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INFRACCION DE PATENTE Y MEDIDAS
CAUTELARES DE CESACION: ; «ALGO MAS» QUE
INFRACCION PARA CONCEDERLAS O «ALGO
MENOS» QUE INFRACCION PARA DENEGARLAS?

PATENT INFRINGEMENT AND INJUNCTIVE
RELIEF: «xSOMETHING MORE» THAN A
VIOLATION TO GRANT OR «SOMETHING LESS»
THAN A VIOLATION TO DENY THEM?

JOSE MASSAGUER"

RESUMEN

La doctrina judicial que exige la presencia de «algo mas» que la infraccion, actual o inminente,
de una patente para que se acuerden medidas cautelares de cesacion es contraria a la configura-
cion legal de esta clase de tutela cautelar, a la esencia de la proteccion juridica de la patente como
situacion cautelable y a las exigencias del articulo 9.1.a) de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha
sido interpretado por la Sentencia del TJUE en el asunto C-688/17. En consecuencia, debe ser
abandonada y retomada la doctrina que considera que la infraccién vacia la esencia de la patente
por si misma vy justifica por ello la concesién de medidas de cesacion cautelar. Ahora bien, las
concretas circunstancias del caso, si las hay, deben tomarse en consideracion para denegar la
cesacion cautelar alli donde, a la vista del uso que el demandante hace o no hace de su patente, en
realidad «hay algo menos» que infraccién porque la conducta infractora no vacia de facto la utilidad
de la exclusiva que confiere la patente.

Palabras clave: patentes, medidas cautelares cesatorias, Directiva 2004/48/CE.

ABSTRACT

Some recent court rulings have found that «something more» than the patent infringement
is necessary for Pls to be granted. However, this new doctrine violates the legal regime of this
sort of provisional relief, the very essence of the protection of patents and the obligation under ar-
ticle 9.1.a) of the Directive 2004/48/EC as interpreted by the ECJ in case C-688/17. Accordingly,
the courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infringement empties
its protection in a non-redressable manner, and Pls are prima facie justified. That said, the speci-
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fic circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant Pls where they imply
«something less» courts should abandon this doctrine and assume again that the patent infrin-
gement empties its protection in a non-redressable manner, and Pls are prima facie justified.
That said, the specific circumstances of the case, if any, must be considered to decide to grant
PlIs where they imply «something less» than a regular patent infringement because it does not
cause the patentee to suffer the practical loss of its legal exclusivity over the patented invention.
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I. INTRODUCCION

Las acciones de infraccidon de la patente son una pieza esencial de su sistema
de proteccion juridica, y en particular lo es el arsenal de disposiciones judiciales
que, en respuesta a esas acciones, no solo imponen el respeto a la patente frente
a su explotacidn ilicita, sino que disuaden a los terceros de emprenderla. O eso
se debe esperar no solo de su disefo positivo, sino especialmente del auxilio ju-
dicial requerido para que ese disefo halle una plasmacion efectiva y cumpla los
fines a los que obedece. En este ambito, el rol protagonista pertenece a la accion
de cesacion, sea de la infraccion cometida, si hay riesgo de que continle, sea
de la solo preparada, si hay riesgo de que se inicie o reitere de forma inminente
en ausencia del amparo judicial, y ello tanto si interesa una cesacion definitiva,
acordada en el fallo de la sentencia, como si se trata solo provisional, ordenada
por el auto que acoge la oportuna peticion de medidas cautelares'.

La tutela cautelar inhibitoria tiene en este &mbito una especial importancia
politico-legislativa y material, debido a la conjuncidon de la naturaleza de la
proteccidn juridica de la patente y su duracion. En el primer sentido, la protec-
cion que confiere la patente se encarna en un derecho que reserva a su titular
la explotacion de la invencidn protegida con exclusion de todo tercero no au-
torizado, pero no le otorga (porque es imposible) un control material sobre la

! Entre las voces mas autorizadas de nuestra doctrina esta fuera de cuestion el cardcter unitario de la ac-
cion principal y cautelar de cesacion a pesar de la pluralidad formal de remedios que comprende en funcion de
que la conducta antijuridica se hubiera verificado ya y cupiera esperar su continuidad durante la tramitacion del
proceso de infraccion, solo se hubiera preparado para ser iniciada inminentemente y continuada durante ese pro-
ceso, o se hubiera interrumpido pero fuera inminente su reanudacion, porque en Gltima instancia son idénticos
tanto el contenido material del remedio acordado: prohibicion de infringir, como la situacion impeditiva de la
eficacia de la sentencia que combate: infraccion durante la tramitacion del proceso declarativo, y su presupuesto
material: riesgo de infraccion. Vid. PANTALEON (1996), pags. 953-957; PORTELLANO (2003), pag. 24. También es
la tesis que he defendido en MASSAGUER (2018), nms. (38) a (40), y (2020), nms. (49) a (51).
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invencidn patentada, ni imposibilita materialmente a los terceros su explota-
cion rival antijuridica. En el segundo sentido, la patente tiene una duracidon de
veinte aflos que, en buen nlimero de sectores y casos, se recorta severamente,
de facto, a causa del extenso tiempo preciso para tramitar el procedimiento
que lleva a su concesion y alin méas para definir la redaccion final de sus rei-
vindicaciones y determinar con ello el alcance de la proteccion conferida a
su titular, habida cuenta de la posibilidad de limitar las reivindicaciones en
el curso del procedimiento de oposicion y del de nulidad, de la frecuencia
con que se promueven estos procedimientos y de la insistencia con que los
demandados tratan de valerse de la demora en la concrecion del texto final
de las reivindicaciones para evitar las acciones de infraccion de los titulares,
especialmente en via cautelar?.

Estas circunstancias marcan decisivamente el sentido y alcance que debe
merecer la infraccion iniciada o inminente en la fundamentacion de la cesacion
cautelar. A mi juicio, la doctrina de jueces y tribunales habia resuelto esta cues-
tion acertadamente, al entender que la infraccion actual o potencial es, al menos
por regla general, factor bastante para estimar el riesgo de frustracion de la
efectividad de la sentencia que estime la accion principal y, en presencia de los
demas presupuestos requeridos, para conceder medidas de cesacion provisional.
Sin embargo, en una de las plazas donde usualmente se concentra la litigacion
sobre infraccion de patentes algunas resoluciones recientes han adoptado una
nueva aproximacion a esta cuestion que podria dificultar grave e injustificada-
mente la obtencion de medidas cautelares de cesacion. Siempre desde mi punto
de vista, ese giro no es coherente con el régimen de la tutela cautelar inhibito-
ria, ni en general ni en asuntos de patentes, aunque tiene la virtud de obligar a
ponderar las circunstancias del caso y advertir de la presencia de factores que,
a pesar de la infraccion presente o inminente y de forma excepcional, podrian
eliminar la necesidad de la tutela inhibitoria cautelar.

II. REGIMEN JURIDICO

Las medidas cautelares en litigios de infraccidon de patente estan reguladas
en el Capitulo III, rubricado «medidas cautelares», del Titulo XII, dedicado a
las cuestiones relativas a la jurisdiccidon y normas procesales, de la Ley 24/2015,
de 24 de julio, de Patentes («LLP»), articulos 127 a 132, que en buena medida re-
producen los articulos 133 a 139 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
(«LP 1986»). De definir la fundamentacidon de las medidas cautelares en estos
litigios se encarga el articulo 127 de la LP, segtn el cual,

«Quien ejercite o vaya a ejercitar una accion de las previstas en la presente
Ley podra solicitar del drgano judicial que haya de entender de la misma la adop-
cion de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, de

2 Aunque esos intentos se estan rechazando por los tribunales, es indudable que, como parte de la estra-
tegia de defensa, demoran significativamente la resolucion de los procesos de medidas cautelares, como es
de ver en los autos de la seccion 15.* de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de 2021
(ECLLLES:APB:2021:9074A), y de 28 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2021:10605A), que revocan re-
soluciones de instancia que acogieron las objeciones de las demandadas y fueron rapidamente resehadas en
la literatura profesional: cfr. RIBERA, Niria, «Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request
based on patent in amended form» (Barcelona patent court dismisses preliminary injunction request based on
patent in amended form - Commentary - Lexology).
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conformidad con lo previsto en la misma y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil»,

y de hacerlo particularmente en relacion con la cesacion cautelar, el articu-
lo 128.1.a) de la LP, que al respecto establece que:

«Se podran adoptar como medidas cautelares contra el presunto infractor las
que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su
dia recaiga, y en especial las siguientes:

a) La cesacion de los actos que pudieran infringir el derecho del peticiona-
rio o su prohibicidn, cuando existan indicios racionales para suponer la inminen-
cia de dichos actos».

La remision del articulo 127 de la LP a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil («<LEC») obliga a tener presente lo que en ella se dispo-
ne sobre caracterizacion y fundamentacion de las medidas cautelares (arts. 726
y 728 LEC) si es preciso y en cuanto sea preciso integrar el régimen especial de
la LP. Pero las fuentes de integracion del régimen de la fundamentacion de las
medidas cautelares de cesacidn en litigios por infraccion de patentes no son solo
las reglas de la LEC.

Esta es materia armonizada por la Directiva 2004/48/CE de 29 de abril, re-
lativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual («Directiva», «Direc-
tiva 2004/48/CE»), que dedica a las medidas cautelares, con mencidn expresa
de la cesacion, el apartado (22) de su preambulo, en el que se puede leer que:

«También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan
la cesacion inmediata de la infraccidn sin esperar una decision sobre el fondo, al
mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la propor-
cionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada
caso y se proporcionan las garantias necesarias para cubrir los gastos y perjuicios
ocasionados a la parte demandada por una peticion injustificada. Estas medidas
estan especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente
que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un
derecho de propiedad intelectual»,

y, en su parte dispositiva, el apartado primero de su articulo 9, que establece al
respecto que:

«1. Los Estados miembros garantizaran que, a peticion del solicitante, las
autoridades judiciales puedan:

a) dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a
prevenir cualquier infraccion inminente de un derecho de propiedad intelectual, a
prohibir, con caracter provisional y, cuando proceda, si asf lo dispone el Derecho
nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuacion de las infracciones ale-
gadas de ese derecho, o a supeditar tal continuacion a la presentacion de garantias
destinadas a asegurar la indemnizacion del titular [...]

b) ordenar la incautacion o la entrega de mercancias sospechosas de infrin-
gir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introduccidn o circula-
cion en los circuitos comerciales»,

todo lo cual, ademas, debe ponerse en relacion con la mas amplia obligacion
general que su articulo 1.2 impone a los Estados miembros y especialmente con
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la caracterizacion general de las disposiciones objeto de esa obligacion, entre
las que figuran las medidas cautelares de cesacion, que exige de ellas que sean
«efectiv(a)s, proporcionad(a)s y disuasori(a)s».

Bajo este aspecto, en fin, no puede olvidarse el Acuerdo sobre los Aspec-
tos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(«Acuerdo sobre los ADPIC» o «Acuerdo»). Al respecto debe repararse en la
mencidon que los apartados (4) y (5) del preambulo de la Directiva hacen del
Acuerdo como antecedente de su contenido y del sometimiento de la Union y
sus Estados miembros a las obligaciones del Acuerdo. En materia de medidas
cautelares de cesacion, esas obligaciones se concretan en su articulo 50 del si-
guiente modo:

«Las autoridades judiciales estaran facultadas para ordenar la adopcion de
medidas provisionales rapidas y eficaces destinadas a:

a) evitar que se produzca la infraccion de cualquier derecho de propiedad
intelectual y, en particular, evitar que las mercancias ingresen en los circuitos
comerciales de la jurisdiccion de aquellas, inclusive las mercancias importadas,
inmediatamente después del despacho de aduana;

[...]».

III. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION

En los litigios sobre infraccion de patente, la caracterizacion y fundamento
de las medidas cautelares de cesacion encuentran expresion en los articulos 127
y 128 de la LP, con términos no necesariamente coincidentes y mas rotundos
de los que, con caracter general, emplean los articulos 726 y 728 de la LEC al
respecto. En efecto, la LP asigna a las medidas cautelares la funcidon de «asegu-
rar la eficacia de (las) acciones» promovidas para defender la patente (art. 127
LP) o, lo que es lo mismo, «asegur(ar) debidamente la completa efectividad del
eventual fallo que en su dia se dicte» (art. 128.1 LP), que se proyecta de forma
clara y directa sobre «(l)a cesacion de los actos que pudieran infringir el derecho
del peticionario o su prohibicion» [art. 128.1.a) LP]. De este modo, la LP fija
la siguiente proposicidon normativa: para asegurar la completa efectividad de la
accion de cesacion se acordara la cesacion cautelar de los actos de infraccion en
curso o inminentes. Esta solucion se hallaba en los articulos 133 y 134.1.% de la
LP de 1986, con una diferencia, por lo que se refiere a la cuestion ahora conside-
rada, no menor: la LP de 1986 no se remitia a la LEC como norma subsidiaria;
sobre este extremo he de volver mas adelante. No existe en la LP ni en la LEC
otra indicacidn de las situaciones y circunstancias que, al menos tipicamente,
entrafien la frustracion de efectividad de la sentencia que funda la necesidad de
una cesacion provisional, ni un elenco de las que de forma particular revelen la
adecuacion de la infraccion para frustrar la tutela judicial solicitada. Los Ginicos
datos positivos que sirven a este fin se hallan, como queda dicho, en la referen-
cia legal a la infraccion como factor detonante de la falta de efectividad de la
sentencia y a la adecuacion de la cesacion provisional para evitar ese desenlace
[arts. 127 y 128.1.a) LP]. Pero esos datos tampoco precisan de forma acabada
si la frustracion considerada ha de derivar de la infraccidon como suceso causal
mediato que ha de ser completado por ciertos factores, desencadenados por ella,
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a los que se deba inmediatamente una situacion que amenace la efectividad de la
sentencia, o ese riesgo puede deberse a la propia infraccion, como suceso causal
inmediato y suficiente para frustrar la efectividad de la tutela judicial sobre el
fondo. La LP deja abierta, por tanto, la cuestion de si y en qué medida la con-
tinuidad, el inicio o la reiteracion de la conducta infractora son situaciones que
por si mismas fundan la necesidad de la cesacion cautelar porque por si mismas
privan o limitan la efectividad de la sentencia que verosimilmente ha de acoger
la accidn de cesacion, o si para que se produzca este efecto y pueda acordarse
fundadamente una medida cautelar de cesacion, en cambio, es exigible que con-
curra alglin elemento adicional a la explotacion ilicita.

IV. LA DOCTRINA DE LOS AUTORES

La posicidon mayoritaria en la literatura juridica especializada considera que,
cuando menos en principio, la explotacion infractora durante la tramitacion del
proceso ordinario por infraccion de patente es, a los efectos que ahora se consi-
deran, una situacion que impide o limite la efectividad de la sentencia sobre el
fondo y procede acordar, por ello y en presencia de los deméas presupuestos, la
cesacion provisional de la infraccion que realiza o realizard inminentemente el
demandado®. Y ello, porque, expresado en unos términos u otros, la infraccion
priva al demandante de la exclusiva conferida por la patente durante el tiempo
que media desde la presentacion de la demanda a la emision de una sentencia
favorable que, si no queda firme, al menos pueda ejecutarse provisionalmente.

Este entendimiento no ha sido contestado por otros autores. Quienes hasta la
fecha han estudiado solventemente las medidas cautelares en asuntos de infrac-
cion de patente o en general de propiedad industrial e intelectual y no se alinean
de forma expresa con la posicion anterior, tampoco la combaten. A lo sumo,
indican que la cesacion cautelar exige la presencia de un periculum in mora que
es el definido por la LEC y, adviertan de esto o no, en ninglin caso indican qué
situaciones, genéricas o especificas, determinarfan la presencia de este presu-
puesto en esta clase de asuntos*. En suma, dificilmente puede decirse que estos
autores tengan una posicion favorable o contraria a aquella primera tesis.

V. LA DOCTRINA JUDICIAL

Por lo general, la doctrina de jueces y tribunales ha coincidido con el plan-
teamiento que acabo de referir como mayoritario en la doctrina de los autores.
Son numerosos los pronunciamientos que han considerado que el inicio o conti-
nuidad de la infraccion de la patente o en general de los derechos de propiedad
industrial es la situacion que, verificada durante la tramitacidon del proceso de
infraccion, frustra la efectividad de la condena de cesacidon que pueda acordar
la sentencia. Esta apreciacion se ha justificado en general por el agravamiento
de los efectos de la infraccion o la produccion de unos ambiguos dafios que
resultarfan de la infraccion.

3 Esta es en efecto la opinion que tempranamente expres6 BERCOVITZ (1992), pag. 71, con la que se han
alineado posteriormente MONTANA (2007), pag. 173; PEREZ DAuDI (2017), pags. 57 y 58; DEL BARRrIO (2015),
pag. 575; MASSAGUER (2018), nm. (587), y (2020), nm. (683), o, me parece, R1os (2021), pag. 491.

* Bayros (1993), pags. 777 y 778; BELLIDO (2002), pags. 197 y 198; BoTANA (2009), pags. 226-228, o
GARCIA-CHAMON, SOLER PASCUAL y FUENTES DEVESA (2010), pag. 501.
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Entre esos pronunciamientos pueden recordarse los autos (relativos a paten-
tes, marcas o competencia desleal) de la seccion 15.% de la Audiencia Provincial
de Barcelona de 15 de febrero de 2018, de 5 de julio de 2016°, de 8 de enero de
20147, de 2 de mayo de 20138, de 9 de febrero de 2012°, de 20 de diciembre de
2005'°, de 13 de diciembre de 2004, de 17 de marzo de 2003 '2, de 20 de enero
de 2003 13, los autos de la seccidn 28.* de la Audiencia Provincial de Madrid de 1
de febrero de 20194, de 7 de abril de 20171, de 21 de abril de 2016', de 18 de
diciembre de 20157, de 2 de febrero de 2015'%, de 9 de enero de 2015, de 23
de noviembre de 2012%, de 23 de septiembre de 20112!, de 23 de marzo de
2011%, de 4 de marzo de 2011%, de 24 de septiembre de 2010%*, o los autos de la
seccion 8.* de la Audiencia Provincial de Alicante de 8 de junio de 2018%, de
18 de julio de 2017%, de 1 de junio de 2017%, de 7 de julio de 20167, o de 8 de
octubre de 2015%.

No parece ocioso recordar ahora la rotundidad con la que estos autos han for-
mado la doctrina sefialada, como es de ver en el ya citado auto de la seccion 28.*
de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de diciembre de 2015:

«32.—En diversas resoluciones nos hemos referido al alcance del pericu-
lum in mora cuando se ejercitan acciones de propiedad industrial o competencia
desleal por sus particulares caracteristicas. Si la conducta fuese considerada in-
fractora y se tolerase su subsistencia durante la pendencia del litigio, se estaria
permitiendo a la parte demandada que se aprovechase de modo continuado de una
actuacion ilicita, cuyas consecuencias adversas, para el mercado y para la parte
demandante, no podrian borrarse completamente si se mantuviese la situacion
hasta que finalizase la contienda judicial, por lo que parece claro el riesgo de que
el resultado final del proceso pudiera suponer una solucion tardia y poco eficaz
para el conflicto.

33.—En este sentido, no debe perderse de vista la relevancia que han adqui-
rido en dicho ambito las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipato-
rias, sobre todo cuando, se ejercitan acciones de cesacion o prohibicion de deter-

5 ECLLLES:APB:2018:348A.
¢ ECLLES:APB:2016:1089A.
7 ECLLES:APB:2014:92A.
8 ECLLLES:APB:2013:586A.
° ECLLES:APB:2012:3331A.
10 ECLIL:ES:APB:2005:8332A.
' ECLL:ES:AP B:2004:6008A.
2 ECLL:ES:APB:2003:488A.
3 ECLL:ES:APB:2003:1945A.
4 ECLL:IES:APM:2019:829A.
5 ECLL:ES:APM:2017:1963A.
1o ECLI:ES:APM:2016:315A.
7 ECLLES:APM:2015:1103A.
8 ECLLES:APM:2015:135A.
1 ECLLI:IES:APM:2015:853A.
20 ECLL:ES:APM:2012:18377A.
2l ECLLLEES:APM:2011:14512A.
ECLLES:APM:2011:5819A.
3 ECLLES:APM:2011:1667A.
ECLLES:APM:2010:1376A.
ECLI:ES:APA:2018:304A.
ECLI:EES:APA:2018:341A.
27 ECLL:ES:APA:2017:256A.
2 ECLI:ES:APA:2016:110A.
ECLLES:APA:2015:119A.
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minadas conductas, puesto que con ellas se garantiza la efectividad del derecho
accionado, no tanto porque faciliten que en su dia pueda ejecutarse el fallo de la
sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo
una situacion que, prima facie, se presenta como antijuridica, y que por tanto se
agrave el dano que se esta causando al actor, facilitando que la ejecucion de la
sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante.

34.—En el caso presente puede apreciarse la concurrencia de periculum in
mora por cuanto, en linea con lo expuesto, se trata de evitar que durante el proceso
se reproduzcan las conductas ilicitas que se han constatado, sin que, en principio, se
aprecie un cambio significativo de las circunstancias que conformaban el escenario
en el que aquellas se desarrollaron que permita descartar la reiteracion de aquellas».

O, lapidariamente, en el también citado auto de la seccion 28." de la Audien-

cia Provincial de Madrid de 9 de enero de 2015:

«La medida cautelar resulta justificada por la legitima pretension de evitar
que el demandado pudiera seguir beneficiandose de una posicion infractora mien-
tras se tramita el litigio.

Nada hay més danino para los derechos de exclusiva, tales como los que
esgrime la actora (marcarios), que el tener que soportar inmisiones indebidas por
parte de terceros que no estén dispuestos a respetarlos y persigan sacar partido
de ello mientras el titular consume el tiempo en poder accionar los mecanismos
legales para tratar de defenderse».

Asi como en el auto, ya referido, de la seccion 15.* de la Audiencia Provin-

cial de Barcelona de 5 de julio de 2016, en el que se dice:

VL

«93. No se trata de que en estos casos la medida no deba cumplir este re-
quisito (periculum in mora) —sino que su contenido debe definirse de otro modo
que como lo hace el art. 728.1 LEC—. Por ello, en aquellos casos en los que la
medida cautelar persigue anticipar de forma provisional el fallo de la sentencia,
como ocurre en este caso en él que se pretende obtener un mandamiento judicial
para que las demandadas colaboren para impedir el riesgo de infraccion, el peli-
gro debe consistir en que durante el procedimiento se pueda vulnerar o se pueda
continuar vulnerando el derecho del actor. Por tanto, lo que el demandante debe
justificar es ese riesgo de vulneracion o esa actual y continuada vulneracion. No
creemos que tenga sentido adoptar medidas cautelares de esta indole para reme-
diar provisionalmente situaciones pasadas, si no existe un riesgo razonable de que
la infraccion vuelva a producirse, pero creemos que tiene todo €l sentido adoptar
estas medidas para evitar una vulneracion previsible aunque no actual.

94. En resumen en estos casos, en los que se pretende la tutela provisional
del monopolio del titular de un derecho de propiedad intelectual o industria el
periculum in mora no puede consistir en el riesgo que se puedan producir “situa-
ciones que puedan llegar a impedir o dificultar la ejecucion de una eventual sen-
tencia estimatoria”, sino en que la presunta vulneracion pueda llegar a producirse
o pueda seguir produciéndose durante el litigio».

ALGUNOS DESARROLLOS RECIENTES
DE LA DOCTRINA JUDICIAL

De esta doctrina se apartan algunas de las resoluciones mas recientes de la

seccion 15. de la Audiencia Provincial de Barcelona. Me refiero a los autos
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de la Sala de 15 de septiembre de 2021, de 5 de mayo de 20217, de 24 de
enero de 202072, de 19 de noviembre de 2019% y de 25 de abril de 2019°*. En
particular, seglin se establece en el auto de 25 de abril de 2019 (reproducidos en
el auto de 15 de septiembre de 2021):

«20. La redaccion de esa norma ha disipado las dudas cuando ha optado
por la conceptuacion del periculum como “riesgo de inefectividad de la tutela que
pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”. Riesgo de inefectividad
que, se precisa, debe examinarse “en el caso de que se trate”, esto es, de forma
concreta en cada caso, de donde se deriva que el legislador no lo ha exonerado
en ninglin caso, y particularmente no lo ha hecho en los casos de tutela cautelar
anticipatoria ni tampoco lo ha puesto en relacion con una abstracta posibilidad
de infraccion, sino que exige que del riesgo de infraccion o de la continuidad
en la misma se deriva un riesgo concreto que pueda frustrar la tutela definitiva
pretendida.

21.  El hecho de que la medida cautelar interesada no sea simplemente con-
servativa (esto es, que simplemente tienda a garantizar la ejecucion) sino que sea
anticipatoria, esto es, pretenda que se anticipe la misma tutela pretendida en el
proceso principal, no es un argumento para excluir la exigencia de periculum sino
mas bien lo contrario: lo que justifica es que su examen se deba hacer con mayor
rigor y cuidado, por el caracter abierto de esa tutela y por los riesgos asociados
a la misma. Y es precisamente la inclusion de la tutela anticipatoria la que ha
llevado al legislador a conceptuar el peligro en la demora poniéndolo en relacion
con el “riesgo de inefectividad”, expresion mas abierta y comprensiva que la de
“riesgo de inejecucion”, tradicionalmente aplicada en el ambito de las medidas
puramente conservativas.

22.  Que la tutela cautelar sea anticipatoria, esto es, que conceda derecho a
quien la solicite a anticipar lo mismo que la sentencia definitiva, no significa que
se tenga derecho incondicional a esa anticipacion de la tutela sin la exigencia de
un buen motivo para anticiparla, esto es, de periculum. El fundamento de la tutela
anticipada se encuentra en el riesgo de inefectividad de la tutela definitiva pero,
para que concurra el mismo, es preciso algo mas que el mero riesgo de que se
llegue a producir la infraccion de los derechos, o de que se reitere tal infraccion.
Habra que analizar en cada caso la razon por la que la tutela definitiva devendria
ineficaz (total o parcialmente) si no se concede la tutela anticipada. En eso consis-
te el peligro por la demora, tal y como se encuentra definido en el articulo 728.1
LEC».

La nueva doctrina se construye a partir de las tres consideraciones que
siguen: por una parte, se reconoce que, para las medidas cautelares anticipato-
rias, el riesgo por la mora procesal consiste en la inefectividad de la sentencia,
y no en su sola inejecutabilidad, y debe comprobarse de forma rigurosa y
cuidadosa en cada caso, en atencidn a sus propias circunstancias, y no recu-
rriendo a estereotipos; por otra parte, se subraya que la inefectividad de la

3 Cit. supra. Esta resolucion y sus implicaciones no ha pasado inadvertida a la literatura profesional:
CEBOLLERO, Ernesto, «La repeticion de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y
el requisito de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15, en el caso
Semglee» (La repeticion de una solicitud de medidas cautelares ante el cambio de circunstancias y el requisito
de peligro de mora procesal. Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, seccion 15, en el caso Semglee
- Baylos).

3 ECLLI:ES:APB:2021:3553A.

2 ECLLI:ES:APB:2020:175A.
3 ECLI:IES:APB:2019:9310A.
+ ECLI:IES:APB:2019:2013A.

wow W
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sentencia sobre el fondo del asunto relevante en materia de medidas cautela-
res no es una consecuencia abstracta de la infraccidn, sino un riesgo concreto
derivado de la propia infraccidon o de su continuidad; a la vista de lo anterior,
finalmente, se concluye que la falta de efectividad de la sentencia requiere
algo més que la infraccidon, de modo que, en este contexto, el debate procesal
debe centrarse en identificar y justificar la concreta razon por la que, sentada
la realidad o inminencia de la infraccidn, la sentencia seria ineficaz si no se
concediera la cesacion cautelar.

VII. REVISION CRITICA

Este desarrollo judicial tiene sin duda la virtud de dirigir el foco a la valo-
racion de las concretas circunstancias del caso para apreciar la necesidad de la
tutela cautelar frente a la infraccion actual o inminente. Con todo, este plan-
teamiento no lleva inexorablemente a concluir que la cesacion cautelar solo se
puede conceder si hay algo mas que la infraccion y en todo caso no convence,
puesto que adolece del mismo formalismo que de forma implicita reprocha a la
doctrina judicial de la que se separa, da la espalda a los criterios interpretativos
que suministra la insercion de las medidas cautelares entre los instrumentos
que implementan la garantia constitucional de la tutela judicial efectiva, pasa
por alto las exigencias interpretativas derivadas del caracter de ley especial que
tiene la regulacion de las medidas cautelares de cesacion en la LP, y en fin coli-
siona con el deber de interpretar los articulos 127 y 128.1.a) de la LP conforme
al Derecho de la Unidon Europea, particularmente con la fundamentacion de la
cesacion cautelar de la Directiva 2004/48/CE segiin ha sido interpretada por el
Tribunal de Justicia de la Unidén Europea («TJUE»).

1. El formalismo en la definicion de los criterios que fundan la necesidad
de las medidas cautelares de cesacion y en su refutacion

Como he dicho, la literatura especializada y las resoluciones judiciales pro-
clives a estimar que, en los asuntos de infraccion de patentes y otras moda-
lidades de propiedad industrial, el riesgo por la mora procesal concurre si la
infraccion denunciada se estd cometiendo o es inminente no suele dedicar gran
esfuerzo a explicar por qué la infraccion tiene esa virtualidad por si misma. El
cuestionamiento de esta aproximacion, del que parte la nueva doctrina parece
del todo oportuno; no es dable, en efecto, dejar de lado los hechos del caso para
justificar la necesidad de las medidas cautelares cesatorias con un brocardo.

Pero seguramente la refutacion que se ha hecho de la lectura dominante
tampoco deja de sustituir la fundamentacion técnica y concreta que, desde mi
punto de vista, se requiere en general y en especial si se abandona una posicion
mantenida firmemente hasta entonces; no vale recurrir para ello a un axioma
que poco ahonda en por qué los efectos naturales de la infraccion durante la
tramitacion del proceso ordinario no eliminarfan o limitarfan la efectividad de
la sentencia. En este sentido, tan lugar com{n parece afirmar que la continuidad,
comienzo o reiteracion de la infraccion de una patente elimina o limita seria-
mente la utilidad a la tutela judicial que se conceda al demandante y solicitante
de medidas cautelares de cesacidon porque de ello se sigue un agravamiento del
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dano que soporta el titular de la patente o la produccion de ese daho, como sos-
tener que «[e]l fundamento de la tutela anticipada se encuentra en el riesgo de
inefectividad de la tutela definitiva pero, para que concurra el mismo, es preciso
algo mas que el mero riesgo de que se llegue a producir la infraccidon de los
derechos, o de que se reitere tal infraccion» (AAP Barcelona, secc. 15.%, de 15
de septiembre de 2021%) si a continuacion no se explica de forma argumentada
por qué esto es asi, ni se define qué es ese «algo mas» que la sola infraccion que
deberia concurrir en cada caso.

2. El marco interpretativo de la fundamentacion de las medidas
cautelares de cesacion en materia de infraccion de patentes

Desde una perspectiva general, las mismas razones que justifican la inser-
cion de las medidas cautelares en el contenido del derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva y determinan su configuracion normativa ordinaria, jus-
tifican también la exigencia de que el ordenamiento establezca y los jueces y
tribunales faciliten que los titulares de patentes no solo dispongan de una pro-
teccidn cautelar contra la explotacion ilicita de sus derechos enérgica, sino que
ademas esa tutela sea razonablemente alcanzable.

Estas razones son bien conocidas. Sin embargo, no estard de mas recor-
dar que las medidas cautelares en el proceso civil, incluidas las que tienen por
objeto la cesacion provisional de conductas verosimilmente antijuridicas, for-
man parte de los instrumentos procesales que sirven de forma mas evidente a
la garantia constitucional de una «justicia civil efectiva» y, en particular, a la
faceta de esa garantia consistente en una «respuesta judicial mas pronta, mucho
mas cercana en el tiempo a las demandas de tutela y con mayor capacidad de
transformacion real de las cosas», para lo que precisamente se hacen legalmente
«mas asequibles y eficaces», como es de ver en los parrafos primero y segundo
del apartado I de la Exposicion de Motivos de la LEC. Sobre ello, no parece
discutible que esa prontitud de la respuesta judicial, aun cuando sea provisional,
frente a actuaciones antijuridicas es a todas luces un objetivo que estd mas in-
tensamente ligado a las medidas cautelares de caracter anticipatorio o satisfac-
tivo, como es la cesacion cautelar de la infraccion de las patentes, que a las de
caricter asegurativo o conservativo.

Estos pasajes de la Exposicion de Motivos de la LEC establecen asi una
relacion inmediata entre los siguientes elementos: en primer término, la garantia
constitucional de la tutela judicial de los derechos de las personas frente a su
agresion ilicita; en segundo término, el objetivo de una justicia civil efectiva a
la que es inherente una respuesta judicial rapida a las demandas de proteccion
de esos derechos, y, en @ltimo término, la configuracion del régimen de las me-
didas cautelares y, por la intensa conexion con el cumplimiento de la exigencia
de presteza en la respuesta, especialmente la del régimen de las medidas de ca-
racter satisfactivo. Esta relacion genera en esta materia un criterio de interpreta-
cion teleologico que exige, por lo que interesa, que las normas sobre cautelares
anticipatorias sean leidas de forma que respete la asequibilidad y eficacia con
las que se diseharon, que empieza como es obvio por que jueces y tribunales

3 Cit. supra.
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no requieran para responder a las demandas de auxilio datos o factores que en
cambio no exija la ley.

Por otra parte, y ahora se trata del marco interpretativo que proporciona el
régimen de las medidas cautelares en la LP, la exigencia judicial de algo mas
que la sola infraccidn parte de que el periculum in mora requerido para la con-
cesion de medidas cautelares de cesacidon en casos de infraccion de una patente
se establece en el articulo 728.1 de la LEC, y en particular que su causa es la
misma: la pendencia del proceso principal, que lo es, y que su contenido es el
mismo: la produccion de una situacion distinta del propio acto ilicito, que afecta
negativamente a la utilidad del fallo del proceso declarativo, que no lo es tanto.
En efecto, esto Gltimo pasa por alto que los articulos 127 y sobre todo 128.1.a)
de la LP, por lo que importa, disponen un régimen de tutela cautelar especial
que se proyecta sobre la configuracion de los remedios provisionales que pue-
den acordarse y sobre sus respectivos presupuestos. Con caricter general, as{
lo pone en claro la remision a la LEC como norma supletoria (art. 127 LP) y,
en especial, la supervivencia, sin haber sufrido rasguio, de la ordenacidn de
las medidas cautelares de la LP de 1986 a la unificacion de los procesos civiles
acometida en la LEC, lo que no se puede decir, por ejemplo, de la ordenacion
de las medidas cautelares establecida en el primer articulo 25 de la Ley de Com-
petencia Desleal (disposicion derogatoria Gnica, apartado 2, nim. 11.° LEC),
y su reiteracion en lo esencial y desde luego en la materia que nos ocupa en la
LP de 2015. Con caracter particular, asi resulta de la circunstancia, ya sehalada,
de que la regulacion de las medidas cautelares establecida en la LP de 1986
careciera de remision a la entonces vigente ley procesal civil y regulara el fun-
damento de las medidas cautelares de cesacion exactamente como lo hace hoy
la LP de 2015.

Todo ello apunta sisteméaticamente a la autonomia de este aspecto del régi-
men de las medidas de cesacidon cautelar en materia de infraccion de patentes
respecto del régimen general de la LEC, que de hecho se ve correspondida por
los contenidos sustantivos. En efecto, el texto de los articulos 127 y sobre todo
128.1.a) de la LP, junto con las previsiones del articulo 129 de la LP sobre la
caucion, contiene todo el régimen de la fundamentacidn de la cesacion cautelar,
que se resume en que esa disposicion judicial sea necesaria para asegurar la
efectividad de la sentencia que se pronuncie sobre la accion de cesacion ejerci-
tada con la demanda (lo que solo es procedente si la estimacion de la demanda
en este punto es verosimil y concurre por ello la oportuna apariencia de buen
derecho) ante la comision efectiva o inminente de la infraccion de la patente (lo
que presupone que la infraccion amenaza la efectividad de la condena a cesar),
y en el afianzamiento de los dahos y perjuicios que pueda causar su ejecucion si
por una razon u otra la sentencia no es favorable al titular de la patente. Como
se ve, de la fundamentacion de las medidas cautelares tratan los pasajes que la
LP dedica a concretar su funcion material, recogidos en el articulo 127 de la
LP mediante la referencia a que las medidas cautelares se dirigen a «asegurar
debidamente la eficacia de dichas acciones», y, a continuacidon y sobre todo, en
el inciso primero del articulo 128.1 de la misma Ley, que precisa la referencia
anterior al indicar que «se podran adoptar como medidas cautelares [...] las que
aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su dia
se dicte», introduciendo la exigencia de salvaguarda de la «completa» efectivi-
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dad de la sentencia (que no se halla en el art. 728.1 dela LEC), y al proyectar
esa precision, a renglon seguido, sobre «(1)a cesacion de los actos que pudieran
infringir el derecho del peticionario o su prohibicidon».

Asf las cosas, la cuestion que, en el ambito ahora estudiado, queda plan-
teada es si la explotacion infractora durante la tramitacion del juicio ordinario
determina o no que la cesacion cautelar sea necesaria, considerados los hechos
del caso, para asegurar la utilidad completa de la sentencia que verosimilmente
estime la accidn de cesacion. No lo es en cambio si la infraccion cometida a lo
largo del proceso declarativo modifica el estado de las cosas de un modo que
(la modificacidn derivada de la infraccidn, y no la infraccion) impida o limite la
efectividad de la sentencia. Esta @ltima exigencia, en efecto, no esta formulada
en la LP, que como queda dicho si no requeria ser integrada al respecto por la
LEC en 1986 ni tampoco en 2000, tampoco lo necesita a partir de 2015-2017.

3. Lainfraccion de la patente es suficiente para impedir o limitar la
completa efectividad de la sentencia que estime la accion de cesacion...

Como subraya la doctrina judicial, la apreciacion de las condiciones reque-
ridas para conceder medidas cautelares (privacion o limitacion de la efectividad
de la sentencia y necesidad de la cesacidon o prohibicion provisional para asegu-
rarla) ha de hacerse a la luz de las circunstancias relevantes del supuesto consi-
derado. Pero si esto es cierto, tampoco lo es menos que entre esas circunstancias
se cuenta la propia naturaleza del bien juridico protegido que motiva y sobre
el que versa el debate procesal en el juicio ordinario, como es, en este caso, el
derecho de patente, como también se cuentan las que ataiien al propio objeto y
contenido de la tutela judicial sobre el fondo del asunto que se pretende median-
te la demanda de infraccion, como es la cesacion o prohibicion de la agresion
del demandado al bien juridico protegido.

La esencia de la proteccion conferida por la patente, cuyo respeto y guarda
frente a la infraccion requiere el auxilio judicial, consiste en la reserva de su ex-
plotacion a favor de su titular durante el tiempo en que se encuentra en vigor o,
lo que es lo mismo, en la exclusion de los terceros de su explotacion (si no cuen-
tan con la oportuna autorizacion de su titular, se benefician de una excepcidon
a la regla general anterior o son licenciatarios de una licencia obligatoria). Si
fracasa esta regla de exclusiva, fracasa el entero sistema de patentes no solo para
salvaguardar los legitimos intereses del titular de la patente, sino también para
alcanzar su objetivo institucional, el impulso de la innovacion técnica como me-
dio de promocion de la competencia. Todo ello (fines politico-legislativos, fun-
ciones institucionales y disposiciones sustantivas y procesales) integra el statu
quo cuya tutela judicial efectiva garantizan el articulo 24 de la Constitucidn y
el articulo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea (la
«Carta» 0 «CDFUE»), y cuyo respeto, ademas, exige la proteccion de la propie-
dad intelectual reconocida por el articulo 33 de la Constitucion y el articulo 17.2
de la Carta, en este caso en la forma que concreta la Directiva 2004/48/CE. Por
tanto, la eficacia practica y utilidad de la sentencia que acoja en su dia la accion
de cesacion solo se puede establecer y su grado de efectividad (pues, como que-
da dicho, en materia de patentes se trata de asegurar la «completa» efectividad
de la sentencia) solo se puede medir por la adecuacion de su fallo para preservar
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el disfrute de la posicidn juridica atribuida por la patente a su titular o, mas
precisamente y visto que la infraccidon poco tiene que ver con la «causa justifi-
cada de utilidad publica o interés social, mediante la correspondiente indemni-
zacion y de conformidad con lo dispuesto en las leyes» del apartado tercero del
articulo 33 de la Constitucion, para imponer (en interés del titular y del interés
publico que inspira el sistema de patentes) su respeto real a los terceros durante
el tiempo que media entre la publicacion de la mencion de su concesion y la ter-
minacidn de su duracion, incluido el tiempo que dura un proceso de infraccion
que se hubiera de iniciar entretanto para defender la patente.

De ahi que las medidas cautelares de cesacidon sean necesarias para que la
sentencia sea completamente efectiva a partir del momento en que se produce
o es inminente la produccion de una infraccidon que ademas tendra continuidad
durante la tramitacion del juicio ordinario’. De otro modo, la condena a cesar
no transforma la realidad de la que forma parte la infraccion (cfr. parrafo segun-
do del apartado I de la Exposicion de Motivos de la LEC), no consigue que el
titular de la patente disfrute de la posicion exclusiva erga omnes que le es confe-
rida sobre la invencidn patentada durante todo el tiempo por el que le es confe-
rida, no evita el despojamiento sin causa de un derecho patrimonial. Y es obvio
que no lo puede hacer, si el demandado explota ilicitamente la patente mientras
se tramita el proceso de infraccion porque la cesacion definitiva acordada en la
sentencia solo vale hacia el futuro, no tiene caracter retroactivo, ni puede pro-
longar la vigencia de la patente durante el tiempo en que la invencidon que pro-
tege fue explotada por el condenado a cesar; en suma, la infraccion durante este
tiempo impide que la accion de cesacion y la sentencia que la estima consiga
salvaguardar el nticleo esencial del derecho que el ordenamiento reconoce al ti-
tular de la patente y el interés ptblico que lo justifica. Como se ve, en fin y desde
el solo punto de vista de la consistencia del derecho de patente como bien juridi-
co protegido y de la garantia constitucional de la tutela judicial efectiva del legi-
timo interés de su titular a no ser privado de su derecho, la continuidad, inicio o
reiteracion de la actividad infractora durante la tramitacion del proceso vacia el
derecho de patente y vacia o, para ser mas precisos, agua la eficacia a la accion
de cesacidn, puesto que, en la medida en que el demandante hubo de soportar
el uso rival e ilicito, en realidad solo reestablece la exclusiva que confiere la pa-
tente, que no es propiamente su funcion, y en cambio no preserva la integridad
de la posicion juridica de su titular, porque admite un paréntesis en la duracion
de su proteccidon que en forma alguna tolera la sustitucion de la exclusiva por
una dificil e incierta indemnizacion de dafios y perjuicios. En otras palabras, la
realizacidn de la infraccidn tras haberse iniciado el proceso declarativo afecta al
efecto esencial de la patente (la atribucion de un derecho de exclusion que dura
veinte aflos, y no menos en caso de infraccion) y por ello a la virtualidad de su
proteccion juridica de un modo fatal®’. En este sentido deben entenderse, creo,
las referencias a la verificacion o agravamiento del daho asociado a la continui-
dad, inicio o reiteracion de la infraccion mientras se tramita el juicio ordinario,
que, como se ha indicado, son frecuentes en los pasajes dedicados a explicar la
razon por la que la cesacion que acuerde la sentencia carecera de efectividad o

36 Algunas de las ideas de este parrafo se encuentran ya en MASSAGUER (2020), nm. (683).
37 Se encuentra, en relacion con la proteccion juridica de la funcion de las marcas, u apunte en este sentido
en AAP Madrid, secc. 28.%, de 15 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:5893A.
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la vera limitada y por la que en consecuencia debe acogerse la pretension inhibi-
toria cautelar; asi se hace en el auto de la seccion 28.% de la Audiencia Provincial
de Madrid de 9 de enero de 2015 ya citado, aunque usualmente esta referencia
se emplea como axioma.

Dicho esto, no se debe pasar por alto que la insuficiencia de la sentencia que
estima la accidn de cesacion para prestar de forma efectiva la tutela que el orde-
namiento concede al titular de la patente ante su explotacion ilicita no se debe a
un defecto sustantivo en el disefio de su proteccidn, ni a un defecto estructural
de los remedios que son objeto de la accidon de cesacion. Tampoco es parte del
plan del legislador que el titular de la patente deba soportar los usos infractores
de la invencion protegida durante el transcurso de un proceso declarativo dirigi-
do a hacer respetar su exclusiva a cambio de una indemnizacion de dafos y per-
juicios. En efecto, esa insuficiencia tiene su fuente en la tramitacion del proceso
ordinario que, por motivos evidentes, no puede ser instantanea ni siquiera breve.
Esto es, la sentencia que estima la accion de cesacion en casos de explotacion
ilicita concurrente con la tramitacidon del proceso por infraccion no ofrece la
proteccion efectiva que el ordenamiento reconoce a su titular precisamente por
el factor que encarna la causa del peligro en la mora procesal, a saber: el tiempo
que inexorablemente requiere hacer justicia y, en particular, el que es necesario
que transcurra para que se tutele judicialmente la posicidn juridica del titular de
la patente tal cual le ha sido atribuida por el ordenamiento y dejado en manos de
jueces y tribunales (salvo previa tolerancia de la explotacidn infractora).

No se me oculta que este razonamiento liga con caracter general el funda-
mento de la cesacidon cautelar a la sola continuidad o a la inminente realizacion
o reanudacion de la actividad infractora o si se prefiere, asume con ese caracter
que la necesidad de la orden de cesacion cautelar estd implicita en la infraccion.
Pero nada hay en ello que no suceda en otros ambitos* y, sobre todo, que no
se corresponda con el régimen de las medidas cautelares de cesacidon dirigidas
contra actos denunciados como infractores, que no venga exigido por la Direc-
tiva 2004/48/CE, o que excluya la oportuna ponderacion de las concretas cir-
cunstancias del caso para rechazar la peticion de medidas cautelares de cesacion
donde revelen que la tutela judicial no sirve para salvaguardar la esencia del
derecho de patente.

En primer término, el criterio que alienta la justificacion de que, por las
razones expuestas y como regla general, la infraccion del derecho de paten-
te es suficiente para fundar la necesidad de las medidas cautelares de cesa-
cion combina la irreversibilidad estructural y sustantiva de los efectos del
acto ilicito combatido con la injerencia ilegitima en la posicion y expectativas
concurrenciales del titular de la patente infringida. Ambas, conviene advertir,
son consecuencias en principio inherentes a la infraccion. Como he dicho, la
explotacion infractora durante la tramitacion del proceso declarativo socava la
esencia de la patente, vacia el contenido sustantivo de su proteccion juridica e
impide que alcance su funcidn individual e institucional, y lo hace, como tam-
bién ha quedado dicho, de forma irreversible y, ademés, con indebida obstacu-

¥ Ningln problema ha habido, en efecto, para admitir un riesgo por la mora procesal per se, por ejemplo,
en asuntos de impugnacion y suspension de acuerdos sociales, AAP Madrid, secc. 28.%, de 2 de octubre de 2015
(ECLILEES:APM:2015:884A): «en determinados supuestos el peligro por la mora procesal esta implicito y pueda
deducirse de la propia naturaleza de la conducta imputada al administrador».



190 JOSE MASSAGUER. Infraccion de patente y medidas cautelares de cesacion...

lizacion de la posicidn de su titular. En este sentido, la infraccion entrafia una
interferencia en las expectativas y oportunidades de negocio vinculadas a la
posicion exclusiva atribuida por la patente, puesto que solo la cesacion defini-
tiva acordada en el momento en que se establece la litispendencia preservaria
la integridad de la posicion exclusiva tutelada, mientras que la que se acuerda
en el mejor de los casos bastantes meses después no lo hace. Como es sabido,
la reversibilidad o irreversibilidad de los efectos de la conducta afectada por
un vicio de invalidez es precisamente el criterio que funda la procedencia de
la suspensidon cautelar (de los actos de ejecucidon) de los acuerdos sociales
impugnados por ser verosimilmente ilicitos*. Por su parte, la obstaculizacion
de la legitima expectativa de explotar de la invencion protegida sin estar ex-
puesto a la competencia de terceros no consentida o no amparada legalmente
es justamente la razdn que ha fundado la concesion de medidas cautelares de
cesacion®.

En segundo término, el articulo 9.1.a) de la Directiva 2004/48/CE y el
articulo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que la Directiva implementa en
el Derecho de la Unidn, indican que la infraccidon, actual o inminente, de la
patente que se hace valer en el proceso declarativo es, cuando menos en prin-
cipio, factor suficiente para que jueces y tribunales acuerden, si asi se solicita,
su cesacion provisional. Ninguno de ellos, en efecto, condiciona el reconoci-
miento de esta via de defensa judicial, sin esperar a la sentencia, a circunstan-
cia distinta de la verificacion de la infraccion (vid. supra [2]). En particular,
el articulo 50.1 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a sus miembros simple
y llanamente a autorizar a sus jueces y tribunales a acordar medidas provisio-
nales rapidas y eficaces para evitar la infraccidon de los derechos de propiedad
intelectual a los que se aplica. Solo donde se trate de medidas sin audiencia de
parte pide el articulo 50.2 del Acuerdo que su adopcidn sea conveniente y que
en ese juicio de conveniencia se tenga en cuenta la probabilidad de que cual-
quier retraso cause un dafo irreparable al titular de la patente u otro derecho
de propiedad intelectual. Por su parte, la Directiva solo deja en manos de los
Estados miembros la posibilidad de prever multas coercitivas para asegurar
el cumplimiento de la medida cautelar de cesacion [art. 9.1.a) de la Directiva
2004/48/CE] y solo somete la concesion de la tutela inhibitoria cautelar a que
se respete el derecho a la defensa del demandado en el proceso cautelar, se vele
por la proporcionalidad y preste el demandante las garantias necesarias para el
caso de que su peticion se revele injustificada, sefalando eso si que su conce-
sion estara especialmente justificada donde se establezca que el retraso puede
ocasionar un perjuicio irreparable al titular del derecho de patente [cdo. (22)
de la Directiva 2004/48/CE]; pero esto Gltimo solo sefala un escenario en que
la inhibitoria cautelar estard «especialmente justificada», por lo que no excluye
que el perjuicio irreparable que se menciona en este contexto sea la realizacion
de la infraccion durante la tramitacidon del proceso declarativo, como por lo
demas sugiere la redaccion del articulo 9.1.a) de la Directiva, que establece

¥ AAAP Madrid, secc. 28.%, de 13 de febrero de 2015 (ECLI:ES:APM:2015:747A), Madrid, secc. 28.%, de
7 de febrero de 2014 (ECLI:ES:APM:2014:528A).

4 En materia de competencia desleal a favor del titular de la autorizacion de comercializacion sobre un
medicamento objeto de un certificado complementario de proteccion, AAP Barcelona, secc. 15.%, de 20 de enero
de 2011 (ECLI:ES:APB:2011:1710A), y en un asunto de marcas a favor de su titular, AAP Madrid, secc. 28.%,
de 15 de noviembre de 2018, cit. supra.
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una evidente conexion entre el remedio cautelar cesatorio que se ha de incorpo-
rar al ordenamiento interno («mandamiento judicial»), su fundamento factico
(«cualquier infraccidon inminente» y «la continuacion de las infracciones ale-
gadas») y su contenido material («prevenir cualquier infraccion inminente» y
«prohibir, con caracter provisional [...] la continuacion de las infracciones ale-
gadas de ese derecho»). Desde otra perspectiva, este es el planteamiento que se
ajusta de forma méas genuina al mandato de que las medidas, procedimientos y
recursos de defensa de los derechos de patente sean disuasorias del articulo 3.2
de la Directiva 2004/48/CE.

En fin, también es la solucidon que exige la jurisprudencia del TJUE. En
efecto, su sentencia en el asunto C-688/17*' establece de modo particularmente
claro (puesto que todas las matizaciones que introduce solo recuerdan que el
enjuiciamiento final debe hacerse a la luz de los hechos del caso y compete al
juez nacional) esa conexion entre infraccion de la patente y perjuicio irreparable
que justifica especialmente la concesion de medidas cautelares de cesacion; asi
es de ver en su apartado (63):

«A este respecto, cuando los demandados comercializan sus productos a pe-
sar de que se ha presentado una solicitud de patente o de que existe una patente
que puede obstar para dicha comercializacion —extremo que corresponde com-
probar al 6rgano jurisdiccional remitente— tal comportamiento puede conside-
rarse, a primera vista, constitutivo de un indicio objetivo de la existencia de un
riesgo, para el titular de dicha patente, de un perjuicio irreparable en caso de
retraso en la adopcion de las medidas solicitadas por él».

4. ...salvo que de las circunstancias del caso se siga otra cosa

En suma, la infraccidn de la patente durante la tramitacion del proceso trae
consigo la privacion o limitacion de la efectividad de la sentencia que acoja la
pretension cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones
que determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida
por la patente a su titular y la obstaculizacion de la posicion competitiva del
demandante. Pero esto es, como también he dicho, solo una regla general, id
quod plerumque accidit, y no una maxima inexorable e irrefutable. De ahi la
necesidad de no perder de vista las circunstancias del caso enjuiciado y atender
a ellas para resolver si media o no necesidad de una orden de cesacion cautelar
0, lo que es lo mismo, para concluir que la peticion de las medidas cautelares de
cesacion esta fundada.

Ahora bien, el sentido de la atencidn que propongo es inverso al que afirma
la nueva doctrina judicial; no se trata de establecer si en efecto el solicitante de
medidas cautelares de cesacion debe alegar y justificar que hay «algo mas» que
la infraccion concurrente con el proceso declarativo para que puedan conceder-
se las medidas cautelares de cesacion, sino de considerar y verificar que no haya
«algo menos» que la infraccion para que deban denegarse.

En efecto, solo se produce un vaciamiento de la proteccion juridica que
confiere la patente y constituye su esencia como bien juridico cautelable, que

# STIUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-688/17, Bayer Pharma AG c. Richter Vegyészeti Gydr
Nyrt y Exeltis Magyarorszdg Gydgyszerkereskedelmi Kft: ECLI:IEU:C:2019:722.
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es irreversible y obstaculiza el aprovechamiento de la posicion de exclusiva
concurrencial y expectativas ligadas a ella si la explotacion infractora concurre
con la que efecttia el titular de la patente. As{ las cosas, la infraccion cometida
durante la tramitacidn del proceso ordinario no frustra la utilidad practica de la
sentencia sobre el fondo si el demandante no explota la invencion patentada por
si o por medio de un licenciatario exclusivo, sea fabricando el producto paten-
tado, poniendo en practica el procedimiento patentado, efectuando el uso paten-
tado o comercializando los productos directa o indirectamente protegidos por
la patente de que se trate, salvo que la indemnizacion de dafios y perjuicios que
pueda obtenerse en este caso, por razones de hecho o de Derecho, sea inhabil
para reintegrar el valor real de la utilizacion no autorizada de la invencion pa-
tentada que entre tanto extrae el infractor. De hecho, este planteamiento encon-
trd expresion positiva en el articulo 133 de la LP de 1986, ahora silenciado por
el articulo 127 de la LP, que en su dia y en el trance de considerar su aplicacion
en materia de marcas, donde se carecia de norma similar, jueces y tribunales re-
lacionaron, a mi modo de ver, acertadamente con la falta del peligro en la mora
procesal, como es de ver en los autos de la seccion 15.* de la Audiencia Provin-
cial de Barcelona de 27 de noviembre de 2008 y de 23 de octubre de 2003+ y
que ahora en materia de patentes puede introducirse como factor relevante para
calibrar la afectacion de la efectividad de la sentencia sobre el fondo del asunto
o la proporcionalidad de la cesacion cautelar*.

Desde otra perspectiva, y como invita a pesar lo que acabo de indicar, la
infraccidon cometida por el demandado durante el curso del proceso ordinario
tampoco compromete suficientemente la utilidad practica de la sentencia que
condene al demandado a cesar la explotacion de la invencion patentada si
el titular de la patente la explota mediante la concesion de licencias no ex-
clusivas sin haber asumido el compromiso de limitar el nimero de licencias
concedidas (programa abierto de licencias). En este escenario, los hechos,
cuando menos, revelan que el interés legitimo del titular de la patente que
podria quedar afectado de manera negativa no seria impedir a los terceros el
aprovechamiento de la invencion objeto de la patente y asi su explotacion ri-
val concurrente, sino percibir una remuneracion por esa explotacion; en estos
casos, por tanto, se produce, por decision al titular de la patente, un cambio
de facto del contenido y finalidad de la esencia de la proteccion juridica de la
patente, puesto que la exclusiva en la explotacion como ventaja competitiva
queda reemplazada por la extraccion de su valor econdmico, que no es incom-
patible con la continuidad, inicio o reiteracion de la infraccidn y, sobre todo,
de este modo se produce un cambio practico en la naturaleza de los efectos
de la infraccion durante la tramitacion del juicio de infraccion, que en este
caso pueden revertirse sin merma por medio de la oportuna indemnizacion de
dafos y perjuicios.

Aln mas, incluso en los casos en los que el titular de la patente ejecuta
la invencidn y explota comercialmente los resultados de su puesta en practica
no puede descartarse que, si los hechos confirman la hipdtesis, la explotacion
efectuada durante la tramitacion del proceso ordinario de infraccidon no vacie la

4 ECLIL:ES:APB:2008:8957A.
3 ECLLI:EES:APB:2003:1068A.
#“ MASSAGUER (2020), nm. (692).

s
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posicion de exclusiva atribuida por la patente si no existe ni es razonable que
exista competencia entre la explotacion efectuada por demandante y demanda-
do, vistos el objeto distinto de su respectiva actividad, el segmento diferente
del mercado al que se dirigen, la inexistencia de fallos en la ejecucion de la in-
vencion por el demandado que pongan en peligro su valor y el de los productos
o servicios del titular de la patente o sus licenciatarios, etc.*, lo que compete
alegar y probar al demandado en el proceso cautelar.

VIII. RECAPITULACION Y CONCLUSION

La continuidad, comienzo o reiteracion de la infraccion de una patente
durante la tramitacion del correspondiente juicio declarativo frustra, por regla
general, la tutela final sobre el fondo porque la sentencia que se dicte no puede
en ningln caso preservar la posicion de exclusiva que constituye la esencia
del derecho de patente durante su vigencia. De este modo, los efectos de la
infraccion cometida durante la tramitacion de un juicio ordinario de infraccion
en el que se haya ejercitado una accion de cesacion se revelan irreversibles y
la sentencia que lo acoja carente de la efectividad necesaria para asegurar la
plenitud de la proteccion juridica de la patente sea efectiva. En consecuencia,
el riesgo de que la explotacidn infractora que motiva el proceso declarativo en
el que se interesa su cesacion se realice durante su sustanciacidn es, en princi-
pio, fundamento bastante para conceder medidas cautelares de cesacion o, lo
que es lo mismo, determina que su adopcidn sea necesaria para salvaguardar
la utilidad de la accidn de cesacidn sobre el fondo (art. 127 LP), siempre que,
no hace falta decirlo, concurra la apariencia de buen derecho y se ofrezca la
caucidn precisa y siempre que, por otra parte, el objeto y contenido de la me-
dida de cesacion provisional pedida se haya perfilado adecuadamente, segin
las caracteristicas generales de toda medida cautelar y en particular resulte
proporcionada.

Por el contrario, condicionar la concesidon de medidas cautelares de cesacion
de la infraccion de una patente a la presencia de «algo mas» que la explotacion
ilicita de la patente, actual o inminente, es incompatible con la garantia cons-
titucional de la tutela cautelar tal y como se ha configurado normativamente y
en este sentido desatiende la interpretacion teleologica que exige la ligazon de
la tutela cautelar con la pronta respuesta judicial exigible a una justicia civil
efectiva y con la asequibilidad de las medidas cautelares que instrumenten esa
respuesta, y en fin es contraria al tratamiento de la tutela cautelar por la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia de la Unidon Europea y en especial al articulo 9.1
de la Directiva 2004/48/CE tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de
Justicia en el asunto C-688/17.

Por ello, y en mi opinidn, debe abandonarse sin dilacion la relectura del
presupuesto del sentido que tiene el periculum in mora efectuada en los autos de
la seccion 15.* de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de septiembre de

4 En materia de marcas tiende a considerarse que sobre este posible alejamiento concurrencial prevalece
el riesgo de afectacion negativa de las funciones de la marca que es inherente a la infraccion por riesgo de con-
fusion (SAP Alicante, secc. 8.7, de 8 de junio de 2018, cit. supra).

0 Vid. supra (VII).
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2021, de 5 de mayo de 2021, de 24 de enero de 2020 y de 25 de abril de 2019%.
En su lugar, debe retomarse la anterior doctrina judicial*® eso si debidamente
matizada.

En efecto, la infraccion cometida durante la tramitacion del proceso trae
consigo la privacion o limitacion de la efectividad de la sentencia que acoja la
pretension cesatoria formulada en la demanda, precisamente por las razones que
determinan la irreversibilidad del vaciamiento de la exclusiva concedida legal-
mente por la patente a su titular. Pero esto es, como también queda dicho, la regla
general, id quod plerumque accidit, y no una maxima inexorable e irrefutable.
Esto es, la aplicacion de esta regla general no puede pasar por alto que, a pesar
de la infraccion durante la tramitacidn del juicio ordinario, en el caso considera-
do puede determinar «algo menos» que una irreversible privacion del contenido
esencial del derecho de patente, como sucede, dicho en términos genéricos, don-
de la explotacion infractora no concurre con la que efecttia el titular de la patente
por si o por medio de un licenciatario exclusivo. Asi, planteada la cuestion por el
demandado o advertida por el juzgador a partir de los hechos puestos de mani-
fiesto por cualquiera de las partes en la pieza de cautelares y de su justificacion,
jueces y tribunales deberian considerarla y resolver en consecuencia. La regla de
la explotacion infractora no admite, en suma, el formalismo y la vacuidad en la
fundamentacion de las medidas cautelares de cesacion, pero no excluye tampoco
que la afirmacion de su procedencia resulte de la propia naturaleza del derecho
de patente que se defiende y de las consecuencias inherentes a la infraccion sobre
la exclusiva que confiere. De este modo, donde no haya factores que eviten que
la explotacion infractora interfiera las expectativas que derivan de la patente y su
aprovechamiento, el debate cautelar debera girar fundamentalmente en torno a la
apariencia de buen derecho y seguramente debera tener una profundidad consi-
derable, como de hecho tiene en la mayor parte de casos.
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