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Resumen: Las patentes esenciales para estándares (SEP, por sus siglas en inglés) 
son invenciones que resultan imprescindibles para que funcionen las tecnologías de 
uso común, como el 4G, el 5G, el wifi o el Bluetooth. Quien sea titular de una SEP 
debe, en principio, conceder licencias de uso a cualquier empresa que las necesite, 
en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, lo que en la práctica se co-
noce como condiciones FRAND. El problema surge cuando las partes no se ponen 
de acuerdo sobre qué condiciones son realmente justas: ello da lugar a litigios que se 
repiten con frecuencia en toda Europa. El presente artículo analiza la evolución de 
esa jurisprudencia desde el pronunciamiento histórico del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) en el asunto Huawei v. ZTE (2015) hasta las resoluciones más 
recientes de los tribunales del Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia. 
El estudio muestra que, si bien los tribunales nacionales siguen en términos generales 
el marco establecido por el TJUE, existen diferencias significativas de criterio que 
generan incertidumbre para las empresas y que el nuevo Reglamento europeo sobre 
SEP pretende reducir.

Palabras clave: Patentes Esenciales para Estándares (SEP); FRAND; Posición 
Dominante; Medidas Cautelares; Licencias; Estandarización; Propiedad Intelectual; 
Derecho de la Competencia.

Case law on standard essential patents in Europe
Abstract: Standard Essential Patents (SEPs) are inventions that are indispensable 
for widely used technologies such as 4G, 5G, Wi-Fi or Bluetooth. SEP holders must 
in principle license their patents to any company that needs them on fair, reasonable 
and non-discriminatory (FRAND) terms. Disputes arise when the parties disagree on 
what those terms should be, leading to frequent litigation across Europe. This article 
analyses the evolution of that case law from the landmark CJEU ruling in Huawei v. 
ZTE (2015) to the most recent decisions of courts in the United Kingdom, Germany, 
France, the Netherlands and Italy. The study shows that, while national courts broadly 
follow the CJEU framework, significant divergences persist, generating uncertainty for 
industry stakeholders — uncertainty that the new EU SEP Regulation seeks to reduce.
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I. INTRODUCCIÓN

Aunque a veces pasa desapercibido, los estándares tecnológicos forman parte 
de la vida cotidiana de millones de personas. Cada vez que un usuario conecta un 
dispositivo USB, realiza una videollamada por 4G o escucha música por Bluetooth, 
está haciendo uso de tecnologías que han sido previamente acordadas y definidas por 
organismos internacionales de normalización. Gracias a esos acuerdos, los aparatos de 
distintas marcas son capaces de entenderse entre sí: a eso llamamos interoperabilidad.

Las patentes esenciales para estándares, conocidas habitualmente por sus siglas 
en inglés SEP (Standard Essential Patents), son las invenciones que resultan impres-
cindibles para que funcione un determinado estándar tecnológico. Dicho de otro modo: 
sin aplicar lo que describe esa patente, la tecnología simplemente no puede funcionar. 
Así, por ejemplo, la tecnología 5G requiere el uso de centenares de patentes distintas, 
todas ellas declaradas esenciales.

La estandarización es especialmente relevante en los sectores de la tecnología 
de la información y la comunicación (TIC) y el Internet de las Cosas (IoT), que abarca 
desde los electrodomésticos inteligentes hasta los automóviles conectados. Crear un 
estándar de calidad exige grandes inversiones en investigación y desarrollo; de ahí que 
los organismos de normalización —como el Instituto Europeo de Normas de Teleco-
municaciones (ETSI) o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)— 
permitan a las empresas patentar sus contribuciones técnicas a la norma.
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Sin embargo, como estas patentes son de uso obligatorio para cualquier empresa 
que quiera fabricar productos conformes con el estándar, su titular ocupa una posición 
privilegiada en el mercado. Para evitar que esa posición se utilice de forma abusiva, 
los organismos de normalización exigen a los titulares de SEP que asuman el compro-
miso irrevocable de conceder licencias a cualquier interesado en condiciones que sean 
justas, razonables y no discriminatorias. Estas condiciones se conocen por el acrónimo 
inglés FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

El problema práctico surge cuando las partes —titular de la SEP e implemen-
tador— no logran ponerse de acuerdo sobre cuáles son exactamente esas condiciones 
justas: ¿cuánto deben valer las regalías? ¿Cuál debe ser el alcance geográfico de la 
licencia? Esa falta de acuerdo desemboca con frecuencia en litigios que se plantean 
simultáneamente en varios países, con resultados no siempre coherentes entre sí.

El presente artículo examina la evolución de esa jurisprudencia en Europa, co-
menzando por el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 
que estableció el marco general, y continuando con los casos más relevantes resuel-
tos en el Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos e Italia. Concluimos con una 
valoración del nuevo marco regulatorio europeo que la Comisión ha impulsado para 
ordenar este escenario.

II. Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Antes de analizar las decisiones nacionales, es necesario entender el marco gene-

ral que fijó el TJUE, pues es la referencia a la que todos los tribunales europeos deben 
ajustarse cuando se plantea un conflicto entre el ejercicio de los derechos sobre una 
SEP y las normas europeas de la competencia. El artículo 102 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe el abuso de posición dominante, y la 
pregunta que se repite en todos estos litigios es la misma: ¿en qué momento el titular de 
una SEP cruza la línea y abusa de su posición al exigir el cumplimiento de su patente?

2.1. La Sentencia que Cambió las Reglas del Juego1

Hechos: Huawei era titular de una patente esencial para la tecnología 4G LTE y, 
como miembro del ETSI, se había comprometido a licenciarla en condiciones FRAND. 
ZTE fabricaba y vendía en Alemania productos que utilizaban esa tecnología sin haber 
firmado ningún acuerdo de licencia. Cuando Huawei solicitó una medida cautelar (es 
decir, una orden judicial para que ZTE dejara de vender esos productos), ZTE respon-
dió acusando a Huawei de abusar de su posición dominante, ya que ZTE aseguraba 
estar dispuesta a negociar.

1	 Huawei v. ZTE (2015)
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Cuestión central: ¿Puede el titular de una SEP pedir al juez que prohíba la venta 
de productos que infringen su patente sin incurrir en abuso de posición dominante, 
aunque haya prometido licenciar en condiciones FRAND?

Resolución: El TJUE estableció un protocolo de conducta de obligado cumpli-
miento para ambas partes. El titular de la SEP debe, antes de acudir al juez: (1) informar 
por escrito al presunto infractor de qué patente se ha violado y de qué modo. A conti-
nuación, si el presunto infractor manifiesta su disposición a negociar, el titular debe (2) 
presentar una oferta escrita de licencia en términos FRAND. Por su parte, el presunto 
infractor debe (3) responder con diligencia y buena fe, sin maniobras dilatorias. Si el 
implementador rechaza la oferta, puede hacer su propia contraoferta. Solo si no se lle-
ga a un acuerdo, el titular puede solicitar la medida cautelar sin que ello se considere 
abuso de posición dominante.

Relevancia: Esta sentencia es el punto de partida ineludible de toda la jurispru-
dencia posterior. Por primera vez, el TJUE definió con precisión cuándo el ejercicio 
de derechos sobre una SEP resulta legítimo y cuándo puede considerarse un abuso. 
Su influencia se extiende a todos los tribunales nacionales analizados en este artículo.2

2.2. ¿A Quién se le Concede la Licencia?3

Hechos: Nokia era titular de un conjunto de SEP relacionadas con las tecno-
logías de conectividad que se incorporan a los automóviles modernos (navegadores, 
llamadas de emergencia, actualizaciones en tiempo real). Daimler integraba esas tec-
nologías en sus vehículos a través de unidades de control telemático fabricadas por 
proveedores externos. Nokia ofreció una licencia a Daimler, pero no a los proveedores 
de componentes. Daimler alegó que Nokia debía licenciar también a sus proveedores, 
porque así el problema quedaría resuelto en origen.

Cuestión central: ¿Está obligado el titular de una SEP a conceder la licencia al 
proveedor de componentes, o puede elegir licenciar únicamente al fabricante del pro-
ducto final? ¿Supone abuso de posición dominante demandar al fabricante cuando el 
proveedor ha sido excluido del acuerdo?

Resolución: El caso no llegó a resolverse judicialmente porque Nokia y Daimler 
alcanzaron un acuerdo extrajudicial en junio de 2021, antes de que el TJUE pudiera 
pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. El TJUE archivó el asunto 
sin dictar sentencia.4

2	 TJUE, C-170/13 — Huawei Technologies v. ZTE Corp. | Julio de 2015
3	 Nokia v. Daimler (2019-2021).
4	 Tribunal Regional de Düsseldorf — Nokia v. Daimler | 2019-2021



484

Relevancia: Aunque no se resolvió en sede judicial, el caso puso de manifiesto 
una de las grandes controversias del licenciamiento de SEP en el sector del automóvil: 
la tensión entre licenciar en el nivel más alto de la cadena de suministro (el fabricante 
del vehículo) o en el nivel donde se incorpora realmente la tecnología (el proveedor del 
componente). Esta cuestión sigue abierta en el debate regulatorio europeo.

III.  Reino Unido

Los tribunales del Reino Unido han sido pioneros en Europa en establecer que 
un juez nacional puede fijar las condiciones de una licencia FRAND con validez en 
todo el mundo, no solo en el territorio donde se ha dictado la sentencia. Esta doctrina, 
aunque cuestionada por su impacto extraterritorial, ha convertido a Inglaterra en una 
jurisdicción muy atractiva para los titulares de SEP.

3.1. La Licencia de Alcance Mundial5

Hechos: La Corte Suprema resolvió conjuntamente dos asuntos. En el primero, 
Unwired Planet —una sociedad que adquirió patentes de telecomunicaciones de Erics-
son— demandó a Huawei por usar sus SEP sin licencia. En el segundo, Conversant 
—que había comprado patentes de Nokia— demandó a Huawei y a ZTE. En ambos 
casos, los demandados chinos argumentaron que los tribunales ingleses no tenían com-
petencia para decidir sobre una licencia global, y que las disputas debían resolverse en 
China.

Cuestión central: ¿Pueden los tribunales ingleses fijar las condiciones de una 
licencia FRAND aplicable a todas las patentes del titular en cualquier país del mundo, 
aunque la demanda se refiera únicamente a patentes del Reino Unido?

Resolución: La Corte Suprema, de forma unánime, confirmó que los tribunales 
ingleses sí tienen competencia para determinar los términos de una licencia FRAND 
de alcance mundial. Además, declaró que si una empresa no acepta esas condiciones, 
puede quedar sujeta a una medida cautelar en el Reino Unido que, en la práctica, le 
impediría vender productos en ese mercado.

Relevancia: Esta sentencia tiene un efecto de palanca extraordinario: un titular 
de SEP puede conseguir en un solo juicio inglés condiciones de licencia válidas para 
todo el mundo, en lugar de tener que litigar país por país. Aunque la medida caute-
lar solo afecta al mercado británico, la presión que ejerce obliga al implementador 
a negociar globalmente. La decisión fue criticada por algunos como un ejercicio de 

5	 Unwired Planet v. Huawei y Conversant v. Huawei y ZTE (2020).

Jurisprudencia sobre patentes esenciales en Europa
Joaquím Gonçalves do Espírito Santo



485

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
n.º 16 . 2026

jurisdicción excesiva, pero ha consolidado al Reino Unido como referente mundial en 
este tipo de litigios.6

3.2. ¿Qué Pasa si No Aceptas el Canon Fijado por el Juez?7

Hechos: Optis, una entidad no practicante (es decir, una empresa que posee pa-
tentes, pero no fabrica productos), junto con sus socias PanOptis y Unwired Planet 
LLC, alegó que los iPhone de Apple usaban sus SEP de 3G y 4G sin licencia. El caso 
fue litigado simultáneamente en Estados Unidos —donde un jurado concedió a Optis 
300 millones de dólares— y en el Reino Unido. En este último, el debate giró en torno 
a si Apple era un «licenciatario dispuesto», es decir, si había actuado de buena fe para 
llegar a un acuerdo.

Cuestión central: Si Apple rechaza el canon FRAND que el tribunal considera 
justo, ¿puede ser tratada como un licenciatario reticente y verse sometida a una medida 
cautelar que le impida vender iPhones en el Reino Unido?

Resolución: El Tribunal Superior de Londres declaró que Apple había infringi-
do las patentes de Optis y confirmó que la determinación del canon FRAND tendría 
eficacia mundial, siguiendo el precedente de Unwired Planet. El tribunal apuntó que, si 
Apple no aceptaba el canon fijado judicialmente, podría ser calificada como licenciata-
ria no dispuesta y sometida a la consiguiente medida cautelar.

Relevancia: El caso ilustra con claridad el mecanismo de presión que ejercen 
los tribunales ingleses: el titular de la SEP no necesita ganar en todos los mercados; le 
basta con conseguir una condena en el Reino Unido —y la amenaza de exclusión de 
ese mercado— para forzar un acuerdo global en condiciones que le resulten favorables.

3.3. Cuando el Juicio FRAND No Vale la Pena8

Hechos: TQ Delta era titular de varias SEP relacionadas con tecnología de te-
lecomunicaciones. ZyXEL, fabricante de equipos de red, las utilizaba sin licencia. En 
el juicio técnico, el tribunal declaró válida e infringida una de las patentes, pero esta 
expiró tres meses antes de que se celebrara el juicio FRAND (el juicio donde se fija 
el canon). Ante esa situación, TQ Delta prefirió pedir una medida cautelar en lugar de 
arriesgarse a que el juez fijara un canon muy bajo en el juicio FRAND.

6	 Corte Suprema del Reino Unido [2020] UKSC 37 — Agosto de 2020
7	 Optis v. Apple (2020-2022): Tribunal Superior de Justicia (Patents Court) [2021] EWHC 131 (Pat)
8 	 TQ Delta v. ZyXEL (2019): Tribunal de Apelación del Reino Unido [2019] EWCA Civ 1277
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Cuestión central: ¿Tiene sentido celebrar un juicio para fijar las condiciones de 
una licencia FRAND cuando el implementador ya ha dejado de vender los productos 
infractores y no tiene intención de obtener ninguna licencia?

Resolución: El Tribunal de Apelación canceló el juicio FRAND. El juez Floyd 
razonó que ese tipo de juicio solo tiene sentido cuando el implementador efectivamente 
quiere obtener la licencia y usarla como defensa frente a la acción por infracción. Si 
el implementador no tiene ese interés, celebrar un juicio de diez días con un coste es-
timado de cuatro millones de libras esterlinas resulta desproporcionado e innecesario.

Relevancia: La resolución aclara que los procedimientos FRAND no son un fin 
en sí mismos, sino un instrumento al servicio de quienes realmente desean llegar a un 
acuerdo de licencia. No cabe utilizarlos como arma táctica cuando ninguna de las par-
tes tiene interés real en la licencia.

3.4. Validez de las SEP en el Mercado de Smartphones9

Hechos: Sisvel administra un conjunto de patentes de telecomunicaciones mó-
viles denominado «Programa de Comunicación Móvil» (MCP), que incluye patentes 
propias y de terceros como Mitsubishi. Cuando tres fabricantes chinos de teléfonos 
inteligentes —OnePlus, Oppo y Xiaomi— se negaron a licenciar el portafolio argu-
mentando que las patentes no eran esenciales y que las condiciones ofrecidas no eran 
FRAND, Sisvel y Mitsubishi los demandaron.

Cuestión central: ¿Son válidas y esenciales para el estándar LTE las patentes 
del portafolio MCP? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las condiciones FRAND del 
licenciamiento?

Resolución: En junio de 2021, el Tribunal Superior declaró válidas y esenciales 
para el estándar LTE las tres patentes en litigio. Programó una vista separada para de-
terminar las condiciones FRAND del licenciamiento.

Relevancia: El caso confirma que los tribunales ingleses realizan un control ri-
guroso de la esencialidad real de las patentes antes de dar luz verde a la negociación 
FRAND. Asimismo, visibiliza la creciente presencia de fabricantes asiáticos de smar-
tphones en los litigios europeos sobre SEP.

9	 Mitsubishi y Sisvel v. OnePlus, Oppo y Xiaomi (2021): Tribunal Superior de Justicia [2021] EWHC 1541 (Pat)
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3.5. La Licencia Provisional como Nuevo Instrumento10

Hechos: Panasonic demandó a Xiaomi en el Reino Unido por infracción de sus 
SEP de 3G y 4G. Ambas partes acordaron en noviembre de 2023 someterse a la de-
terminación judicial del canon FRAND global y comprometerse a cumplirla. Sin em-
bargo, Panasonic continuó simultáneamente con procedimientos en Alemania y ante el 
Tribunal Unificado de Patentes (TUP), buscando medidas cautelares para presionar a 
Xiaomi. Xiaomi solicitó al tribunal inglés que declarara que Panasonic debía conceder-
le una licencia provisional mientras se decidía el canon definitivo.

Cuestión central: Si ambas partes han acordado someterse a la determinación 
judicial del canon FRAND en el Reino Unido, ¿puede el titular de la SEP seguir bus-
cando medidas cautelares en otros países para presionar al implementador? ¿Debe con-
cederse una licencia provisional que proteja al implementador durante ese período?

Resolución: El Tribunal de Apelación, con ponencia del Lord Justice Arnold, 
declaró que la conducta de Panasonic era indefendible y contraria a sus obligaciones 
FRAND. Al haber acordado que el tribunal inglés fijaría el canon global, Panasonic no 
podía a la vez buscar medidas cautelares en otros países para presionar a Xiaomi. El 
tribunal concedió a Xiaomi una licencia provisional, con una regalía calculada a mitad 
del camino entre las posiciones de cada parte, sujeta a ajuste una vez dictada la resolu-
ción definitiva.

Relevancia: Esta resolución introduce un nuevo instrumento en el panorama 
europeo: la licencia provisional FRAND. Si ambas partes se han dejado en manos de 
un tribunal para fijar el precio justo, el titular de la SEP no puede usar amenazas en 
otros países para forzar condiciones más favorables. La conducta de quien lo hace es 
calificada como no FRAND, con consecuencias jurídicas concretas. Tras conocerse el 
fallo, Panasonic llegó a acuerdos extrajudiciales tanto con Xiaomi como con OPPO.

3.6.  El Titular Declarado Licenciatario No Dispuesto11

Hechos: Lenovo y Ericsson, uno de los mayores titulares de SEP para redes de 
comunicaciones móviles, mantuvieron negociaciones prolongadas sin resultado. Erics-
son obtuvo entretanto medidas cautelares contra Lenovo en Brasil y Colombia como 
táctica de presión. Lenovo acudió a los tribunales ingleses para que fijaran el canon 
FRAND de una licencia global. Ericsson se negó sin embargo a conceder una licencia 
provisional a Lenovo mientras se celebraba el juicio y continuó con las acciones cau-
telares en el extranjero.

10	 Panasonic v. Xiaomi (Tribunal de Apelación, 2024): Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales [2024] EWCA Civ 1143 
— 3 de octubre de 2024

11	 Ericsson v. Lenovo (Tribunal de Apelación, 2025): Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales — 28 de febrero de 2025
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Cuestión central: ¿Cuando el titular de una SEP se niega a conceder la licencia 
provisional que el tribunal inglés considera que debería otorgarse, puede ser declarado 
en incumplimiento de sus obligaciones FRAND?

Resolución: El Tribunal de Apelación, siguiendo la doctrina de Panasonic v. 
Xiaomi, declaró unánimemente que Ericsson incumplía sus obligaciones FRAND al 
usar las medidas cautelares extranjeras como instrumento de coerción para forzar a 
Lenovo a aceptar condiciones superiores a las que serían justas. El tribunal declaró a 
Ericsson licenciatario no dispuesto. Poco después, Ericsson y Lenovo alcanzaron un 
acuerdo global que puso fin al litigio.

Relevancia: El caso consolida en el derecho inglés la obligación del titular de 
SEP de conceder una licencia provisional cuando las partes se han sometido a la deter-
minación judicial del canon. La declaración de licenciatario no dispuesto aplicada al 
titular de la patente, y no solo al implementador como ocurría hasta ahora, invierte par-
cialmente el equilibrio de poder en estos litigios y confirma la utilidad del foro inglés 
como mecanismo de disciplina frente al uso abusivo de litigios paralelos en terceros 
países.

IV. Alemania

Los tribunales alemanes —en particular los de Düsseldorf, Mannheim y Mú-
nich— son históricamente los más activos de Europa en materia de patentes. Aplican 
el marco Huawei con rigor y han dictado algunas de las medidas cautelares más con-
tundentes del continente, con importantes consecuencias para la industria tecnológica 
y automotriz.

4.1. Prohibición de Vender Coches en Alemania12

Hechos: Panasonic era titular de una SEP relacionada con el estándar 4G que se 
utiliza en los sistemas de conectividad de los vehículos modernos. Ford incorporaba 
esa tecnología en sus modelos de automóviles conectados a internet sin haber firmado 
un acuerdo de licencia con Panasonic.

Cuestión central: ¿Puede prohibirse la fabricación y venta de vehículos en Ale-
mania como consecuencia de la infracción de una SEP de telecomunicaciones?

Resolución: El tribunal emitió una medida cautelar permanente que prohibió a 
Ford fabricar y vender en toda Alemania los modelos afectados. Adicionalmente, orde-
nó la retirada y destrucción de los vehículos presentes en los concesionarios alemanes, 

12	 Panasonic v. Ford (2022): Corte Regional n.º 1 de Múnich — 19 de mayo de 2022
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exigió la rendición de cuentas sobre ventas para calcular la indemnización por daños, y 
fijó una fianza de 227 millones de euros para el caso de que Ford quisiera apelar.

Relevancia: Este caso pone de manifiesto el inmenso poder de las SEP en el 
sector del automóvil: una sola patente de conectividad puede convertirse en un obstá-
culo para la comercialización de toda una gama de vehículos. La dureza de la medida 
refleja la postura de los tribunales alemanes, que no dudan en aplicar sanciones severas 
cuando consideran que el implementador no ha negociado de buena fe.

4.2. Prohibición de Venta de Smartphones por Infracción de SEP 4G y 
5G13

Hechos: Nokia, titular de un extenso portafolio de SEP para los estándares 4G 
y 5G, y OPPO, fabricante chino de teléfonos inteligentes, no llegaron a un acuerdo de 
licencia. Nokia demandó a OPPO y a su filial OnePlus en Alemania por infracción de 
sus patentes esenciales.

Cuestión central: ¿Procede conceder una orden de cese y desistimiento que 
impida la venta de smartphones en Alemania cuando el fabricante usa SEP sin licencia?

Resolución: El tribunal concedió a Nokia la orden de cese y desistimiento so-
licitada, lo que supuso la prohibición efectiva de vender en Alemania los teléfonos de 
OPPO y OnePlus afectados por las patentes en litigio.

Relevancia: El caso se inscribe en la guerra comercial de patentes que Nokia 
mantiene con varios fabricantes chinos de dispositivos móviles a escala global. Refleja 
la disposición de los tribunales alemanes a adoptar medidas drásticas cuando los imple-
mentadores no alcanzan acuerdos de licencia, y confirma a Alemania como uno de los 
escenarios preferidos por los titulares de SEP para hacer valer sus derechos.

4.3. Quién Debe Ser el Licenciatario14

Hechos: St. Lawrence Communication era titular de una patente esencial para el 
estándar AMR-WB, utilizado para mejorar la calidad de las llamadas de voz en banda 
ancha (tecnología que permite escuchar la voz del interlocutor con mayor nitidez). 
Deutsche Telekom vendía teléfonos móviles que incorporaban esa tecnología, pero se 
negó a firmar el acuerdo de licencia que St. Lawrence le ofreció. Deutsche Telekom 
argumentaba que la oferta de licencia debería hacerse también a los fabricantes de los 
teléfonos, no solo al operador de telecomunicaciones.

13	 Nokia v. OPPO (2022): Tribunal Regional de Mannheim, Segunda Sala de lo Civil — 5 de julio de 2022
14	 St. Lawrence Communication v. Deutsche Telekom (2015): Tribunal Regional de Mannheim — 27 de noviembre de 2015
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Cuestión central: ¿Puede el titular de una SEP ofrecer licencias únicamente al 
operador que vende los dispositivos finales, sin ofrecerlas también a los fabricantes de 
esos dispositivos?

Resolución: El Tribunal Regional de Mannheim concedió la orden judicial con-
tra Deutsche Telekom al constatar que esta no estaba dispuesta a concluir un acuerdo de 
licencia global. El tribunal rechazó la defensa basada en el marco Huawei, por conside-
rar que Deutsche Telekom no había actuado de buena fe en las negociaciones.

Relevancia: La resolución subraya que la buena fe negociadora del implemen-
tador es un elemento esencial para poder invocar las protecciones del marco Huawei. 
Quien simplemente se niega a firmar, sin ofrecer alternativas serias, no puede amparar-
se en las normas de competencia para evitar la orden judicial.

4.4. ¿Es Discriminatorio Dar Mejores Condiciones a Unos que a Otros?15

Hechos: Sisvel notificó a Haier en 2013 la infracción de una de sus SEP de te-
lecomunicaciones móviles. Haier tardó un año en responder y ofreció una contraoferta 
que Sisvel rechazó. El litigio llegó al Tribunal de Apelaciones de Düsseldorf, que dio 
la razón a Haier al entender que Sisvel había abusado de su posición dominante: había 
concedido descuentos importantes a otro licenciatario (Hisense) sin ofrecer condicio-
nes equivalentes a Haier, lo que, según el Tribunal de Apelaciones, violaba la condición 
de «no discriminación» del principio FRAND.

Cuestión central: ¿Comete abuso de posición dominante el titular de una SEP 
que ofrece condiciones económicas distintas a licenciatarios distintos? ¿Puede el im-
plementador que no responde con agilidad a la oferta de licencia invocar las proteccio-
nes del marco Huawei?

Resolución: El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal) anuló parcial-
mente el fallo del Tribunal de Apelaciones. Reconoció que Sisvel tenía posición domi-
nante en el mercado, pero negó que la hubiera abusado: ofrecer condiciones distintas 
a distintos licenciatarios no es necesariamente discriminatorio si existen razones obje-
tivas para ello. Además, el Tribunal Supremo destacó que Haier no había actuado con 
suficiente diligencia para obtener la licencia, señalando que los implementadores deben 
declarar su disposición a licenciar en un plazo razonable después de recibir el aviso de 
infracción.

15	 Sisvel v. Haier (2020): Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de Alemania), KZR 36/17 — 5 de mayo de 2020
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Relevancia: El pronunciamiento del Bundesgerichtshof precisó con mayor de-
talle el alcance de la obligación de no discriminación del principio FRAND, estable-
ciendo que diferencias de trato entre licenciatarios no implican automáticamente abu-
so de posición dominante. También reforzó la carga de diligencia que pesa sobre los 
implementadores: no basta con no negarse; hay que negociar activamente y en plazos 
razonables.

4.5. La Excesiva Vacilación del Implementador16

Hechos: Sisvel ofreció a Wiko, fabricante francés de smartphones, una licencia 
FRAND de su portafolio MCP. Wiko respondió impugnando la validez de la patente 
ante el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, que la confirmó en buena medida. 
Cuando Sisvel presentó una segunda oferta adaptada a las restricciones impuestas por 
el tribunal de patentes, Wiko continuó dilatando la negociación sin aumentar la garantía 
económica depositada ni formular una contraoferta seria.

Cuestión central: ¿Actúa de buena fe un implementador que impugna la paten-
te, recibe una nueva oferta adaptada y sigue demorando la negociación sin mejorar su 
posición?

Resolución: El Tribunal Regional de Mannheim falló a favor de Sisvel, consi-
derando que Wiko había sido excesivamente vacilante en las negociaciones. Ordenó la 
retirada y destrucción de todos los productos infractores del mercado, y obligó a Wiko 
a facilitar a Sisvel la información necesaria para calcular los daños.

Relevancia: La resolución refuerza la idea de que el implementador que busca 
la protección del marco Huawei debe demostrar una actitud negociadora activa y cohe-
rente. Las maniobras dilatorias —impugnar la patente, no mejorar la oferta, prolongar 
los plazos sin razón— son incompatibles con la buena fe que exige el TJUE.

4.6. La Guerra de las Medidas Cautelares Antijuicio17

Hechos: Nokia poseía SEP relacionadas con la conectividad de los automóvi-
les. Continental, proveedor alemán de Daimler, se oponía a las demandas de Nokia 
en Alemania. Para bloquear los procedimientos alemanes, la filial estadounidense de 
Continental presentó ante un tribunal de California una demanda antimonopolio contra 
Nokia y solicitó una medida cautelar para impedir que Nokia continuara litigando en 
Alemania. Nokia respondió obteniendo de los tribunales de Múnich órdenes que obli-
gaban a Continental a retirar esa solicitud americana.

16	 Sisvel v. Wiko (2019): Tribunal Regional de Mannheim, 7 O 115/16 — 4 de septiembre de 2019
17	 Continental v. Nokia (2019): Tribunal Superior de Justicia de Múnich (OLG München), 6 U 5042/19 — 2019
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Cuestión central: ¿Puede un tribunal alemán ordenar a una empresa que retire 
una solicitud de medida cautelar presentada ante un tribunal extranjero, cuando esa 
solicitud pretende paralizar procedimientos en Alemania?

Resolución: El Tribunal de Distrito de Múnich concedió las medidas cautelares 
solicitadas por Nokia contra Continental. El Tribunal Superior de Justicia de Múnich 
confirmó estas órdenes, poniendo así freno a la táctica de Continental de usar los tribu-
nales estadounidenses para bloquear el litigio alemán.

Relevancia: El caso ejemplifica la escalada de las denominadas anti-suit injunc-
tions (medidas para bloquear juicios extranjeros) y counter anti-suit injunctions (medi-
das para bloquear ese bloqueo) que caracterizan los litigios sobre SEP a escala global. 
Los tribunales alemanes demuestran aquí su determinación de preservar su propia ju-
risdicción frente a maniobras procesales transoceánicas.

4.7. SEP en el Automóvil Conectado18

Hechos: Conversant, titular de SEP para estándares de comunicación móvil 
como LTE, demandó a Daimler en agosto de 2019 por infracción de cuatro patentes. 
Las partes habían intentado negociar previamente a través de la plataforma de licencias 
Avanci, pero no llegaron a un acuerdo. Daimler argumentó que el canon FRAND de-
bía calcularse sobre el valor del componente que incorpora la tecnología (la unidad de 
control telemático), y no sobre el valor del vehículo completo.

Cuestión central: ¿Sobre qué base debe calcularse el canon FRAND: sobre el 
valor del componente que incorpora la tecnología patentada o sobre el valor del pro-
ducto final (el automóvil)?

Resolución: El Tribunal Regional de Múnich falló a favor de Conversant y 
concedió la orden judicial contra Daimler.

Relevancia: El litigio ilustra uno de los debates más relevantes en el sector del 
automóvil conectado: la base de cálculo del canon FRAND. Los fabricantes de au-
tomóviles defienden que el canon debe referirse al componente específico que usa la 
tecnología; los titulares de SEP prefieren calcularlo sobre el precio del vehículo, que es 
mucho más elevado. Esta cuestión, aún sin una respuesta uniforme en Europa, tiene un 
impacto económico enorme para la industria.

18	 Conversant v. Daimler (2020):Tribunal Regional de Múnich I, 21 O 11384/19 — 30 de octubre de 2020

Jurisprudencia sobre patentes esenciales en Europa
Joaquím Gonçalves do Espírito Santo



493

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
n.º 16 . 2026

4.8. Las SEP Llegan al Streaming de Vídeo19

Hechos: Nokia era titular de patentes esenciales para codificación de vídeo (tec-
nología que permite comprimir y transmitir vídeo de alta calidad por internet) que se 
utilizan en los dispositivos de streaming de Amazon, como el Fire TV Stick, y en el 
servicio Amazon Prime Video. Pese a más de quince años sin acuerdo de licencia y 
diversas rondas de negociación, Amazon argumentaba que las condiciones ofrecidas 
por Nokia no eran FRAND. Nokia inició una campaña de litigación global que incluyó 
acciones en Alemania, el Reino Unido, el TUP, Estados Unidos e India.

Cuestión central: Las SEP de codificación de vídeo, que hasta ahora se licen-
ciaban principalmente a fabricantes de dispositivos, ¿pueden hacerse valer también 
directamente contra los operadores de servicios de streaming que los transmiten sin 
licencia?

Resolución: El Tribunal Regional de Múnich I otorgó en septiembre de 2024 
una medida cautelar permanente contra los dispositivos Fire TV Stick de Amazon, 
con suspensión inmediata de ventas en toda Alemania. En febrero de 2025, el Tribunal 
Regional de Düsseldorf concedió una nueva medida cautelar contra el propio servicio 
Amazon Prime Video. Ambas decisiones fueron declaradas ejecutables, lo que obligó 
a Amazon a retirar del mercado alemán los productos y servicios afectados. En abril de 
2025, Nokia y Amazon alcanzaron un acuerdo de licencia global que puso fin al litigio.

Relevancia: El litigio supone un punto de inflexión en la expansión de las SEP 
más allá del hardware: por primera vez, los operadores de servicios de vídeo en strea-
ming son tratados como implementadores directos obligados a licenciar las SEP de 
codificación de vídeo. La doble condena alemana —contra el dispositivo y contra el 
servicio de streaming— ejerció una presión insostenible para Amazon y precipitó el 
acuerdo. El caso abre la puerta a que otros servicios de streaming sin licencia reciban 
reclamaciones similares en el futuro.

V.  Francia

Los tribunales franceses han seguido en términos generales el marco establecido 
por el TJUE en Huawei v. ZTE, aunque han aportado matices propios, especialmente 
en lo relativo a las comunicaciones de los titulares de SEP a terceros y a la resolución 
de los conflictos de jurisdicción entre tribunales de distintos países.

19	 Nokia v. Amazon (Múnich y Düsseldorf, 2024-2025): Tribunal Regional de Múnich I — 20 de septiembre de 2024; Tri-
bunal Regional de Düsseldorf — 7 de febrero de 2025
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5.1. Las Cartas de Aviso, ¿Son Competencia Desleal?20

Hechos: Sisvel envió cartas a distribuidores y clientes franceses de Wiko in-
formándoles de que Wiko estaba utilizando su SEP para el estándar LTE sin licencia. 
Wiko consideró que esas cartas causaban un daño a su imagen y a su red comercial, y 
demandó a Sisvel ante el Tribunal de Comercio de Marsella por competencia desleal.

Cuestión central: ¿Constituye competencia desleal el envío de cartas de aviso a 
los clientes y distribuidores de un presunto infractor de SEP, informándoles de la exis-
tencia de una patente que podría afectar a los productos que compran?

Resolución: El Tribunal de Comercio de Marsella desestimó la demanda de 
Wiko. El tribunal consideró que Sisvel estaba cumpliendo con el procedimiento es-
tablecido por el TJUE en Huawei v. ZTE: informar a terceros de la existencia de sus 
derechos es una conducta legítima del titular de la patente, no un acto de competencia 
desleal, siempre que la oferta de licencia sea adecuada.

Relevancia: La resolución aclara que los titulares de SEP pueden comunicar 
sus derechos a terceros en la cadena de distribución sin temor a que ello sea calificado 
como práctica desleal, siempre que lo hagan en el marco del procedimiento correcto. 
Eso sí, la línea entre informar legítimamente y presionar indebidamente puede ser del-
gada, y los tribunales la valorarán caso por caso.

5.2. La Esencialidad como Cuestión Clave21

Hechos: Conversant había adquirido de Nokia una extensa cartera de más de 
dos mil patentes declaradas esenciales para los estándares 2G, 3G y 4G. Tras el fracaso 
de las negociaciones, Conversant demandó a LG Electronics por infracción de cinco 
de esas patentes y solicitó la determinación judicial del canon FRAND. El tribunal de 
primera instancia rechazó la demanda por falta de prueba de la infracción.

Cuestión central: ¿Son realmente esenciales para los estándares en cuestión las 
patentes que Conversant declaró como SEP? ¿Resulta acreditada la infracción?

Resolución: El Tribunal de Apelación de París confirmó la decisión de primera 
instancia. Tras un análisis técnico pormenorizado de las dos patentes que Conversant 
mantuvo en apelación, concluyó que ninguna de ellas era realmente esencial para los 
estándares 2G, 3G o 4G invocados.

20	 Wiko v. Sisvel (Tribunal de Comercio de Marsella): Tribunal de Comercio de Marsella
21	 Conversant v. LG (Tribunal de Apelación de París, 2019): Tribunal de Apelación de París, 15/17037 — 16 de abril de 
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Relevancia: El caso pone de relieve un problema estructural del sistema de SEP: 
la declaración de esencialidad no siempre se corresponde con la realidad técnica. Nu-
merosos estudios han concluido que una parte significativa de las patentes declaradas 
esenciales no lo son realmente cuando se someten a un análisis técnico riguroso. La 
verificación judicial de la esencialidad real es, por tanto, una garantía indispensable del 
sistema.

5.3. Cuando Dos Tribunales de Dos Países Quieren Ser los Únicos 
Competentes22

Hechos: IPCom, titular de una cartera de patentes de telecomunicaciones adqui-
rida a Bosch, ofreció una licencia a Lenovo en 2018, que este ignoró. Lenovo optó por 
acudir a un tribunal de California para que fijara un canon FRAND global favorable a 
sus intereses antes de que IPCom pudiera demandar en Europa. IPCom respondió de-
mandando en Londres y solicitando en París que se prohibiera a Lenovo continuar con 
su demanda en California.

Cuestión central: ¿Puede un tribunal francés ordenar a una empresa que retire o 
paralice una demanda que ya ha presentado ante un tribunal extranjero?

Resolución: El Tribunal de Gran Instancia de París otorgó la anti-suit injunction 
(medida cautelar antijuicio) solicitada por IPCom, prohibiendo a Lenovo continuar con 
el procedimiento californiano. El Tribunal de Apelación de París confirmó esta medida, 
aunque matizó que no podía prohibirse a Lenovo solicitar nuevas medidas cautelares 
en el extranjero.

Relevancia: El caso ilustra la carrera procesal que se produce en los litigios 
internacionales sobre SEP: cada parte intenta conseguir que el asunto se resuelva en el 
tribunal que le resulta más favorable. Las anti-suit injunctions son el instrumento que 
utilizan los demandados para frenar esa táctica, y su proliferación en los últimos años 
refleja la falta de un foro internacional único para resolver estas disputas.

VI. Países Bajos

Los tribunales de La Haya son reconocidos internacionalmente como una de las 
jurisdicciones de patentes más sofisticadas de Europa. Su aproximación al tema de las 
SEP combina el rigor técnico en el análisis de la esencialidad con una valoración equi-
librada de los intereses en juego a la hora de conceder medidas cautelares.

22	 IPCom v. Lenovo (2019-2020): Tribunal de Apelación de París, RG 19/21426 — Marzo de 2020
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6.1. ¿Quién Impidió el Acuerdo?23

Hechos: Philips notificó en 2014 a Archos, fabricante francés de tabletas y dis-
positivos multimedia, que sus productos infringían tres SEP del estándar UMTS y 
LTE. Tras diversas rondas de negociación infructuosas, Philips presentó demanda en 
La Haya. Archos sostuvo que la oferta de Philips no era FRAND y que, por tanto, la 
solicitud de medida cautelar constituía un abuso de posición dominante.

Cuestión central: ¿Quién es responsable del fracaso de las negociaciones? ¿el 
titular de la SEP que ofreció condiciones supuestamente no FRAND, o el implementa-
dor que adoptó una actitud pasiva y especulativa?

Resolución: El tribunal rechazó la alegación de abuso de posición dominan-
te formulada por Archos. Concluyó que fue Archos quien obstaculizó el acuerdo al 
declarar abiertamente que Philips tendría que demandarle para obtener regalías más 
elevadas. Además, el tribunal señaló que las bajas ganancias de Archos no significaban 
automáticamente que la oferta de Philips no fuera FRAND.

Relevancia: La resolución confirma que quien adopta una estrategia de esperar 
a ser demandado para mejorar su posición negociadora no puede después alegar que 
el titular de la SEP ha abusado de su posición dominante. La buena fe es un requisito 
bilateral: también debe cumplirla el implementador.

6.2. Confirmación de la Validez y la Orden Cautelar24

Hechos: Philips había notificado en 2013 a Asus que su patente EP 1 623 511 
—declarada esencial para los estándares 3G-UMTS y 4G-LTE— era infringida por 
varios de sus productos. Tras años de negociaciones fallidas, Philips demandó en varias 
jurisdicciones europeas. En los Países Bajos, el Tribunal de Distrito de La Haya había 
rechazado inicialmente la solicitud de medida cautelar.

Cuestión central: ¿Es válida y esencial la patente EP 1 623 511 de Philips? 
¿Procede conceder la medida cautelar tras haber sido denegada en primera instancia?

Resolución: El Tribunal de Apelación confirmó la validez y la esencialidad de la 
patente, rechazó la defensa FRAND de Asus basada en el artículo 102 del TFUE —por 
considerar que Asus no había negociado de buena fe— y concedió la medida cautelar.

23	 Archos v. Philips (Tribunal de Distrito de La Haya, 2017): Tribunal de Distrito de La Haya, ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 
— 2017

24	 Philips v. Asustek (Tribunal de Apelación de La Haya, 2019): Tribunal de Apelación de La Haya, 200.221.250/01 — 2019
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Relevancia: El caso demuestra que la defensa basada en el artículo 102 TFUE 
(abuso de posición dominante) no es un salvoconducto automático para el implemen-
tador. Los tribunales holandeses analizan con detalle si el implementador ha cumplido 
realmente con su parte del protocolo Huawei antes de estimar esa defensa.

6.3. Destrucción de Productos y Responsabilidad por Infracción25

Hechos: Philips notificó a Wiko en 2013 la infracción de sus SEP para UMTS y 
LTE. Wiko no respondió y Philips presentó demanda en octubre de 2015. Wiko formu-
ló una contraoferta en agosto de 2016, pero el Tribunal de Distrito de Mannheim —en 
el procedimiento paralelo alemán— había admitido la defensa FRAND de Wiko. Los 
tribunales holandeses, en cambio, tuvieron que valorar la conducta de Wiko con sus 
propios criterios.

Cuestión central: ¿Actuó Wiko de buena fe en las negociaciones con Philips? 
¿Abusó Philips de su posición dominante al exigir condiciones supuestamente no 
FRAND y al negarse a negociar sobre la base de la contraoferta de Wiko?

Resolución: El Tribunal de Apelación de La Haya rechazó todas las alegaciones 
de Wiko sobre abuso de posición dominante, confirmó su responsabilidad por infrac-
ción y concedió a Philips la medida cautelar, así como la destrucción y retirada de todos 
los productos infractores del mercado holandés.

Relevancia: La comparación con el caso paralelo en Alemania —donde Wiko 
obtuvo un resultado diferente— refleja las divergencias entre jurisdicciones europeas. 
Un mismo implementador puede ser tratado de manera distinta según el país donde se 
litigue, lo que confirma la necesidad de mayor armonización.

6.4. ¿Sirven las Medidas Cautelares Provisionales en Casos FRAND?26

Hechos: Sisvel sostenía que la patente EP 2 139 272, que protege un sistema de 
conexión de dispositivos móviles a redes inalámbricas, era esencial para el estándar 
LTE e infringida por Xiaomi. El Tribunal de Distrito de La Haya había declarado la 
patente no esencial y rechazado la demanda. En paralelo, Sisvel solicitó una medida 
cautelar provisional mientras se resolvía el fondo del asunto.

Cuestión central: ¿Procede conceder una medida cautelar provisional en un 
asunto FRAND cuando el daño que el titular busca evitar es solo una pérdida de ingre-
sos y la patente está próxima a caducar?

25	 Philips v. Wiko (Tribunal de Apelación de La Haya, 2019): Tribunal de Apelación de La Haya, 200.219.487/01 — 2019
26	 Sisvel v. Xiaomi (Tribunal de Apelación de La Haya, 2020): Tribunal de Apelación de La Haya, C/09/573969/KG ZA 

19-462 — 2020
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Resolución: El Tribunal de Apelación rechazó la medida cautelar provisional. 
Aplicando un criterio de proporcionalidad —ponderación de intereses—, consideró 
que el daño que Sisvel pretendía evitar era limitado: afectaba únicamente a los Países 
Bajos, se refería a una sola patente a punto de expirar, y consistía en una pérdida de in-
gresos, no en la pérdida de exclusividad en el mercado. Además, el tribunal señaló que, 
al ser Sisvel una entidad no practicante, no había riesgo de que el infractor le robara 
cuota de mercado.

Relevancia: La resolución introduce un criterio relevante: el estatus de entidad 
no practicante (empresa que no fabrica productos) puede influir en la valoración del 
daño a la hora de decidir si se concede una medida cautelar. Un titular de SEP que 
no compite en el mercado sufre fundamentalmente pérdidas económicas, que pueden 
compensarse con una indemnización; no suele sufrir el tipo de daño irreparable que 
justifica una medida cautelar urgente.

VII.  Italia

Los tribunales italianos —principalmente el Tribunal de Milán y el Tribunal de 
Turín— han contribuido a la jurisprudencia europea sobre SEP con pronunciamientos 
que refuerzan la protección del implementador que negocia de buena fe y que exigen 
un control riguroso de la esencialidad real de las patentes invocadas.

7.1. El Concepto de Licenciatario Dispuesto27

Hechos: Samsung demandó a Apple ante el Tribunal de Milán alegando que los 
iPhone 4s incorporaban su SEP para el estándar 3G sin contar con la correspondiente 
licencia. Ambas compañías habían mantenido negociaciones previas, pero sin alcanzar 
un acuerdo. Samsung solicitó una medida cautelar que impidiera a Apple vender sus 
teléfonos en Italia.

Cuestión central: ¿Puede concederse una medida cautelar basada en la infrac-
ción de una SEP cuando el presunto infractor ha participado activamente en negocia-
ciones para obtener la licencia?

Resolución: El Tribunal de Milán rechazó la solicitud de medida cautelar. Razo-
nó que Apple era un «licenciatario dispuesto» porque había demostrado, a través de su 
participación real en las negociaciones, su intención de obtener una licencia. El tribunal 
estableció el principio de que una medida cautelar basada en una SEP no puede conce-
derse si la parte contra la que se solicita ha demostrado, mediante negociaciones serias, 
su voluntad de llegar a un acuerdo.

27	 Samsung v. Apple (Tribunal de Milán, 2012): Tribunal de Milán — Enero de 2012
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Relevancia: Aunque anterior a la sentencia Huawei del TJUE, el criterio del 
«licenciatario dispuesto» adoptado por el tribunal italiano anticipa y se alinea con la 
filosofía que luego desarrollaría el TJUE: el implementador que negocia de buena fe no 
puede ser sometido a una medida cautelar, instrumento reservado para quien se niega a 
negociar o actúa de mala fe.

7.2. La Importancia de Verificar la Esencialidad Real28

Hechos: Tres empresas italianas del sector audiovisual —Ical Spa, Italvideo 
International Srl y Cardmania Multimedia Srl— utilizaban la tecnología de «Guías 
de Programación Electrónica» (EPG), un sistema que muestra a los espectadores la 
programación de televisión actualizada en tiempo real. Las empresas estadounidenses 
Rovi Guides y United Video Properties eran titulares de la patente EP 0 755 417, que 
cubría esa tecnología, y la licenciaban. Rovi y United Video solicitaron medidas caute-
lares contra las empresas italianas por usar esa tecnología sin licencia.

Cuestión central: ¿Es la patente EP 0 755 417 realmente esencial para el es-
tándar de programación electrónica? En caso contrario, ¿pueden declararse nulas las 
medidas cautelares concedidas y rechazarse las alegaciones de abuso de posición do-
minante?

Resolución: El tribunal dictó inicialmente las medidas cautelares solicitadas, 
dado que las empresas italianas habían comenzado a explotar la tecnología patentada 
sin licencia. Sin embargo, en la decisión final de 2015, el tribunal declaró nula la parte 
italiana de la patente, al concluir que no cumplía los requisitos para ser calificada como 
esencial para el estándar. En consecuencia, rechazó también las alegaciones de abuso 
de posición dominante.

Relevancia: La resolución subraya que la declaración formal de esencialidad no 
es suficiente: los tribunales pueden y deben verificar si una patente es realmente esen-
cial para el estándar que dice cubrir. Si no lo es, el titular no puede invocar el régimen 
especial de las SEP ni las protecciones del marco FRAND.

7.3. Sin Prueba No Hay Infracción29

Hechos: Sisvel y la empresa alemana Braü Verwaltungsgesellschaft eran cotitu-
lares de la patente EP 595 790, esencial para el estándar ETSI de televisión en pantalla 
ancha. Tras cuatro años de negociaciones fallidas con Toshiba Europe, la autoridad 

28	 Ical, Italvideo y Cardmania v. Rovi Guides y United Video Properties (Tribunal de Milán, 2015): Tribunal de Milán — 
Julio de 2015

29	 Sisvel y Braü v. Toshiba (Tribunal de Milán, 2017; Tribunal de Apelación, 2020): Tribunal de Milán, 31 de octubre de 
2017; Corte de Apelaciones de Milán, 14 de abril de 2020
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aduanera italiana incautó en 2010 un cargamento de televisores y grabadoras de Toshi-
ba en el puerto de La Spezia. En 2012, Sisvel presentó demanda ante el Tribunal de Mi-
lán alegando que los productos de Toshiba infringían las reivindicaciones de su patente.

Cuestión central: ¿Infringen los televisores y grabadoras de Toshiba las reivin-
dicaciones de la patente EP 595 790? ¿Puede declararse la infracción sin una prueba 
técnica suficiente?

Resolución: Tanto el Tribunal de Milán como la Corte de Apelaciones de Milán 
fallaron a favor de Toshiba. El tribunal determinó que Sisvel no había aportado pruebas 
técnicas suficientes para demostrar que los productos de Toshiba infringían efectiva-
mente las reivindicaciones de la patente. Sin prueba de la infracción, no cabe condenar.

Relevancia: El caso recuerda que la existencia formal de una SEP y de un com-
promiso FRAND no exime al titular de la carga de demostrar en juicio que los produc-
tos del presunto infractor utilizan realmente la tecnología protegida. La prueba técnica 
es ineludible, por bien constituido que esté el portafolio de patentes.

7.4. Decodificadores y la Cuestión Pendiente de la Esencialidad30

Hechos: Philips demandó a ADB (fabricante suizo de decodificadores de tele-
visión) y a ZAP (distribuidor italiano) por infringir sus patentes EP 745 307 y EP 754 
al producir y distribuir el decodificador «Set Top Box». Los demandados contestaron 
con una demanda reconvencional de nulidad y argumentaron que ninguna de las dos 
patentes podía considerarse SEP.

Cuestión central: ¿Son válidas las patentes de Philips? ¿Son realmente esencia-
les para el estándar aplicable a los decodificadores de televisión?

Resolución: El Tribunal de Milán declaró válidas e infringidas ambas patentes. 
Sin embargo, consideró que no contaba con información técnica suficiente para deter-
minar si eran realmente esenciales para el estándar, y devolvió esta cuestión al perito 
designado por el tribunal, indicando que la cuantía de la indemnización dependería de 
esa calificación. A la fecha de este artículo, no se ha publicado una decisión definitiva 
sobre el extremo de la esencialidad.

Relevancia: El caso refleja la complejidad técnica que entraña la verificación de 
la esencialidad. Los tribunales italianos no dudan en apoyarse en peritos independien-
tes y en prolongar los procedimientos cuando la cuestión técnica no está suficientemen-
te acreditada, antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

30	 Philips v. ADB y ZAP (Tribunal de Milán, 2020): Tribunal de Milán — 16 de abril de 2020
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7.5. Hay que Notificar a Cada Entidad por Separado31

Hechos: Sisvel era titular de la patente EP 1 264 504 (EP504), declarada esencial 
para el estándar UMTS e integrante de su portafolio de «Patentes Inalámbricas». Sisvel 
había notificado la infracción a ZTE Corporation, la matriz china del grupo, pero no a 
ZTE Italia, su filial italiana. Cuando Sisvel solicitó una medida cautelar en Italia contra 
ZTE Italia y contra Europhoto —un revendedor de dispositivos ZTE—, ZTE Italia 
alegó que Sisvel no había cumplido con el protocolo de notificación previa exigido por 
el marco Huawei.

Cuestión central: ¿Cumple el titular de una SEP con las obligaciones del marco 
Huawei si solo notifica la infracción a la empresa matriz, sin comunicarse también con 
la filial que efectivamente comercializa los productos infractores en el país donde se 
litiga?

Resolución: El Tribunal de Turín rechazó la medida cautelar contra ZTE Italia, 
considerando que Sisvel no había cumplido con sus obligaciones de notificación previa 
respecto a la filial italiana, que era quien vendía los productos en el mercado local. En 
cambio, sí concedió la medida cautelar contra Europhoto, el revendedor, argumentando 
que el mero cese en la venta no era suficiente para excluir el riesgo de futuras infraccio-
nes. El Tribunal de Apelación de Turín confirmó íntegramente esta decisión.

Relevancia: La resolución precisa con gran detalle el alcance de la obligación de 
notificación previa del marco Huawei: no basta con notificar a la empresa matriz de un 
grupo; si la infracción es cometida por una filial que opera con autonomía propia en el 
mercado nacional, hay que notificar también a esa filial. De lo contrario, la solicitud de 
medida cautelar puede ser rechazada por incumplimiento procedimental.

VIII. El Tribunal Unificado de Patentes (TUP): Un nuevo actor 
en el escenario SEP

El 1 de junio de 2023 entró en vigor el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de 
Patentes y comenzó a operar el TUP, una nueva jurisdicción supranacional común a 
diecisiete Estados miembros de la UE. Por primera vez, los titulares de patentes euro-
peas pueden litigar en un único procedimiento con eficacia en varios países simultánea-
mente. Para el ámbito de las SEP, esto supone un cambio de enorme trascendencia: en 
lugar de presentar demandas separadas en Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos, 
el titular puede obtener en un solo juicio una orden que bloquee la venta de productos 
en todos esos mercados a la vez.

31	 Sisvel v. ZTE Italia y Europhoto (Tribunal de Turín, 2015-2016): Tribunal de Turín — Diciembre de 2015; confirmado en 
apelación en 2016



502

8.1. La Primera Decisión FRAND de la Historia del TUP32

Hechos: Panasonic demandó a OPPO ante el TUP por infracción de la patente EP 
2 568 724, esencial para el estándar 4G. OPPO presentó una reconvención de nulidad 
de la patente y una defensa FRAND, argumentando que la oferta de licencia de Panaso-
nic no era justa ni razonable. Durante cuatro años de negociaciones, OPPO incrementó 
su cuota de mercado en Europa —de un dos por ciento a un cinco por ciento en envíos 
de smartphones— pero no aportó en el procedimiento datos sobre sus propias ventas.

Cuestión central: ¿Puede el TUP, en su primer asunto sobre SEP y FRAND, de-
clarar a OPPO como licenciatario no dispuesto por negarse a facilitar datos de ventas, y 
conceder una medida cautelar con eficacia en cinco países europeos simultáneamente?

Resolución: La División Local de Mannheim del TUP declaró válida e infringida 
la patente de Panasonic y rechazó la defensa FRAND de OPPO. El tribunal consideró 
que un licenciatario dispuesto habría facilitado sus datos de ventas para que el titular de 
la SEP pudiera formular una oferta informada, y que al no hacerlo OPPO demostraba 
no actuar de buena fe. Se concedió una medida cautelar permanente, aplicable en Ale-
mania, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, con obligación de retirada y destrucción 
de productos y pago de daños con penalizaciones.

Relevancia: Esta decisión es histórica por tres razones. Primera, es la primera 
vez que el TUP se pronuncia de forma completa sobre SEP y FRAND, adoptando un 
enfoque pragmático —no formalista— del marco Huawei v. ZTE. Segunda, demuestra 
el poder multiplicador del TUP: una sola sentencia equivale a cinco procedimientos na-
cionales simultáneos. Tercera, el tribunal rechazó expresamente la doctrina del Orange 
Book alemán y se alineó con el derecho neerlandés, inglés y alemán más reciente en la 
interpretación de las obligaciones FRAND. El caso catalizó los acuerdos de Panasonic 
con OPPO y con Xiaomi a escala global.

IX. El marco regulatorio europeo sobre SEP: propuesta y retirada

El creciente número de litigios sobre SEP en Europa y la disparidad de criterios 
entre los tribunales nacionales llevaron a la Comisión Europea a presentar en abril de 
2023 una propuesta de Reglamento específico sobre patentes esenciales para estánda-
res (COM/2023/232). El objetivo central era aumentar la transparencia: se pretendía 
que los titulares de SEP informaran de forma clara y verificable sobre el alcance real 
de sus patentes, su genuina esencialidad y las condiciones en que estaban dispuestos a 
licenciarlas.

32	 Panasonic v. OPPO (División Local de Mannheim del TUP, 2024): TUP, División Local de Mannheim, UPC_
CFI_210/2023 — 22 de noviembre de 2024
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La propuesta contemplaba la creación de un Centro de Asistencia para la Con-
cesión de Licencias SEP, adscrito a la EUIPO, que funcionaría como ventanilla única 
con un registro de titulares de SEP, información sobre los cánones aplicables y apoyo 
gratuito a las pymes. Asimismo, preveía un mecanismo de resolución alternativa de 
disputas FRAND antes de acudir a los tribunales.

El Parlamento Europeo aprobó su posición negociadora en febrero de 2024, con 
454 votos a favor y 83 en contra. Sin embargo, en el Consejo la propuesta encontró 
una resistencia creciente: en mayo de 2025, Alemania, Francia, Italia, España, Países 
Bajos y otros cuatro Estados miembros reclamaron la continuación de los debates, pero 
la Comisión ya había anticipado la retirada de la propuesta en su Programa de Trabajo 
2025. En octubre de 2025, la Comisión retiró formalmente el texto, al estimar que no 
existía perspectiva razonable de acuerdo entre las instituciones.

El desenlace no fue pacífico: en noviembre de 2025, el Parlamento Europeo 
aprobó presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE para impugnar 
la decisión de retirada de la Comisión, por entender que esta vulneraba el principio 
de cooperación leal entre instituciones. En enero de 2026 se publicó el resumen de la 
demanda, que está pendiente de resolución. Esta situación inédita pone de manifiesto la 
profunda división política que existe en Europa sobre cómo regular las SEP: mientras 
el sector tecnológico y los titulares de grandes portafolios presionaron por la retirada, 
los implementadores y las pymes defendían la necesidad de reglas más claras.

El debate regulatorio no está cerrado. En mayo de 2025 se barajaban soluciones 
alternativas al Reglamento retirado, incluyendo la posibilidad de que el TUP asumie-
ra un papel más activo en la fijación de cánones FRAND con eficacia paneuropea, o 
que los organismos de normalización reforzaran internamente sus procedimientos de 
licenciamiento. La cuestión sigue abierta y es probable que la jurisprudencia del TUP y 
de los tribunales nacionales continúe moldeando el sistema en ausencia de legislación 
armonizada.

CONCLUSIONES

El recorrido por la jurisprudencia europea sobre SEP permite extraer varias con-
clusiones de interés tanto para la práctica profesional como para el debate académico 
y regulatorio.

Primera. El marco Huawei es la brújula de la jurisprudencia europea. La senten-
cia del TJUE de julio de 2015 ha sido adoptada como referencia obligatoria por todos 
los tribunales analizados. Su protocolo de notificación y negociación ha redefinido las 
obligaciones de ambas partes —titular e implementador— y ha reducido la zona de 
indefinición jurídica que existía anteriormente.
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Segunda. La buena fe es un requisito bilateral. Un error frecuente es pensar que 
las protecciones del marco FRAND benefician exclusivamente al implementador. La 
jurisprudencia analizada demuestra que también el titular puede verse privado de la 
medida cautelar si no ha seguido el protocolo correcto o si ha actuado de forma dis-
criminatoria o abusiva en las negociaciones. Del mismo modo, el implementador que 
dilata, ignora o negocia de mala fe pierde su escudo protector.

Tercera. La jurisdicción importa. Los resultados de un mismo conflicto pueden 
variar significativamente según el país donde se litigue. El enfoque del licenciamiento 
global adoptado por los tribunales ingleses, la contundencia de las medidas cautelares 
alemanas o la exigencia italiana de una prueba técnica rigurosa de la esencialidad son 
variables que las empresas deben considerar cuidadosamente en su estrategia procesal.

Cuarta. La verificación real de la esencialidad es una garantía insustituible. Va-
rios de los casos analizados (Ical v. Rovi en Italia; Conversant v. LG en Francia) de-
muestran que un número no desdeñable de patentes declaradas esenciales no supera el 
análisis técnico judicial. Un sistema más riguroso de control de la esencialidad —como 
el que prevé el Reglamento europeo en elaboración— beneficiaría a todos los actores 
del mercado.

Quinta. El sector del automóvil conectado es el nuevo frente de batalla. Los 
casos de Panasonic v. Ford, Nokia v. Daimler y Conversant v. Daimler muestran que 
las SEP han desbordado el sector de los smartphones para instalarse en el corazón de la 
industria del automóvil. La pregunta sobre la base de cálculo del canon FRAND —¿el 
vehículo completo o solo el componente que incorpora la tecnología?— está lejos de 
tener una respuesta uniforme en Europa.

Sexta. El nuevo Reglamento europeo es un paso necesario, pero insuficiente por 
sí solo. La transparencia en el registro de SEP y en las condiciones FRAND es una 
condición necesaria para reducir la litigiosidad. Pero mientras no exista un mecanismo 
de resolución vinculante y uniforme —ya sea un tribunal internacional o un sistema de 
arbitraje europeo—, la fragmentación jurisdiccional seguirá generando incertidumbre 
y costes innecesarios para las empresas.

Séptima. El TUP cambia el tablero de juego. La primera decisión del Tribunal 
Unificado de Patentes en materia de SEP y FRAND (Panasonic v. OPPO, noviembre 
de 2024) demuestra que este nuevo foro puede convertirse en el principal escenario 
de litigación SEP en Europa. Una sola sentencia del TUP puede prohibir la venta de 
productos en varios países simultáneamente, lo que multiplica la presión sobre los im-
plementadores y puede equilibrar o inclinar significativamente el poder de negociación 
hacia los titulares de SEP.
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Octava. La licencia provisional emerge como nuevo instrumento de equilibrio. 
Las decisiones de los tribunales ingleses en Panasonic v. Xiaomi (2024) y Ericsson 
v. Lenovo (2025) han consagrado la obligación del titular de la SEP de conceder una 
licencia provisional cuando las partes se han sometido a la determinación judicial del 
canon. Esta doctrina pone límites a la táctica de buscar medidas cautelares en países 
con procedimientos más rápidos para presionar al implementador, y configura una nue-
va obligación de buena fe que va más allá del protocolo Huawei.

La propuesta de un foro arbitral supranacional, apuntada por la Corte Suprema 
del Reino Unido en Unwired Planet v. Huawei y cuya necesidad reafirma la retirada 
del Reglamento SEP en 2025, merece una consideración urgente. El tiempo y la escala 
creciente de estos litigios acaban imponiendo soluciones de mayor calado. En su au-
sencia, el TUP y los tribunales ingleses compiten por convertirse en el árbitro de facto 
del sistema global de licencias FRAND, con consecuencias profundas para la industria 
tecnológica, el automóvil conectado y el ecosistema de innovación europeo.
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