembros. En los afios siguientes, el Convenio de Luxemburgo sufriria
varias modificaciones, entre otras, la inclusion de un Protocolo sobre la resolucion de
los litigios en materia de violacion y de validez de patentes comunitarias. Sin
embargo, el proyectado sistema comunitario de proteccion de las invenciones nunca
entro en vigor. Para ello se exigia unanimidad y Dinamarca e Irlanda nunca ratificaron
el Convenio de 1975.

¢,Cuales son las razones de este auténtico talén de Aquiles del mercado interior? En
el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa 5 a
Comisiéon Europea sefialaba la concurrencia de dificultades de toda indole que siguen
impidiendo el correcto funcionamiento del mercado interior en un sector tan
estratégico cual es el de la proteccion de las invenciones: juridicas, como la cuestion
de la resolucion de los litigios relativos a una patente comunitaria; politicas, como el
llamado problema linglistico; y practicas, como la cuestién de los costes de la
patente comunitaria. A partir de ese diagnostico, la Comision lanza la Propuesta de
Reglamento sobre la Patente Comunitaria (en adelante, Propuesta) 16 se trata de
disefiar un sistema que mejore la situacién actual en tres direcciones principales:
primero, un mecanismo de expedicidon de la patente rapido, sencillo y econdémico, a
partir de la experiencia de la Oficina Europea de Patentes; segundo, otorgar, a travées
de ese mecanismo, un titulo unitario y auténomo de proteccion de las invenciones;
tercero, que dicha proteccidon uniforme sea eficaz, es decir, que cuente con un
sistema de resolucion de litigios realmente efectivo y no fragmentado Estado por
Estado.

A pesar de las ventajas innegables que un sistema como el disefiado en la Propuesta
de la Comision tendria para el mercado interior y su proyeccion en el contexto de
competencia global, los tres obstaculos fundamentales ya sefialados por la Comision
en el Libro Verde, unidos a la falta de acuerdo politico, han plagado de escollos su
negociacion en el seno de las instituciones comunitarias. Las dificultades son de tal
indole que, el 14 de noviembre de 2002, el Consejo celebr6 una nueva reunién sobre
el sistema jurisdiccional para la Patente Comunitaria que, una vez mas, termind sin
consenso. Jurisdiccion, idiomas y costes siguen siendo los principales obstaculos
para que se alcance un acuerdo viable sobre el futuro de la Patente Comunitaria. El
Comisario de la Direccion General de Mercado Interior, FRITS BOLKESTEIN, advirtid
que la Comision nunca aceptaria el debilitamiento de la propuesta de jurisdiccion
comunitaria central y especializada y que, salvo que se llegase a un acuerdo al
respecto, estaria dispuesto a retirar la Propuesta de Reglamento 7

EVALUACION DEL STATUS QUAESTIONIS DE LA PROTECCION JURIDICA DE
LAS PATENTES EN EUROPA.

Ante el fracaso de la iniciativa de la Comisién de dotar al mercado interior de un titulo
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comunitario de proteccion juridica de patentes, la primera cuestion que conviene
plantearse es si la existencia del entramado convencional relativo a la proteccion de
las patentes, incluido el Convenio de Munich, y/o la proteccién otorgada por los
sistemas nacionales bastaria para dar respuesta a los desafios que la competencia
global plantea a la proteccién de las invenciones en Europa.

Dos tipos de consideraciones deben presidir esta valoracién. En primer lugar, la
Propuesta de Reglamento de la Comision, al describir los rasgos fundamentales que
deberia reunir un sistema ideal de proteccion juridica de las patentes en Europa,
sefialaba tres elementos indispensables: primero, un mecanismo de expedicion de la
patente rapido, sencillo y econdémico; segundo, un titulo uniforme de proteccion para
todo el ambito regional; tercero, un sistema de resolucion de litigios realmente
efectivo. En segundo término, el estudio de las caracteristicas de la proteccion
brindada a los inventores por los sistemas nacionales y los convenios internacionales
permite afirmar que, de los tres elementos basicos antes sefialados, es la carencia de
un mecanismo eficaz de resolucién de conflictos el que constituye un obstaculo
fundamental para una proteccion juridica adecuada de las invenciones en Europa.

Respecto del primer elemento, la Oficina Europea de Patentes cumple
satisfactoriamente, en términos de calidad de trabajo y valor del documento de
protecciéon expedido, el requisito de contar con un mecanismo de expedicion agil,
flexible, econdmico y sencillo. Aunque distintos, los objetivos del sistema de la
patente europea Yy los de la integracion supranacional comunitaria son
complementarios. En definitiva, ambos son instrumento puestos al servicio de la
industria europea, en su carrera por ocupar una posicion competitiva solida en el
concierto global. Buena prueba de esta complementariedad es la propia atribucion a
la OEP del servicio de gestion técnica de la patente comunitaria que proponia la
Comision y las propuestas de férmulas de paso entre ambos sistemas ~° .

Respecto del segundo elemento, el llegar a la uniformidad en el contenido del titulo
de proteccion no es tan acuciante; habida cuenta de la importante armonizacion
material y orientacién multilateralista constatable en el Derecho de patentes de los
estados europeos. Bien entendido, no obstante, que esta armonizaciéon material no
resta un apice al interés de llegar a un instrumento comunitario en materia de
proteccion juridica de patentes. El principio de territorialidad sigue primando en la
proteccion del derecho de patentes, bien concebido unilateralmente, tal y como lo
hacen los diferentes érdenes juridicos autébnomos, bien en su formulacion multilateral,
por accién de los Convenios internacionales. Desde la perspectiva de consolidacién
del proyecto europeo, una patente comunitaria unitaria constituiria un paso util para la
creacién de un auténtico mercado interior: es esencial para eliminar las distorsiones
de la competencia que genera la territorialidad de los titulos nacionales de proteccion;
es también uno de los medios méas apropiados para que circulen libremente las
mercancias protegidas por patentes; es un factor decisivo, en fin, para incrementar la
seguridad juridica, unificando el derecho de patentes a escala de la Unién Europea.

Cualquier sistema de proteccion juridica de las invenciones mediante patente,
comunitario o no, fracasara si no cuenta con un sistema adecuado de resolucion de
litigios. Lo sencillo de esta afirmacién no empece para constatar las dificultades que
rodean a este empefio. Basta con referirse a las distintas alternativas que se ha
sugerido al establecimiento de una jurisdiccion centralizadas comunitaria, propuesto
por la Comision, y al fracaso al que se han visto abocadas, una y otra vez, las
iniciativas comunitarias en la materia. Para disefiar un sistema efectivo de resolucion
de conflictos entre particulares, en materia de proteccién de patentes, es preciso
tener en cuenta tanto aspectos juridicos cuanto complicadas cuestiones técnicas.
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Desde una perspectiva estrictamente juridica, este sistema deberia garantizar, en
primer lugar, la uniformidad del Derecho y la coherencia de la jurisprudencia,
requisitos absolutamente imprescindibles para solventar el déficit de seguridad
juridica que presenta el sistema actual, cimentado en el principio de territorialidad. Sin
esa seguridad, es muy dificil el célculo y la compensacién de los costes de todo el
proceso de investigacion y desarrollo que precede a la obtencion de la patente. En
segundo lugar, estamos hablando de instrumentos sujetos al paso del tiempo, tanto
desde el punto de vista juridico cuanto desde una Optica técnica. Consiguientemente,
las cuestiones sobre la validez o la violaciébn de las patentes no sélo exigen
respuestas juridicamente bien construidas, sino también respuestas rapidas. Se ha
estimado que, mas alla de un lapso temporal de dos afios, la decision, por correcta
que fuere, careceria de valor. La duracién de la proteccion que ofrece la patente, si
bien, en principio, se puede prolongar hasta los 20 afios, en realidad es mucho més
corta. La progresividad de las tasas anuales que el titular de la patente debe abonar y
la rdpida evolucién de la técnica coadyuvan a ello. Y, tercero, las dificultades no s6lo
se manifiestan en el campo juridico, sino también desde la propia perspectiva
material, que precisa de jueces con experiencia y formacion especial. Trabajar en el
campo de la proteccion de la innovacién tecnoldgica requiere jueces que cuenten con
una adecuada cualificacién, pues las patentes pueden entrafiar el examen de
cuestiones técnicas muy complejas.

V. Perspectivas de futuro: la Propuesta de Decisidn del Consejo. O

El objetivo concreto de la Propuesta de Decision del Consejo es establecer una sala
jurisdiccional, denominada “Tribunal de la Patente Comunitaria”, agregada al TICE. Este
tribunal especializado actuaria como 6rgano jurisdiccional de primera instancia, con un
amplio elenco de competencias exclusivas en los litigios relativos a la patente comunitaria.
Una segunda Decision, cuya propuesta debe ser presentada por la Comision, completara
el sistema con dos tipos de recursos . En primer lugar, las decisiones del érgano
especializado podran recurrirse en casaciéon ante el Tribunal de Primera Instancia. En
segundo término, se abre la posibilidad excepcional de un recurso de revisién ante el
TJCE, en caso de que exista grave riesgo de que se vulnere la unidad o coherencia del
Derecho comunitario.

El articulado de la Propuesta del Consejo contempla una implantacion gradual del nuevo
sistema jurisdiccional, tal y como se acordé por el propio Consejo, en su planteamiento
politico comun de 3 de marzo de 2003 20 El Tribunal de la Patente Comunitaria asumiria
sus competencias exclusivas (art. 1), a mas tardar, en el afio 2010, tras un periodo
transitorio durante el cual los tribunales nacionales retendrian su jurisdicciéon en la materia
(art. 2 y Considerando 3).

Para favorecer un trasvase de competencias lo menos traumatico posible, el futuro
Reglamento sobre la Patente Comunitaria incluird disposiciones solicitando a cada Estado
Miembro que designe, a tal efecto, un namero limitado de tribunales nacionales que
ejerceran las competencias que, al finalizar el periodo transitorio, se atribuiran al érgano
comunitario. Los litigios que se encuentren en curso en el momento de dicho
establecimiento no seran de la competencia del Tribunal de la Patente Comunitaria. Por
tanto, deberan pronunciarse sobre dichos asuntos los tribunales nacionales ante los que se
hayan presentado.

Una vez establecida, a tenor de lo dispuesto en el art. 1 de la Propuesta de Decisiéon del
Consejo, la sala especializada del Tribunal de Justicia en materia de patentes tendra
competencia exclusiva, en paralelismo con el art. 30 de la Propuesta de Reglamento sobre
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la Patente Comunitaria, sobre los siguientes litigios.

a. . L . . e
La infraccion o validez de las patentes comunitarias y de los certificados

complementarios de proteccién comunitaria. Las acciones judiciales concretas para
resolver estos litigios quedan remitidas al futuro Reglamento sobre la Patente
Comunitaria. Segun lo dispuesto en la Propuesta de Reglamento de la Comision,
tales acciones serian: accion de violacion (arts. 33 y 43), accién declarativa de la
ausencia de violacion (art. 34), embargo u otras sanciones relativas a los objetos
producidos con violacién de la patente comunitaria (art. 43), accién de nulidad (art.
31), reconvencion por nulidad (art. 32).

La utilizacion de una invencion tras la publicacion de una solicitud de patente
comunitaria o los derechos basados en la utilizacion anterior de una invencion. Por un
lado, los arts. 11 y 35 de la Propuesta de Reglamento prevén la posibilidad de
solicitar una indemnizacidn razonable a cualquier tercero que, entre la fecha de
publicacién de una solicitud de patente comunitaria y la fecha de concesion de la
misma, haya procedido a una explotacion de la invencion que estaria prohibida en
virtud de la concesion inicial. Por otro lado, en los arts. 12 y 36 de la Propuesta de
Reglamento se establecen los derechos fundados en una utilizacién anterior de la
invencion: si la invencion se hubiera utilizado antes de la fecha de presentacién de la
patente comunitaria, el usuario anterior tendra derecho a seguir utilizando la
invencion para los fines de su empresa y a reivindicar sus derechos frente a la
patente comunitaria o al certificado complementario de proteccion comunitaria.

Las medidas provisionales y de proteccion de pruebas relativas a las competencias
atribuidas. La atribucion de competencia exclusiva al Tribunal de la Patente
Comunitaria en materia de medidas provisionales no se limita a las 6rdenes de
medidas provisionales en asuntos pendientes, sino que ampara la adopcion de dichas
medidas antes incluso de que se hayan iniciado las acciones principales.

Las indemnizaciones por dafios y perjuicios relativos a las situaciones establecidas
en las letras a, b y c. En el art. 44 de la Propuesta de Reglamento sobre la patente
comunitaria se establecen las solicitudes que pertenecen a esta categoria. Entre
otras, cabe mencionar a las solicitudes de indemnizacién por dafios y perjuicios del
titular de una patente comunitaria, en caso de violacion de la misma, o las solicitudes
de terceros contra el titular de una patente, en caso de que este Ultimo ejerza sus
derechos indebidamente. La Propuesta de Decision del Consejo contempla, ademas,
el caso de una reclamacion de indemnizacion por los perjuicios causados por las
medidas provisionales de proteccion de pruebas, tanto en los procedimientos que se
sigan ante el Tribunal de la Patente Comunitaria cuanto en los recursos pertinentes
ante el Tribunal de Primera Instancia.

La imposicion de multas coercitivas en caso de incumplimiento de una sentencia u
orden que constituya una obligacion de actuar o de abstenerse de actuar. El Tribunal
de la Patente Comunitaria posee competencia para imponer multas coercitivas por
incumplimiento de sus sentencias u 6rdenes. En un ambito como el de la patente, en
el que la rapidez es clave para una adecuada administracion de justicia, si estas
Ordenes tuvieran que pasar por la previa actuacion de los tribunales de los Estados
miembros, se incurriria en dilaciones absolutamente nocivas para garantizar la
efectividad de las decisiones del érgano comunitario.

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, los tribunales nacionales, siempre
que les sean presentadas acciones sobre materias de exclusiva competencia del Tribunal
de la Patente Comunitaria, deberan declararse de oficio incompetentes (art. 51.1 de la
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Propuesta de Reglamento de la Comision sobre la patente comunitaria).

Para los casos en que el Tribunal Comunitario no sea exclusivamente competente, y la
Propuesta de Reglamento no prevea soluciones especificas, entrarian en juego las
jurisdicciones nacionales. Dada la amplitud de las competencias exclusivamente atribuidas
al Tribunal Comunitario, los érganos judiciales nacionales intervendrian en los supuestos
en los que se cuestione el propio derecho a la patente, en casos de infraccion de licencias
de patentes o cualquier otra forma distinta de transferencia de la patente (art. 46 de la
Propuesta de Reglamento).

V. Consideraciones finales. 0J

Unas breves consideraciones a modo de conclusion. Tal y como se expresa en el apartado
5 de su Exposicion de Motivos y en el apartado 5 de la Ficha de Financiacién Legislativa, la
Propuesta de Decision del Consejo forma parte de un proyecto global mas amplio:
establecer la patente comunitaria. Se trata de un sistema de proteccion juridica de las
invenciones que pueda hacerse valer ante un Unico tribunal, con normas uniformes, y
cuyas decisiones surtan efecto en toda la Comunidad.

La complejidad que supone la coexistencia de la patente nacional, la patente europea y la
“no nata” patente comunitaria constituye una auténtica rémora para la competitividad de las
empresas europeas. No seria un avance nada despreciable la implantacion de un auténtico
sistema comunitario de patentes que contase con un ambito geogréafico adecuado, y que
proporcionase, entre otros, un minimo de facilidad de obtencion y seguridad juridica. Su
implantacion generaria beneficios para la empresas comunitarias, en especial para las
PYME, incidiria positivamente en la invencion y mejoraria la posicion competitiva de la
industria europea a escala global.

El establecimiento del Tribunal de la Patente Comunitaria es una pieza clave en este
sistema. En primer lugar, permitiria evitar las potenciales contradicciones a que puede
conducir la multiplicacién de procedimientos nacionales propia del sistema de la patente
europea. En segundo término, garantizaria la ejecucion uniforme de las resoluciones
judiciales relativas a la patente comunitaria en toda la C.E.. En tercer lugar, s6lo un 6rgano
jurisdiccional centralizado comunitario puede garantizar la uniformidad del Derecho y la
coherencia de la jurisprudencia, requisitos absolutamente imprescindibles para solventar el
déficit de seguridad juridica que presenta el Derecho de patentes en Europa en estos
momentos. Sin esa seguridad, es muy dificil el calculo y la compensacién de los costes
—en el contexto investigador actual, siempre elevados- de todo el proceso de investigacion
y desarrollo que precede a la obtencion de la patente.
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