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Comentario a la sentencia del TJUE de 25 de febrero de 2025, asunto c-339/22, BSH Hausgerite: la
competencia judicial internacional en la Union Europea en materia de infraccion y validez de patentes...

Resumen: La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 25 de febrero de
2025, dictada en el asunto C-339/22, BSH Hausgerate GmbH c. Electrolux AB', constituye
una resolucién de especial importancia para la interpretacion del articulo 24.4 del Regla-
mento (UE) n.o 1215/2012 (en adelante: Reglamento Bruselas | bis)?. El Tribunal de Justicia
analiza la articulacién entre la competencia general basada en el domicilio del demandado y
la competencia exclusiva en materia de validez de patentes, aclarando el alcance respectivo
de los articulos 4.1y 24.4 del Reglamento Bruselas | bis.

La cuestion principal consistia en determinar si el érgano jurisdiccional que conoce de una
accion por infraccién de patente pierde su competencia cuando el demandado impugna la
validez de la patente por via de excepcidn. El Tribunal concluye que la competencia exclusiva
del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis se limita a la apreciacién de la validez de la
patente, sin privar al tribunal del domicilio del demandado de su competencia para resolver
sobre la accién por infraccion. Asimismo, la sentencia refuerza la seguridad juridica y precisa
la posicién del Reglamento Bruselas | bis respecto de las patentes expedidas o validadas en
terceros Estados.

Palabras clave: Reglamento Bruselas | bis, competencia judicial internacional, patentes euro-
peas, infraccion de patente, validez de patentes, litigios transfronterizos.

Abstract: The judgment of the Court of Justice of the European Union of 25 February 2025 in
Case C-339/22, BSH Hausgeréte GmbH v Electrolux AB, is of particular importance for the
interpretation of Article 24(4) of Regulation (EU) No 1215/2012 (hereinafter, the Brussels | bis
Regulation). The Court examines the relationship between the general ground of jurisdiction
based on the defendant’s domicile and the exclusive jurisdiction in matters relating to the vali-
dity of patents, clarifying the respective scope of Articles 4(1) and 24(4) of the Brussels | bis
Regulation.

The main issue before the CJEU was whether a court hearing a patent infringement action
loses its jurisdiction when the defendant challenges the validity of the patent by way of
defence. The CJEU concludes that the exclusive jurisdiction provided for in Article 24(4) is
limited to the assessment of the patent’s validity and does not deprive the courts of the defen-
dant’s domicile of jurisdiction to adjudicate the infringement claim. Accordingly, the judg-
ment strengthens legal certainty and clarifies the application of the Brussels | bis Regulation to
patents granted or validated in third States.

Keywords: Brussels Ibis Regulation, international jurisdiction, European patents, patent
infringement, patent validity, cross-border litigation.

I. Antecedentes de hecho

La

presente resolucion se enmarca en la jurisprudencia relativa a la competencia judicial en la

Union Europea sobre infracciéon y validez de patentes. La sentencia objeto de comentario tiene su
origen en una peticion de decisidn prejudicial planteada por el Svea hovratt, Patent- och marknadso-
verdomstolen de Suecia (Tribunal de Apelacién con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelacion
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STJUE (Gran Sala) de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgerdte GmbH c. Electrolux AB, C-339/22,
EU:C:2025:108.

Reglamento (UE) n.e 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil (refundicién), DOUE L 351, de 20 de diciembre de 2012, pags. 1-32.
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en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil), en el marco de un litigio entre BSH Hausgerate GmbH
(en adelante: BSH), sociedad alemana, y Electrolux AB (en adelante: Electrolux), sociedad sueca. El
litigio se referia a la presunta infracciéon de una patente europea validada en varios Estados, lo que
dio lugar a la existencia de un conjunto de patentes nacionales derivadas de dicho titulo europeo.
La cuestion principal consistia en determinar qué tribunales eran competentes para conocer de una
accion por infraccidon cuando, en el curso del procedimiento, el demandado impugnaba, mediante
excepcion, la validez de las patentes nacionales resultantes de la patente europea.

BSH era titular de la patente europea EP 1434 512, relativa a una invencion en el sector de las
aspiradoras. Esta patente habia sido validada en varios Estados miembros de la Unién Europea,
entre ellos Alemania, Grecia, Espaia, Francia, Italia, Paises Bajos, Austria y Suecia, asi como también
en el Reino Unido y en Turquia. El 3 de febrero de 2020, BSH ejercitd ante el tribunal sueco espe-
cializado en materia de patentes (el Patent och marknadsdomstolen -Tribunal de Primera Instancia
en Materia de Patentes, Marcas y Mercantia) una accion contra Electrolux por violacién de todas
las partes nacionales de la patente europea de las que era titular. La demandante solicitaba que se
prohibiera a Electrolux continuar utilizando la invencién patentada en todos los Estados en los que
la patente europea habia sido validada y reclamaba, ademds, una remuneracion razonable y una
indemnizacion por dafnos y perjuicios por el uso supuestamente ilicito de la invencidn. La estrategia
procesal de la demandante respondia a una légica de concentracién del litigio ante el tribunal del
domicilio del demandado, que en este caso era Suecia.

Electrolux solicité la desestimacion de las pretensiones y cuestiond, de forma especifica, la com-
petencia de los tribunales suecos para conocer de las infracciones relativas a las violaciones de las
partes nacionales de la patente EP. 1434 512 distintas de la parte sueca.

Su posicién consistia en que las patentes extranjeras eran nulas y que los érganos jurisdicciona-
les suecos no eran competentes para pronunciarse sobre su violaciéon y que, en consecuencia, el
litigio entraba en el &mbito del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis, que atribuye competen-
cia exclusiva a los tribunales del Estado de registro o validacién en materia de inscripcion o validez
de patentes. A juicio de Electrolux, una accién por infraccién en la que se invoca la nulidad de la
patente no puede ser disociada de la cuestién de la validez del derecho invocado, de modo que
Unicamente, los érganos jurisdiccionales de los Estados miembros en los que habian sido validadas
las patentes extranjeras eran competentes para conocer de las pretensiones de BSH relativas a la
violacién de las mencionadas patentes nacionales.

Ademads, segun Electrolux, el articulo 61, parrafo segundo, de la Ley de Patentes sueco, que esta-
blece que la cuestion de la validez de una patente debe examinarse en un procedimiento distinto del
procedimiento por violacién de tal patente, afecta Unicamente a las patentes suecas. Dado que el
Derecho sueco se aplica exclusivamente a las patentes suecas, sostenia que un érgano jurisdiccional
sueco no puede, sobre la base de esa disposicién, conocer de un litigio en el que el demandado
plantee, en el marco de una accién por violacién de patente, la nulidad de una patente expedida
por un Estado distinto de Suecia.

Mediante resolucién de 21 de diciembre de 2020 el Patent och marknadsdomstolen compartié
en lo esencial esta tesis y, sobre la base de los articulos 24.4 y 27 del Reglamento Bruselas | bis, se
declaré incompetente para conocer de la accién por violacion de las patentes validadas en Estados
miembros distintos de Suecia. Ademads, se declaré igualmente incompetente respecto de la patente
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validada en Turquia, estimando que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis expresaba un prin-
cipio general de competencia reconocido a nivel internacional.

BSH recurrié en apelacion la referida resolucién ante el Svea hovrétt, Patent och marknadséverdo-
mstolen (Tribunal de Apelacién con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelacién en Materia de
Patentes, Marcas y Mercantil) y sostuvo que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis no debia
aplicarse a las acciones por infraccién de patente como tales, sino exclusivamente a las cuestiones
relativas a la validez. Segun esta parte, el hecho de que la demandada opusiera una excepcién de
nulidad no podia producir el efecto de privar al tribunal sueco de su competencia para conocer
del litigio por infraccidn, al menos en lo que respecta a las pretensiones sustantivas de cesacion e
indemnizacién. Ademas, BSH defendid que, por tratarse de una demandada domiciliada en Suecia,
el articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis atribuia competencia a los tribunales suecos también
para conocer de la infraccidn de la patente validada en Turquia.

Electrolux recordd ante el tribunal remitente, en esencia, la postura que habia expuesto ante el
Patent och marknadsdomstolen alegando que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis debia
interpretarse en el sentido de atribuir competencia exclusiva a los tribunales del Estado de registro
también cuando la validez de la patente se invoca Unicamente por via de excepcién en el marco de
unaaccién por infraccién. Segun la demandada, los tribunales suecos carecian de competencia para
conocer del litigio, al considerar que las cuestiones relativas a la infraccién y a la validez de la patente
se encuentran estrechamente vinculadas y no pueden examinarse de forma separada.

En estas circunstancias, el tribunal remitente decidié suspender el procedimiento y plantear tres
cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia acerca de la competencia internacional de los érga-
nos jurisdiccionales suecos. En primer lugar, solicité al Tribunal de Justicia que aclarara si un tribu-
nal competente para conocer de una accién por infracciéon de patente en virtud del articulo 4.1 del
Reglamento Bruselas 1 bis pierde su competencia para pronunciarse sobre dicha accién cuando el
demandado invoca, por via de excepcidn, la nulidad de la patente, o si la competencia exclusiva
prevista en el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas 1 bis se limita Unicamente al examen de la cues-
tion de la validez.

En segundo lugar, pregunté si la existencia de una norma nacional que exige al demandado ejer-
citar una accién autbnoma de nulidad para que pueda examinarse la invalidez de la patente en el
marco de un procedimiento por infraccién puede influir en la respuesta a la primera cuestion.

Por ultimo, el tribunal remitente solicitd que se precisara si la competencia exclusiva establecida
en el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis resulta también aplicable respecto de las partes de
una patente europea validadas en un Estado tercero, concretamente Turquia, de modo que los tri-
bunales de dicho Estado deban considerarse exclusivamente competentes para pronunciarse sobre
su validez.

En la sentencia de 25 de febrero de 2025, el Tribunal de Justicia declara que:

5. Eldérganojurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado que conoce de una
accion por infraccion de patente en virtud del articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis man-
tiene su competencia para resolver dicha accién, aunque el demandado impugne la validez
de la patente por via de excepcién. Sin embargo, la competencia para pronunciarse sobre la
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validez de la patente corresponde exclusivamente a los tribunales del Estado en el que esta
haya sido concedida o registrada.

6. Elarticulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis no resulta aplicable a las patentes concedidas
o validadas en terceros Estados. Por consiguiente, el tribunal de un Estado miembro compe-
tente para conocer de una accién por infracciéon puede examinar incidentalmente una excep-
cion de nulidad relativa a una patente de un tercer Estado, siempre que su decisién no afecte
a la existencia, validez o contenido de dicha patente ni produzca efectos sobre el registro
nacional correspondiente.

Il. Fundamentos de derecho

1. La delimitacion de la competencia exclusiva en materia
de patentes en litigios transfronterizos: interpretacion
del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis

Cabe senalar que la sentencia analizada se refiere a un litigio transfronterizo en materia de pro-
piedad industrial. La patente europea clésica, una vez concedida, se fragmenta en una serie de
validaciones nacionales, lo que genera una tensién constante entre la necesidad de concentracion
procesal y el caracter territorial de los patentes?. El Convenio sobre la Patente Europea, firmado en
Munich el 5 de octubre de 1973, no contiene ninguna disposicidon que defina o limite expresamente
la competencia de los tribunales de los Estados contratantes para conocer de litigios transfronterizos
relativos a una patente europea®.

Asimismo, debe recordarse que, en el ambito de la Unién Europea, la determinacién de la com-
petencia judicial internacional en los litigios relativos a derechos de propiedad industrial se rige, con
caracter general, por Reglamento Bruselas | bis. En virtud del articulo 4.1 del Reglamento Bruselas
| bis, las personas domiciliadas en un Estado miembro pueden ser demandadas ante los tribunales
de dicho Estado. El articulo 63.1 del Reglamento Bruselas | bis precisa que una sociedad o cualquier
otra persona juridica estd domiciliada en el lugar donde tenga su sede estatutaria, su administracion
central o su centro principal de actividad.

No obstante, el articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis establece esta regla de competencia
de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado «sin perjuicio de las disposi-
ciones» contenidas en el propio Reglamento Bruselas | bis. Aunque esta regla constituye, de con-
formidad con el considerando 15 del Reglamento Bruselas | bis, el principio general en materia de

3 Vipal-Quabras TriAs DE Bes, M., Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violacién del
derecho de patente, ].M. Bosch Editor, Barcelona, 2005; Zemta-Pacup, Z. ¥ TarGOsz, T., «Cross-border pa-
tent litigation under the EPC», en European Patent Law: The Unified Patent Court and the European Patent
Convention, editores MartHews D. y Torremans P., De Gruyter, Berlin/Boston, 2023, pags. 27-42.

4 Convenio sobre la Concesién de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea, CPE), firmado
en Munich el 5 de octubre de 1973, revisado por el Acta de 29 de noviembre de 2000 y modificado por
las decisiones del Consejo de Administracion de la Organizacion Europea de Patentes de 28 de junio de
2001, 7 de diciembre de 2006 y 26 de octubre de 2010.
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competencia judicial internacional, dicho Reglamento prevé diversas excepciones®. Entre ellas, el
articulo 24 del Reglamento Bruselas | bis establece la competencia exclusiva de los tribunales de un
determinado Estado miembro para conocer de las categorias de asuntos expresamente enumera-
das en dicho precepto, con independencia del domicilio de las partes. Entre las materias para las
que el Reglamento Bruselas | bis establece foros de competencia exclusiva se encuentran los litigios
relativos al registro o a la validez de patentes, marcas, dibujos y modelos y otros derechos andlogos
sujetos a depésito o registro (art. 24.4). En el caso de las patentes, la competencia corresponde
exclusivamente a los tribunales del Estado miembro donde se ha registrado o se ha solicitado el
registro del derecho.

Precisamente, tras la redaccion dada a esa disposicién en el Reglamento Bruselas | bis, su texto
precisa —incorporando la aclaracion realizada por el TJUE en su sentencia en caso C-4/03 «GAT»*—
que tal competencia exclusiva se atribuye independientemente de que la cuestién se haya suscitado
por via de accién —como una demanda reconvencional que persigue la declaracion de nulidad del
derecho— como por via de excepcién —cuando lo Unico que se persigue es la desestimacién de la
demanda pero sin intencién de anular el derecho’—. Es decir, los tribunales del Estado en el que
radica el registro son competentes, con independencia de las cuestiones procesales suscitadas en
el litigio sobre la validez del derecho o sobre su inscripcién. La regla de competencia exclusiva del
articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis se ha de aplicar con independencia de tales cuestiones
procesales, por tratarse de un foro imperativo.

De conformidad con el segundo parrafo de dicho apartado, los tribunales de cada Estado miem-
bro son exclusivamente competentes para conocer de los litigios relativos al registro o a la validez
de una patente europea concedida para ese Estado miembro. Asi pues, en virtud del articulo 24.4,

5 Segun del considerando 15 del Reglamento Bruselas | bis, las normas de competencia judicial interna-
cional deben caracterizarse por un alto grado de previsibilidad y fundamentarse, como regla general, en
el domicilio del demandado. Solo de manera excepcional pueden aplicarse otros criterios de conexion
cuando asi lo justifiquen la naturaleza del litigio o la autonomia de las partes. Asimismo, en el caso de las
personas juridicas, el concepto de domicilio debe definirse de forma auténoma con el fin de reforzar la
transparencia de las normas comunes y evitar conflictos de jurisdiccion.

6 TJCE, asunto C-4/03, Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) v. Lamellen und Kupplungs-
bau Beteiligungs KG (LuK), sentencia de 13 de julio de 2006, EU:C:2006:457, Vease: S. Awvarez GONZALEZ,
M. Reaugo Isibro, «Litigacion internacional sobre patentes en Europa: el sistema de competencia judicial
internacional interpretado por el T|CE (reflexiones tras las sentencias del T)CE de 13 de julio de 2006 en
los casos GAT y Roche)», Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, t. XXVII, 2006-2007: 661-678.
La sentencia del T)CE de 13 de julio de 2006 en el asunto GAT (C-4/03), asi como la dictada el mismo
dia en el asunto Roche (C-539/03), constituyen un punto de inflexién en la litigacién internacional sobre
patentes en Europa. Ambas decisiones fueron objeto de amplias criticas doctrinales debido a la escasa so-
lidez de sus argumentos y a sus consecuencias restrictivas para la tutela transfronteriza de los derechos de
patente. En particular, limitaron significativamente la posibilidad de concentrar litigios relativos a patentes
europeas ante un unico tribunal, reforzando una interpretacién estricta de las reglas de competencia judi-
cial internacional. Como consecuencia, se incrementé la fragmentacién de los procedimientos en materia
de propiedad industrial dentro de Europa y se entorpecio la litigacion relativa a la infraccién de patentes
sujetas a depdsito o registro mediante la denominada practica del «torpedeo».

7 LoPeZ-TARRUELLA MARTINEZ, A., Manual de Derecho internacional privado, 4.2 ed., Editorial Club Universita-
rio, Alicante, 2022, pag. 526.
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parrafo segundo, del Reglamento Bruselas | bis, una patente europea concedida por la Oficina Euro-
pea de Patentes (OEP) y posteriormente validada en un Estado miembro, estd sometida, en lo que
respecta a su validez, a las mismas reglas de competencia judicial que una patente nacional. En ade-
lante, serad necesario tener en cuenta el sistema internacional de competencia judicial establecido
por el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP) para los litigios en materia de las
patentes europeasy a las patentes europeas con efecto unitario. Este sistema pretende facilitar a los
titulares la proteccién y defensa de sus derechos de patente mediante un mecanismo jurisdiccio-
nal centralizado, asi como garantizar una interpretacién y aplicacién uniformes de los Reglamentos
sobre la patente unitaria, del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y del propio ATUP. La crea-
cion del sistema del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) ha contribuido a reducir las distorsiones
que la interpretacion tradicional del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis generaba en la litiga-
cion transfronteriza en materia de patentes entre los Estados miembros participantes en el sistema
de la patente unitaria. No obstante, el funcionamiento del TUP podria convertirse, a su vez, en una
fuente de nuevos desafios juridicos®.

A este respecto, resulta necesario sefalar que las dos primeras cuestiones prejudiciales plantea-
das al Tribunal de Justicia se centraban en determinar el alcance de la competencia exclusiva prevista
en el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis cuando la validez de una patente se invoca por via
de excepcién en el marco de una accién por infraccién. En particular, se trataba de esclarecer si el
tribunal competente para conocer de la accién por infraccién en virtud del articulo 4.1 del Regla-
mento Bruselas | bis pierde su competencia para resolver sobre dicha accién cuando el demandado
cuestiona la validez de la patente, o si la falta de competencia se limita Gnicamente al examen de la
excepcion de nulidad (apartados 24y 25).

La dificultad interpretativa surge porque en la practica la accién por infraccién de patente y la
cuestion relativa a su validez aparecen con frecuencia estrechamente unidas. El demandado, al
oponerse a la acciéon de infraccién, suele alegar que la patente invocada es nula. No obstante, en
la practica ello podia conducir a la paralizaciéon de un procedimiento por infraccion de patente
mediante el planteamiento de una accion de nulidad de la patente en aquellos supuestos en los
que esta hubiera sido concedida en un Estado distinto de aquel en el que el demandado por
infraccién de patente tuviera su domicilio. Asi, al alegarse la posible nulidad de la patente, resul-
taba de aplicacidn el foro exclusivo del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis, de modo que
el tribunal que conocia de la accién por infraccidon no podia pronunciarse sobre el litigio hasta que,
a instancia de la parte interesada, los tribunales del Estado de concesion de la patente resolvieran
sobre su validez® (apartados 31 a 37).

8 Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (ATUP), firmado en Bruselas el 19 de febrero de 2013
(DOUE C 175, de 20 de junio de 2013, p. 1), en vigor desde el 1 de junio de 2023. Vease: Lopez-TARRUE-
LA MARTINEZ, A., Manual de Derecho internacional privado, 4.2 ed., Editorial Club Universitario, Alicante,
2022, pag. 530; Lorez-TARRUELLA MARTINEZ, A., «Hacia un nuevo escenario en la litigacidn transfronteriza de
patentes en Europa: la jurisdiccion internacional y la distribucién de competencias en el Tribunal Unifica-
do de Patentes», en Revista Electrénica de Estudios Internacionales (REEI), nim. 42, 2021, pag. 1-42; oe
MicueL Asensio, P.A., La patente europea con efecto unitario y su régimen juridico, 2016, pag. 151.

9 Perez-LLorca, J.P. (pr.); Bianco-MoraLes Limones, P.; Garau Soerino, F.F.; Lorenzo Guittén, M.L. Y MonTEIRO Mu-
REL, F.J. (coords.), Comentario al Reglamento (UE) n.° 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el re-
conocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento Bruselas 1),
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016, pag. 528; Vease tambien: Requejo Isibro, M. (ed.), Brussels
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Por este motivo, la sentencia comentada reviste una gran importancia, ya que la cuestion central
consiste en determinar si la competencia exclusiva prevista en el articulo 24.4 del Reglamento Bruse-
las | bis se extiende también a los supuestos en los que la validez de la patente se plantea Unicamente
como excepcién o medio de defensa en el marco de una accién por infraccion. La respuesta resulta
decisiva para determinar en qué medida las acciones transfronterizas por infraccién de patente
pueden concentrarse ante un mismo 6rgano jurisdiccional (apartados 38 a 41).

Antes de resolver el problema de fondo, el Tribunal parte de una premisa metodoldgica esencial:
el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis debe interpretarse de manera auténoma y uniforme
en todos los Estados miembros. Esta conclusion excluye que el alcance de la competencia exclusiva
pueda depender de las categorias procesales existentes en los distintos ordenamientos naciona-
les. Asimismo, el Tribunal rechaza expresamente que la existencia de normas procesales nacionales
que exijan la interposiciéon de una accién auténoma de nulidad pueda influir en la interpretacién del
Reglamento. De admitirse lo contrario, el dmbito de aplicacién del articulo 24.4 variaria de un Estado
miembro a otro, comprometiendo la uniformidad del sistema (apartados 26 a 28).

El Tribunal recuerda que el articulo 24.4 atribuye competencia exclusiva en materia de inscripcio-
nes o validez de patentes con independencia de que la cuestidn se suscite por via de accién o por
via de excepcién. De esta formulacion deduce que, siempre que se plantee una controversia sobre
la validez de una patente, son exclusivamente competentes los tribunales del Estado en que se haya
producido el registro o la validaciéon. Esta competencia se justifica, segun la jurisprudencia conso-
lidada, por la especial conexidon material y juridica existente entre el litigio y el Estado de registro,
donde se encuentran tanto la autoridad administrativa que ha intervenido en la concesién o valida-
cién como el marco normativo sustantivo aplicable (apartados 31 a 36).

La sentencia subraya que esta competencia exclusiva se aplica también cuando la validez se
impugna de manera incidental, es decir, no solo cuando el litigio tiene por objeto principal una
accién de nulidad, sino también cuando la nulidad se formula como medio de defensa frente a una
accion por infraccién. En consecuencia, el érgano jurisdiccional que conoce de la accién por infrac-
ciéon no puede pronunciarse sobre la validez de una patente expedida en otro Estado miembro,
debiendo declararse incompetente respecto de dicha cuestién, cuya resolucién corresponde exclu-
sivamente a los tribunales del Estado de expedicién o validacién de la patente (apartados 34 a 37).

La principal aportaciéon de la sentencia radica en afirmar que la mera invocacién de la nulidad de
una patente por via de excepcidén no priva de competencia al tribunal que conoce de una accién
por infraccién en virtud del articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis. Aunque la cuestion relativa a
la validez queda sometida a la competencia exclusiva de los tribunales del Estado de concesién o
validacién, ello no implica que la accién principal por infraccién deba quedar automaticamente fuera
de su dmbito competencial (apartados 38 a 41).

De este modo, el Tribunal distingue claramente entre la cuestién de la infraccién y la cuestion de
la validez. Mientras que la primera puede ser conocida por el tribunal competente con arreglo a las
reglas generales del Reglamento, la segunda corresponde exclusivamente a los érganos jurisdiccio-

I bis: ACommentary on Regulation (EU) No 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northamp-
ton, 2022; MacNus, U. y Mankowski, P. (eds.), Brussels Ibis Regulation - Commentary, 2.2 ed., European
Commentaries on Private International Law (ECPIL), Verlag Dr. Otto Schmidt, Kéln, 2022.
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nales del Estado de registro o validacién. Esta interpretacion evita que la simple alegacién de nuli-
dad por parte del demandado se convierta en un mecanismo capaz de bloquear sistematicamente
las acciones por infraccién. De lo contrario, la excepcidn prevista en el articulo 24.4 correria el riesgo
de convertirse en la regla en una gran parte de los litigios en materia de patentes, vaciando de con-
tenido el foro general del domicilio del demandado. La solucién adoptada confirma, ademas, que
la competencia exclusiva prevista en dicho precepto debe ser objeto de una interpretacién estricta,
limitada a las controversias relativas a la validez de la patente.

La interpretacion del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis no queda desvirtuada por el
hecho de que su aplicacion pueda dar lugar a la escisién del litigio entre, por una parte, el proce-
dimiento por infraccién de patente, que permanecera ante los tribunales del Estado miembro del
domicilio del demandado, y, por otra, el procedimiento relativo a la validez de la patente concedida
en otro Estado miembro, respecto del cual son exclusivamente competentes los tribunales de este
Gltimo Estado (apartado 50).

La separacién entre la accién por infraccién y la cuestidn de la validez no significa que el tribu-
nal competente para la infraccion deba ignorar la existencia de un procedimiento paralelo de nuli-
dad ante los tribunales del Estado de registro. El Tribunal de Justicia reconoce expresamente que
el érgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la accién por infraccién puede suspender el
procedimiento si considera que existe una posibilidad razonable y no desdefable de que la patente
sea anulada por el tribunal competente para pronunciarse sobre su validez (apartado 51). De este
modo, se evita tanto la paralizacion sistematica de las acciones por infraccion como el riesgo de que
se dicten resoluciones desconectadas de la evolucién del litigio sobre la validez.

2.Las patentes de terceros Estados en el sistema
del Reglamento Bruselas I bis

Latercera cuestion prejudicial permitia al Tribunal pronunciarse, si el articulo 24.4 del Reglamento
Bruselas | bis se aplica a las patentes expedidas o validadas en terceros Estados. El Tribunal afirma
que el Reglamento no atribuye competencia a los érganos jurisdiccionales de Estados terceros ni
puede ser interpretado como una norma que les reconozca competencia exclusiva en materia de
validez de patentes. Sudmbito se limita a la distribucién de competencias entre los tribunales de los
Estados miembros, pues el sistema instaurado por el Reglamento Bruselas | bis constituye un régi-
men interno de la Unién Europea orientado a garantizar el buen funcionamiento del mercado interior
y del espacio europeo de justicia (apartados 55 a 57).

Antes de examinar la cuestién de la validez de la patente, el Tribunal recuerda asimismo que la
presencia de elementos vinculados a un tercer Estado no excluye, la aplicacion del Reglamento Bru-
selas | bis. En este sentido, reitera la doctrina establecida en la sentencia Owusu, segun la cual los
6rganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden ejercer la competencia que les atribuye
el Reglamento Bruselas | bis aun cuando el litigio presente conexiones relevantes con un Estado
tercero. Esta sentencia establecia que el domicilio del demandado basta por si mismo para funda-
mentar la competencia obligatoria de los tribunales del Estado miembro de que se trate y contribuye
a reforzar la previsibilidad y la seguridad juridica que inspiran el sistema de competencia judicial
internacional del Reglamento Bruselas | bis (apartados 59 a 61y 70; Owusu, C-281/02).

10 TJUE, sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu c. Jackson, C-281/02, EU:C:2005:120. Como sefalé el
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Cabe destacar que el Tribunal de Justicia sefialé que un Estado, en el ejercicio de sus competen-
cias soberanas, puede expedir, validar y registrar derechos de propiedad intelectual que confieren
a su titular derechos exclusivos en el territorio de dicho Estado, como ocurre con las patentes. La
competencia exclusiva en materia de validez de patentes puede justificarse, entre otras razones, por
el hecho de que tanto la administracion nacional como los érganos jurisdiccionales del Estado de
registro estdn en mejores condiciones para conocer de los litigios relativos a la validez de la patente
y a su registro. Ademas, la concesién y el mantenimiento de estos derechos constituyen manifesta-
ciones de la soberania estatal sobre su propio sistema registral (apartados 72y 73).

No obstante, debe senalarse que la situacion es diferente cuando la cuestion de la validez de
una patente concedida en un tercer Estado se plantea Unicamente por via de excepcidén en el marco
de una accion por infraccion de patente ejercitada ante un tribunal de un Estado miembro. En tal
supuesto, la finalidad de la excepcién no es obtener una resolucién que declare la nulidad total o
parcial de la patente, sino Unicamente lograr la desestimacién de la accién por infraccién. Por con-
siguiente, la resolucién del tribunal del Estado miembro no puede afectar a la existencia, alcance
o contenido de la patente en el tercer Estado ni dar lugar a la modificacién de las inscripciones
practicadas en su registro nacional. Por ello, solo los érganos jurisdiccionales del Estado tercero de
expedicién o validacién de la patente son competentes para declarar su nulidad mediante una reso-
luciéon que pueda modificar el registro nacional correspondiente. La aportacién del Tribunal resulta
especialmente significativa, ya que confirma que la competencia para adoptar decisiones con efec-
tos constitutivos sobre la existencia o el contenido de una patente pertenece exclusivamente a los
érganos jurisdiccionales del Estado que la expidid o validd, en atencion a los principios de soberania
estatal y de no injerencia (apartados 73 a 75).

En consecuencia, el Tribunal concluydé que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis no
resulta aplicable a las patentes concedidas o validadas en terceros Estados. Si un érgano jurisdiccio-
nal de un Estado miembro conoce, sobre la base del articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis, de
una accién por infraccion de una patente expedida o validada en un Estado tercero y, en el marco
de dicho procedimiento, se plantea por via de excepcién la cuestién de la validez de esa patente,
dicho érgano jurisdiccional serd competente para pronunciarse sobre tal excepcién. No obstante,
su decisién no podra afectar a la existencia, validez o contenido de la patente en ese Estado tercero
ni conllevar la modificacién del correspondiente registro nacional (apartados 61, 74 y 76).

En consecuencia, el Tribunal concluyd que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis no
resulta aplicable a las patentes concedidas o validadas en terceros Estados. Si un érgano jurisdiccio-
nal de un Estado miembro conoce, sobre la base del articulo 4.1 del Reglamento Bruselas | bis, de
una accién por infraccién de una patente expedida o validada en un Estado tercero y, en el marco
de dicho procedimiento, se plantea por via de excepcion la cuestion de la validez de esa patente,

Tribunal de Justicia en dicha sentencia, ... el hecho de que estén implicados un Estado contratante y un
Estado tercero, debido, por ejemplo, a que el demandante y uno de los demandados estan domiciliados
en el primer Estado, y a que los hechos controvertidos se han producido en el segundo Estado, también
puede conferir caracter internacional a la relacion juridica de que se trate». (ST|CE de 1 de marzo de 2005,
Owusu, C-281/02, EU:C:2005:120, apartado 26). Vease: Lopez-TARRUELLA MARTINEZ, A., Manual de Derecho
internacional privado, 4.2 ed., Editorial Club Universitario, Alicante, 2022, pag. 64; be VERNEUIL SMITH, P.,
LassersoN, B., Rymkiewicz, R., «Reflections on Owusu: The Radical Decision in Ferrexpo», en Journal of Priva-
te International Law, t. 8, nim. 2, 2012, pags. 389-405.
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dicho érgano jurisdiccional serd competente para pronunciarse sobre tal excepcién. No obstante,
su decisién no podra afectar a la existencia, validez o contenido de la patente en ese Estado tercero
ni conllevar la modificacién del correspondiente registro nacional.

Se admite, por tanto, una apreciacién incidental de la validez, pero no una declaracién constitu-
tiva de nulidad con efectos generales. Solo los érganos del Estado que expide o valida la patente
pueden alterar formalmente su existencia juridica dentro de su propio ordenamiento. Sin embargo,
esa reserva no impide que un tribunal de un Estado miembro valore incidentalmente la validez del
derecho extranjero a efectos de decidir sobre la infraccidn entre las partes litigantes. El equilibrio
alcanzado por el Tribunal es especialmente refinado, porque permite preservar la eficacia del foro
general sin invadir la soberania del Estado tercero sobre su sistema registral.

lll. Conclusiones

La sentencia analizada constituye una de las resoluciones mas importantes en materia de com-
petencia judicial internacional sobre litigios de patentes en la Unidn Europea. Por un lado, reafirma
que la validez de una patente es una materia reservada a los tribunales del Estado de registro o vali-
dacion. Por otro lado, impide que esta reserva absorba indebidamente las acciones por infraccién y
frustre la operatividad del foro del domicilio del demandado. El Tribunal logra asi mantener el equili-
brio entre territorialidad de la patente, seguridad juridica y buena administracion de justicia.

La principal conclusion que se desprende del fallo es que el tribunal del Estado miembro del
domicilio del demandado, competente en virtud del articulo 4.1 del Reglamento, no pierde su com-
petencia para conocer de una accién por infraccién de patente por el mero hecho de que el deman-
dado impugne la validez de la patente invocada. La competencia exclusiva prevista en el articulo
24.4 se circunscribe a la cuestidn de la validez, que corresponde Unicamente a los tribunales del
Estado de expedicién o validacién. Esta delimitacion evita que la competencia exclusiva absorba
indebidamente la accion por infraccién y preserva la funcion estructural del foro general del domici-
lio del demandado.

Una segunda conclusion es que el significado y alcance del articulo 24.4 del Reglamento Bruselas
| bis deben determinarse de manera autébnoma y uniforme, sin quedar condicionados por las pecu-
liaridades del Derecho procesal nacional. La existencia de normas internas que exijan una accién
separada de nulidad no altera la interpretacion del Reglamento Bruselas | bis ni puede modificar la
distribucién competencial establecida por el Derecho de la Unién Europea.

En tercer lugar, la sentencia precisa que el articulo 24.4 del Reglamento Bruselas | bis se limita
a regular la distribucion de competencias entre los tribunales de los Estados miembros, por lo que
no resulta aplicable a los érganos jurisdiccionales de terceros Estados ni les confiere competencia
alguna. No obstante, cuando el tribunal de un Estado miembro es competente por razén del domi-
cilio del demandado para conocer de una accién por infraccion relativa a una patente expedida o
validada en un tercer Estado, puede pronunciarse incidentalmente sobre la excepcién de nulidad,
siempre que su decision no afecte a la existencia del derecho ni al registro nacional extranjero.
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