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RESUMEN

La finalidad de este trabajo es analizar las principales cuestiones planteadas en relacion
a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccién 15.%, de 13 de enero de 2022,
mediante la cual se produce un giro copernicano frente a la resolucion dictada, con caracter
previo, por el Juzgado de lo Mercantil nim. 5 de Barcelona, de 19 de enero de 2021, abor-
dando en dicho pronunciamiento, el supuesto de la modificacién de una solicitud de patente
o de una patente concedida de forma que la proteccién original sea extendida mas alla del
contenido especifico de la solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada y la derivacion,
en su caso, hacia una posible nulidad de la patente.
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ABSTRACT

The purpose of this paper deals with the main issues that come out of the Provincial Court
of Barcelona, 15th Section, of 13 January 2022, which produces a copernican turnaround
against the decision issued, prior of the judgement Commercial Court n.°5 19" January 2021,
addressing in that judgement, the case of the amendment of a patent application or a granted
patent, in such a way that the original protection is extended beyond the specific content of
the application as it was initially filed and its derivation towards the nullity of the granted patent.
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I. INTRODUCCION

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Seccién 15.%), de 13
de enero de 2022, vuelve a traer a colacion un tema de clasico, de gran calado
y complejidad en el &mbito de la Propiedad Intelectual, como es la nulidad de
patente por la modificacion de una solicitud de patente o una patente concedida,
de forma que la proteccidén otorgada se extiende mads alld del contenido de la
referida solicitud, tal y como esta fue inicialmente presentada, al estimarse el
recurso de apelacién interpuesto por la empresa Lidl Supermercados, S. A. (en
adelante Lidl) contra la sentencia del juzgado de instancia, estimindose, asi-
mismo, la demanda reconvencional interpuesta por la referida empresa contra
Vorwerk & Co. Interholding Gmbh, declarandose la nulidad de la patente espa-
nola ES 2 301 589, validacién de la patente europea EP 1 269 898, producién-
dose un giro radical en dicha resolucién jurisdiccional, tanto en la valoracién de
hechos como de las pruebas aportadas, con relacion a la sentencia previamen-
te dictada por el Juzgado de lo Mercantil niim. 5 de Barcelona, de 19 de ene-
ro de 2021, donde era abordado, de forma principal, un supuesto de infraccién
de patente por imitacion del objeto de la mismaZ.

II.  ASPECTOS SUSTANTIVOS PREVIOS SOBRE LA NULIDAD
DE LA PATENTE POR ADICION DE LA MATERIA

El presente epigrafe quiere ser una sucinta presentacion de lo que supone la
adicion de materia o extension del contenido de una solicitud de patente respecto
al contenido inicialmente presentado, como causa de nulidad de la patente con-
cedida. Pues bien, es bien sabido que la solicitud de patente debe contener, entre
otros extremos, una descripcion de la invencién, una o varias reivindicaciones,
los dibujos a los que se refiera la descripcion o las reivindicaciones y un resumen

! ECLL:ES:APB:2022:1.
2 Un exhaustivo comentario de la misma es efectuado por DOMINGUEZ PEREZ (2021), pags. 357-375.
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de la invencion (art. 22 de la Ley de Patentes 25/2015, de 24 de julio —en ade-
lante LP 2015—)3. A tales efectos, dichas reivindicaciones, que necesariamente
se tienen que ajustar a exigencias normativas de patentabilidad, deben referirse,
con claridad, concisiéon y fundamento en la descripcion, a todo lo necesario para
resolver el problema técnico al que refiere la solicitud de patente, constituyen-
do, en esencia, una declaracién de ciencia que sirve para identificar y situar una
invencion en el estado de la técnica y poder valorar, en dltima instancia, la con-
currencia de los requisitos antes mencionados. Por tanto, las mismas integran el
objeto para el cual es instada dicha proteccion (ex art. 28 LP 2015 y art. 84 CPE),
teniendo una particular transcendencia tanto en su procedimiento de concesion,
como en aquellos otros procesos en los cuales se ha instado su nulidad.

Con estos antecedentes, y anticipdndonos al tema objeto de nuestro trabajo,
la LP 2015 elimin6 por completo la figura de adiciones de materia mds alla del
contenido de la patente original* puesto que ello conllevaria una ventaja no
justificada, ademads de poder ser perjudicial para la seguridad de terceros que se
basen en el contenido de la solicitud inicial’; recordando, a tales efectos, que los
aludidos certificados de adicién apenas encuentran reflejo en el Derecho compa-
rado europeo —salvo alguna excepcion aislada—, al no considerarse necesario
efectuar una regulacidn expresa de unos titulos accesorios que puedan solicitar-
se durante toda la vida legal de la patente y de no requerir actividad inventiva
frente al objeto de la patente principal, dado que este tipo de mejoras quedarian
incluidas, per se, dentro del &mbito de proteccién de los medios equivalentes a
la proteccion matriz.

En relacién con ello, analizaremos en los apartados siguientes como los 6r-
ganos jurisdiccionales han valorado la realizacién de modificaciones durante el
procedimiento de concesion, de oposicion o limitacién de una patente concedi-
da y, asimismo, si esta pudiera llegar a constituir una posible adicién de materia
o nuevo contenido que podria generar, en su caso, su anulacion® ante la OEPM,
la EPO o, incluso, apelando a la via jurisdiccional.

1. Consideraciones juridicas sobre la inclusion en el ambito
de proteccion de la patente de una materia que no estaba cubierta
por la solicitud originalmente presentada

En linea de principio, tal y como hemos anticipado, la adicién de materia
es habitualmente consecuencia de una modificacidn efectuada por el solicitante
(reivindicaciones o dibujos)’ en la solicitud originalmente presentada durante

3 MORALEJO MENENDEZ (2015), pags. 461-462.

4 La introduccién de materia mds alld del contenido de la solicitud de patente original se prohibe en el
articulo 48.5 de 1a LP 2015. Asimismo, el Convenio de Patente Europea (CPE), en su edicién de noviembre
de 2020, en el tenor del articulo 123.2, también prohibe la adicién de materia durante la tramitacion de una
solicitud de patente europea. Desde una perspectiva general, GALLEGO SANCHEZ y FERNANDEZ PEREZ (2023),
pdgs. 247 y ss.; GARCIA VIDAL (2014), pags. 25 y ss.

5 Unicamente podria ser admisible, para aquellos casos en los que el objeto resultante de dicha modifi-
cacion, se derive de manera directa y no ambigua de la solicitud original, esto es, que no exista la mas minima
duda de que el objeto de la patente, tal como resulta de la modificacién indicada, se encuentre descrito, de forma
explicita o implicita, en la informacién divulgada en la solicitud, tal como esta fue aportada.

¢ Vid. articulo 102.1.c) de la LP 2015 en relacién con el articulo 11 del citado Texto normativo.

7 Sobre el alcance de las reivindicaciones, mencionaremos el articulo 69.1 CPE junto su Protocolo inter-
pretativo, relaciondndolo en nuestro Derecho, con el articulo 68.1 LP 2015.



434 PILAR INIGUEZ ORTEGA. No infraccion, adicién de materia y falta de actividad...

el procedimiento de concesién o tramitacion de la misma (ya sea por adicidn,
alteracion o escision), con el fin dltimo de poder solventar todas las objeciones
que pudieran haber sido planteadas por el examinador de la solicitud, incluyén-
dose de esta forma, y dentro de su &mbito de proteccidén, materia que no estaba
cubierta por la solicitud de patente inicial (ex art. 48.5 de la LP 2015). Asi-
mismo, el literal del articulo 123.2 CPE prohibe también, de forma expresa, la
adicion de materia durante la tramitacién de una solicitud de patente europea®.
Por su parte, como hemos sefialado supra, la denominada materia adicionada
puede implicar, del mismo modo, la nulidad de la patente concedida. En este
punto, acudiendo al contenido del articulo 102.1.c) de la LP 2015, una causa de
nulidad de una patente espafola concedida (via nacional o via europea) puede
llegar a producirse cuando el objeto de la patente excede del contenido de la
solicitud tal y como fue presentada, en los términos establecidos en el literal de
los articulos 123.2 'y 138.1 CPE’. Por otro lado, en el supuesto de que la patente
hubiera sido concedida como consecuencia de una solicitud divisional o deriva-
da de una solicitud presentada y con sustento en el articulo 11 del citado Cuerpo
Legal (solicitud presentada por persona no legitimada), la misma adoleceria de
nulidad por adicién de materia, siempre y cuando el objeto de la patente exce-
diera del contenido de la solicitud inicial '°.

Partiendo de las anteriores consideraciones, es evidente la importancia
de prestar particular atencién a las modificaciones que se realicen durante
la tramitacién de una solicitud de patente: en primer término, si las modifi-
caciones adicionan materia a la solicitud original, esta podria ser objeto de
oposicion y de nulidad, pudiendo derivar en la imposibilidad de correccién
del defecto por parte de su titular, una vez que se hubiera concedido la pa-
tente. En segundo término, si la mencionada adicién de materia es detectada
durante la fase de tramitacién, bien por el examinador, bien por el propio
solicitante, este utltimo, probablemente, podrd modificar la reivindicacion,
dibujo o descripcién para corregir dicha adicién de materia mediante una
nueva modificacion '’

No obstante, si las modificaciones efectuadas durante la tramitacién de una
solicitud de patente ampliaran el objeto de la solicitud presentada y si la mis-
ma fuera concedida con dicha materia adicionada, podria darse la paradoja de
que su solicitante se enfrentara a una compleja situacién, en el supuesto de que
un tercero presentara oposicion o demanda de nulidad a la patente concedida.
A tales efectos, durante el marco de un procedimiento de oposicion, dicha li-
mitacion deberia ser retirada de la reivindicacién por aplicacion del literal del
articulo 48.6 de nuestra LP 2015 en relacion con el articulo 123.2 CPE antes
referenciado. Sin embargo, bajo dicha circunstancia, podria llegar a vulnerar-
se el contenido sustantivo de los articulos mencionados, lo que implicaria que
el titular de la patente perderia dicho titulo, con o sin modificacién, lo que le

8 El articulo 100.c) CPE incluye la misma condicién como motivo de oposicion a una patente europea.
Sentando los criterios generales para determinar si una modificacién se consideraria como materia adiciona-
da en el sentido del articulo 123.2 CPE, traeremos a colacién la SAP de Madrid de 3 de mayo de 2013, AC
2013/1456.

® Vid. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b899edbb-4599-40d0-9808-1bd07bbcf1c2 (con-
sulta: 20 de marzo de 2023).

10 DE CaRLOS (2022),

" Ibid., pag. 1.
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situarfa en una posicion controvertida'?. Esto es asi debido a la imposibilidad
de modificar una patente una vez haya sido concedida, de tal manera que dicha
modificacién amplie la proteccion que confiere.

Del mismo modo, y circunscribiéndonos al anterior marco expositivo, las
modificaciones que hayan podido ser realizadas en una solicitud de patente du-
rante el procedimiento de concesion o en una patente concedida durante el pro-
cedimiento de oposicién o limitacién, pueden resultar, asimismo, determinantes
a la hora de interponerse una demanda de nulidad, como analizaremos en el
presente estudio, ante un 6rgano jurisdiccional .

II. EXCURSUS SOBRE LA NULIDAD E INFRACCION DE PATENTE
POR IMITACION: A PROPOSITO DE LA SENTENCIA
DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM. 5 DE BARCELONA,
DE 19 DE ENERO DE 2021

En la resolucién jurisdiccional a la que vamos a efectuar una breve reseia pre-
via con el objeto de una mejor comprension sobre el notable cambio jurisprudencial
efectuado por la sentencia objeto de nuestro andlisis de la Audiencia Provincial de
Barcelona, de 13 de enero de 2022, fue planteado un supuesto de infraccion de pa-
tente por imitacién de su objeto, concretamente, de las funciones de una maquina
de cocina (robot de cocina) protegidas a través del indicado derecho de exclusiva'*.

Asf las cosas, se presentd demanda reconvencional instada por la parte deman-
dada solicitando que el juzgado declarara la falta de infraccion de la patente debido
a la nulidad de esta (por adicidon a la materia, falta de novedad y de actividad inven-
tiva) provocando que por parte del érgano judicial fuera efectuado un anélisis previo
sobre dichas cuestiones, antes de valorar la posible existencia de infraccién de pa-
tente, estudiando, a estos efectos, sus reivindicaciones y en donde su imitacién, con
particular analisis de la doctrina de los equivalentes, devendria en una infraccién de
la mencionada patente, como finalmente el juzgado de instancia aprecid®.

1. Breve referencia a la resolucion judicial

El 14 de junio de 2019 fue presentada demanda por Vorwerk Amp. Co In-
terholding Gmbh ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando

12 Reflejada como articulo 123 (2)-(3) (trap en inglés). En relacién con ello, vid. Alta Cdmara de Recur-
sos (Enlarged Board of Appeal) de 1la EPO, Decision G1/93. Igualmente, traeremos a colacion las Decisiones
T-667/08, T-823/96, T-1125/07 y T-99/13.

13 De la misma forma, la Audiencia Provincial de Barcelona se manifiesta respecto a esta causa de nu-
lidad, en sus sentencias de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939) y de 15 de diciembre de 2020
(ECLL:ES:APB:2020:145).

14 Son pocos los casos en los que los tribunales espafioles han abordado el tema indicado, pero vemos
conveniente traer a colacion, reconociendo y aplicando la doctrina de los equivalentes, la SAP de Barcelona
de 7 de junio de 2005 en la cual se analizaba la «triple identidad sustancial» (funcién, modo y resultado), esto
es, pardmetros que permiten comparar elemento por elemento, al objeto de poder considerar el mismo como
equivalente de otro reivindicado, y en donde ambos deben realizar sustancialmente la misma funcién y produ-
cir el mismo resultado. De esta forma, no serd considerado como equivalente un elemento que fue objeto de
renuncia o limitacién aceptada por el solicitante (prosecution history estippel). Asimismo, la SAP de Barcelona
(Seccidn 15.%), de 18 de septiembre de 2000 (EDJ 2000/66098) y la SAP de Valencia (Seccion 9.%), de 14 de
noviembre de 2007 (EDJ 2007/314004).

5 Ampliamente DOMINGUEZ PEREZ (2020), pags. 356-375; VIDAL-QUADRAS TRrias DE BEs (2005),
pags. 947-968.
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acciones por infraccion de patentes de invencién EP 1 269 898-ES 2 301 589
(en adelante ES’589) que protegian tecnologia consistente en una maquina de
cocina, contra Lidl Supermercados, S. A.'¢. Por otra parte, la demandada ale-
mana Lidl, que ofrecia en el mercado un robot de cocina denominado Monsieur
Cuisine Connect bajo la marca blanca Silvercrest con prestaciones similares al
robot de cocina de la demandante Vorwerk, Lidl formuld demanda reconvencio-
nal instando la nulidad de la patente controvertida'” con sustento en el articu-
lo 102.1.c) LP 2015 3. El litigio se refiri6 a la patente europea, validada en Es-
pafia que protegia la tecnologia incorporada en el robot de cocina, popularmente
conocido en el mercado por su marca Thermomix. Asi las cosas, en la sentencia
de instancia, fue prohibido a la empresa Lidl el poder importar, publicitar o
comercializar su robot de cocina Monsieur Cuisine Connect al haberse infringi-
do —segtin se exponia en la indicada resolucidn jurisdiccional— la patente de
Vorwerk, fabricante de la conocida Thermomix.

Bajo este marco contextual, la citada resolucién jurisdiccional, a la vista
de los hechos y comprobaciones realizadas (periciales), delimit6 el &mbito de
proteccion de la patente, interpretando las ocho reivindicaciones de producto
de la patente ES’589, de las cuales, inicamente la primera (R1) era una reivin-
dicacién de producto y donde, precisamente, era centrada la controversia entre
las dos partes en conflicto. Pues bien, a los efectos mencionados, se estim6 que
las reivindicaciones R1.1, R1.2 y R1.3 (parte pre-caracterizadora de la reivin-
dicacion 1) eran conocidas en el estado de la técnica'®. Por tanto, derivada de
la discrepancia de interpretacion de la reivindicacion R1.1%, el érgano judi-
cial apreci6 que la interpretacion de la citada caracteristica debia efectuarse de
forma conjunta e integradora con el resto de las caracteristicas técnicas de la
primera reivindicacion, y que por tanto, cuando la tapa del robot de cocina era
desclavada por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitacién (R1.2), se
interrumpia el mecanismo agitador por motivos de seguridad (R1.3). Ademas,
cuando la tapa se enclavaba por giro alrededor del eje vertical (R1.2) esta posi-
cién de giro definia la posicion de funcionamiento del vaso de agitacién (R1.2'y

1o Efectuando una referencia temporal, en el afio 2007, la mencionada empresa interpuso demanda por
infraccion de patente contra el fabricante espafiol de electrodomésticos Taurus, con relacion al robot de cocina
Mycook, que fue parcialmente estimada por el Juzgado de lo Mercantil nim. 5 de Barcelona, interponiéndose,
con posterioridad, recurso ante la Audiencia Provincial de Barcelona, desestimando la apelacién de la compaiiia
alemana y estimando la de la espafiola, declarando la nulidad de 23 de las 24 reivindicaciones de la patente
de Vorwerk. La empresa creadora de la Thermomix decidié acudir en ultima instancia, al Tribunal Supremo,
interponiéndose un recurso extraordinario de infraccién procesal y recurso de casacion. En el mismo, se referia
a la vulneracion de una patente relacionada con un dispositivo que hace que «la funcién de batido sélo pue-
da activarse cuando la temperatura de calentamiento ha sido programada por debajo de un limite». Finalmente,
la Sala de lo Civil del Alto Tribunal desestimé los recursos de Vorwerk y confirm la sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, otorgando legitimidad a la fabricacion y venta de los robots MyCook de Taurus.

17 Del mismo modo, inst6 que se condenara a Lidl a cesar toda importacion, almacenamiento, ofreci-
miento y/o comercializacion del robot Monsieur Cuisine Connet; a retirar del mercado todos los ejemplares
del mismo que se hallaren en su poder o bien, en manos de sus distribuidores; a retirar del mercado y destruir
cualesquiera materiales promocionales y documentos comerciales en los que se reprodujera dicho producto; a
abstenerse en los sucesivo a importar, almacenar ofrecer y/o comercializar mdquinas de cocina que presentaran
las caracteristicas reivindicadas de la patente ES’589 y al resarcimiento de dafios y perjuicios causados ademds
del abono de las costas generadas por el procedimiento.

18 Cfr. articulos 123.2 y 138.1.c) CPE. Nuestra jurisprudencia ha aplicado este dltimo precepto en relacién
con las patentes europeas con efectos en Espafia en la SAP de Barcelona (Seccion 15.%) de 12 de septiembre de
2014 (AC 2014/1807), entre otras.

19 Analizando ampliamente estas cuestiones, PORTELLANO DfEZ (2000), pags. 15y ss.

2 FD2.°,27.
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R1.3) de manera que no era viable una intervencion dentro del vaso de agitacién
durante el funcionamiento del mismo (R1)2!.

Continuando con el hilo expositivo de la resolucién, también se produjeron
discrepancias a la hora de interpretar que debia entenderse cuando se efectuaba
expresa referencia a la «funcién de pesada de la maquina de cocina» (R1.4) con-
cluyéndose, a tales efectos, por parte del 6rgano jurisdiccional, que de la des-
cripcion de la patente se desprendia que la tarjeta de control poseia un circuito
eléctrico que controlaba la funcién de agitacidn y otro circuito que controlaba la
funcién de pesada (R1.6) de manera que dichas funciones se podian considerar
como independientes *.

A tenor de lo expuesto, la interpretaciéon conjunta de las reivindicaciones
R1.4 y R1.5% junto con la R1.6 podria llegar a admitirse como la «esencia de la
invencion»* al especificarse, de forma precisa, que la funcién de agitacion era
independiente de la funcién de pesada de la maquina de cocina, lo que permitiria
que una vez puesta en marcha la misma, se procediera al pesado de alimentos
con la tapa puesta, con independencia de que el vaso estuviera asegurado o no,
y que la tapa estuviera abierta o cerrada, siempre que constara como enchufada y
encendida la médquina a la corriente eléctrica. Desde dicha perspectiva, lo que se
estimd, en ultima instancia, fue la seguridad del producto® delimitandose, por
tanto, el objeto de la patente y cumpliéndose con el literal del articulo 69.1 CPE*
(ex art. 68.3 LP 2015) con relacion al contenido de las reivindicaciones, al haber-
se efectuado una interpretacion literal de las mismas?’. Sentado lo que antecede,
y una vez concretado el ambito de proteccion de la patente, la sentencia conside-
r6 acertada la posicién mantenida por Lidl, estimdndose la adicién de materia en
la patente de Vorwerk que habia sido alegada como motivo de nulidad*® al haber-
se ampliado la proteccién de forma ilegitima en el curso de la tramitacion de la
patente por falta de novedad® y actividad inventiva*® —Ilas reivindicaciones de-

2 FD 2., 31.

2 FD 2.°, 34.

2 Cfr. articulo 102.1.c) LP que consagra la nulidad de la patente cuando «su objeto exceda del contenido
de la solicitud de patente tal y como fue presentada», en los mismos términos que los articulos 123.2'y 138.1.c)
CPE.

2 FD 2.°, 38. Asimismo, recordaremos con relacion a la nulidad de patente por adicién, la SAP de Madrid,
de 3 de mayo de 2013 (AC 2013/1456), en donde se reflejaron unas pautas generales para determinar si una con-
creta modificacién debia considerarse como materia afiadida en el sentido que reflejada el articulo 123.2 CPE.

» FD 6.°, 141-144.

% Vid., atales efectos, el FD 6.°, 139-144. Desde un punto de vista doctrinal, valorando estas cuestiones de
forma de forma exhaustiva, MASSAGUER FUENTEs (2005), pag. 24; GARCIA VIDAL (2014), pags. 15-35.

¥ Traeremos a colacion los interesantes comentarios de DOMINGUEZ PEREZ (2021) pags. 58-373. Desde
un punto de vista jurisprudencial y sobre la interpretacion de las reivindicaciones a efectos de delimitar la exten-
si6én de la proteccion conferida por la patente, vid. las consideraciones de las SSTS de 7 de noviembre de 2014
(RJ 2014/6168), de 12 de julio de 2013 (RJ 2013/8088) y de 10 de mayo de 2011 (RJ 2011/3853) entre otras.

2 Cfr. articulos 54.1 y 138.1.c) CPE y articulo 102.1.c) LP 2015. Aportando un punto de vista general,
BoTANA AGRA (2013), pag. 213; MARCO ALCALA (2015), pags. 481-484.

2 Cfr. articulo 54.1 y 2 CPE. Asimismo, se deberdn tener en consideracion, al no detallarse la forma
en que ha de valorarse el juicio de novedad, las Directrices de Examen EPO (actualmente, version EPC and
PCT-EPO Guidelines 2023, con entrada en vigor el 1 de marzo de 2023) y las de la OEPM (version 2.0 2016; y
con relacion a modelos de utilidad, se han publicado en enero de 2023), que ha sido seguidas de forma reiterada
por nuestros 6rganos judiciales incorporan distintas referencias a la ampliacion del contenido de la solicitud
originalmente presentada explicando cudndo se considera que se da o no dicha ampliacién del contenido. Vid. a
estos efectos, el FD 3.°, 62, 64 y 65.

3 El Juzgado de Instancia valord, con sustento en los articulos 8 LP y 59 CPE, la actividad inventiva en
relacion con la determinacién del estado de la técnica, del problema técnico objeto que se pretendia solucionar
en este asunto concreto y la valoracion de la obviedad, y si el experto en la materia habia alcanzado (could-
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pendientes debian automaticamente considerarse necesariamente inventivas—?>'.
En efecto, Vorwerk incluy6 elementos nuevos en su solicitud de patente durante
su proceso de tramitacion ante la OEP (ex art. 123.2 CPE)*.

No obstante, tras el resultado desfavorable al haberse desestimado la de-
manda reconvencional de Lidl y estimando la demanda de infracciéon formu-
lada por Vorwerk, la empresa Lidl interpuso recurso de apelacién contra dicha
resolucion judicial volviendo nuevamente a insistir en la nulidad de la patente
ES’589 de Vorwerk por encontrarse incursa en los vicios de adicién de materia
y de falta de actividad inventiva, asi como en la inexistencia de infraccion del
robot Monsieur Cuisine Connet, cuya resolucion dirimiendo el aludido recurso,
produjo un giro copernicano a lo resefiado hasta el momento actual en punto al
analisis de la actividad inventiva y que iremos desgranando en los siguientes
epigrafes.

IV.  PRONUNCIAMIENTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA, SECCION 15.%, DE 13 DE ENERO DE 2022

1. Argumentos basicos planteados en la apreciacion del Tribunal

En su Sentencia de 13 de enero de 2022, la Seccidén 15.% de la Audiencia
Provincial de Barcelona estimé el recurso de apelacién presentado por Lidl
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nim. 5 de Barce-
lona de 2021, en donde se habia condenado a dicha empresa por infraccién
de patente, ordenandose, asimismo, la retirada de todos sus robots de cocina
Monsieur Cousine Connect. Por otro lado, como hemos anticipado con ante-
rioridad, en la resolucion de instancia se prohibié a Lidl importar, publicitar
o comercializar su robot de cocina Monsieur Cuisine Connect por infringir la
patente de Vorwerk, fabricante de la conocida Thermomix, ademas del resar-
cimiento de todos los dafios y perjuicios generados. Pues bien, la Audiencia
resolvié que la patente europea de Vorwerk era nula por dos motivos concre-
tos: el primero de ellos, por adicién de materia en el titulo concedido, esto
es, por haber ampliado la proteccién de forma ilegitima en el curso de la
tramitacion de la patente; en segundo término, porque la solicitud no disponia
de actividad inventiva, proclamindose de la misma forma por dicho érgano
jurisdiccional, que hasta en el supuesto en el que la patente se hubiera consi-
derado como valida no se habria producido infraccién por parte de Lidl, de la
patente Vorwerk.

Se trata, en esencia, de una resolucién que aborda cuestiones cldsicas en el
derecho de patentes, de gran complejidad (concurrencia del vicio de adicion de
materia a consecuencia de generalizaciones intermedias; divulgaciones implici-
tas en la solicitud de patente originariamente presentada en el marco de posibles
defectos de materia afladida como causa de nulidad; analisis de la actividad in-

would) el mismo resultado que la invencion que se estaba cuestionado (FD 5.°, 81 y 104-107). Analizando estas
cuestiones, CUETO (2015), pags. 83-101; MARcO ALCALA (2015), pags. 481-484; DOMINGUEZ PEREZ (2021),
pag. 369.

3 FD 5., 113.

32 Recordaremos qué en el afio 2014, la OEP adicioné a sus Directrices de interpretacion del alcance de
las modificaciones contenidas en el articulo 123 CPE, dos nuevos parrafos.
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ventiva desde la aplicacién del problema-solucion; y las interpretaciones de las
reivindicaciones de patente)*, que suscitan importantes discusiones juridicas, y
cuyas lineas esenciales pasaremos a exponer en los siguientes apartados.

2. Nulidad de la patente por adicion de materia en el asunto Thermomix

Desde un ambito sustantivo y dentro del desarrollo del derecho de patentes,
vemos necesario recordar que la nulidad de la patente por adicién de materia, ex
articulo 102.1.c) LP 2015, constituy6 una novedad en este Cuerpo normativo al
intentar coordinar las causas de nulidad establecidas para las patentes europeas
[art. 138.1.c) CPE] y las delimitadas para las patentes nacionales, entre las que
no se encontraba contemplada la indicada mencién de nulidad. Asf las cosas y
considerando que un porcentaje amplio de patentes espafolas deriva de la va-
lidacion de las patentes europeas y que el CPE ya establecia la adicion de la
materia como causa de nulidad, era necesario la coordinacién del Cuerpo legal
espanol, a estos efectos.

A la vista de lo expuesto con anterioridad, en el caso objeto de nuestro ana-
lisis y reproduciendo la sistematica juridica vertida por el juzgado de instancia,
la Audiencia Provincial de Barcelona analiza el recurso interpuesto por Lidl en
cuanto a las alegaciones aducidas en relacién con el defecto de adicién de ma-
teria en la patente ES’589, de las que dicha empresa ya habia predicado de las
caracteristicas técnicas R1.4 y R1.5 de su reivindicacién primera®, volviendo
de nuevo a reiterar, en lo que respecta a la caracteristica R1.4, y frente al criterio
mantenido en la resolucion jurisdiccional apelada, que en la descripcién de la
solicitud original de la patente de Vorwerk no se habia producido divulgacion
alguna, ni explicita ni implicitamente, con relacion a que el que el dispositivo de
pesada de la maquina objeto de la invencién estuviera controlado por un circuito
de mando, ni por ende, que este estuviera integrado en la tarjeta de control *.

Sobre esta especifica cuestion, el Tribunal de apelacion, con sustento en el
articulo 123 CPE y con mencién expresa de varias de sus resoluciones anterio-
res?’, recordé que las modificaciones introducidas en la solicitud de patente,
tnicamente serian admisibles en la medida en que derivaran de esta a los ojos
de experto en la materia, de manera directa y sin ninguna ambigiiedad, lo que
aconteceria cuando no existiera la minima duda de que el objeto de dicha paten-
te, tal y como resultara de la modificacién mencionada, se encontrara descrito,
de forma explicita o implicita, en la informacién divulgada en la solicitud ini-
cial, no estimandose como suficiente que dicha combinacién fuera o no contra-
dictoria con la descripcién original. Por consiguiente, el 6rgano jurisdiccional
consider6 la existencia de adicién de materia alegada en la patente de Vorwerk
como motivo de nulidad, al entender que habia sido ampliada la proteccion de
forma ilegitima en el devenir de la tramitacién de la patente [ex art. 102.1.c)

3 MASSAGUER FUENTES (2005), pdgs. 48 y ss.; CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pag. 96;
VIDAL-QUADRAS TRiAS DE BES (2005), pags. 9465 y ss.

3 BOTANA AGRA (2013), pag. 213; DoMINGUEZ PEREZ (2021), pag. 364.

3 Vemos necesario reflejar que aunque la demanda reconvencional contiene un ataque por falta de nove-
dad, el mismo fue desistido posteriormente por Lidl (FD 20, 20).

% CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pag. 97; SHISHKUNOVA (2022), pags. 4-6.

37 FD 6.°, 27y 28-30, con cita de la SAP de Barcelona de 29 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APB:2019:2939)
y SAP de Barcelona de 15 de diciembre de 2020 (ECLI:ES:APB:2020:12688).
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LP 2015; arts. 123.2 y 138.1.c) CPE]*. A lo antes referido y con reflejo de la
doctrina delimitada por las Camaras de Recursos de la EPO y sus Directrices
de Examen®, la Audiencia también asever6 que las modificaciones introducidas
en la solicitud de patente traducidas en la caracteristica R1.4 durante el proceso
de tramitacién ante la OEP por parte de Vorwerk, habian incluido elementos
nuevos®, esto es, se habian introducido caracteristicas que no se encontraban
divulgadas —ni de forma expresa, ni implicita— en la solicitud, tal y como fue
presentada, lo que legalmente no estaba permitido.

Con todo, en el marco de dicho andlisis y efectudndose por parte del érgano
jurisdiccional una comparativa entre la solicitud de la patente y su reivindi-
cacion, de forma especifica estima, que el hecho de que en la descripcién ini-
cial se mencionaran de manera separada dos funciones de la tarjeta de control
(agitacién y calentamiento) y no se hiciera referencia al dispositivo de pesada
(R1.6) impedia considerar que dicha solicitud de patente divulgara la idea de un
dispositivo de pesada controlado por un circuito auténomo de la misma tarjeta
de control que el dispositivo batidor y del de calentamiento, indicindose, a estos
efectos, que la divulgacién no se habia efectuado.

Asi las cosas, y remitiéndose implicitamente al contenido establecido en el
articulo 69 CPE, que descarta tanto una interpretacién estrictamente literal, como
una interpretacion voluntarista o subjetiva y optando por un término medio entre esos
extremos que sustente una posicion, que ampare a la vez, una proteccion equitativa
al solicitante y un grado razonable de certidumbre a terceros*!, considerd acertada la
posicién defendida por Lidl, concluyendo que dicha divulgacién tampoco habia sido
efectuada, ni de forma expresa, ni de manera implicita en la solicitud original, enten-
diendo que un experto en la materia no podria deducir la caracteristica mencionada
de forma directa y sin ningtn tipo de ambigiiedad de la solicitud inicial *.

Por tanto, precisamente por las dudas existentes en torno a la divulgacion
implicita de esta informacién y en aplicacion de la doctrina general antes referi-
da, entiende el 6rgano jurisdiccional que la modificacién de la solicitud original
traducida en la caracteristica R1.4, suponia ampliacién de materia, infringién-
dose, a tales efectos, la prohibicidon de ampliar la proteccion en relacion a lo
inicialmente solicitado, lo que derivé en la nulidad de la reivindicacién principal
R1 y con ella, la de todo el titulo. Del mismo modo, fue descartada por el Tri-
bunal la adicién de materia por el supuesto defecto comiinmente denominado
«generalizacién intermedia» o «restriccion intermedia», esto es, la prohibicidn
de que una reivindicacién sea modificada sobre la base de la seleccién de una
serie de caracteristicas aisladas de un conjunto de caracteristicas divulgadas ori-
ginariamente o s6lo de manera combinada®.

3 Elarticulo 102.c) LP 2015 consagra la nulidad de la patente al establecer: «Cuando su objeto exceda del
contenido de la patente tal y como fue presentada».

3 Expuso que la OEP al revisar sus directrices en el afio 2014, adiciond dos nuevos parrafos en las mismas
que interpretaban el articulo 123 CPE; actualmente vid. European Patent Office-H-1V; version marzo de 2021.
Desde un punto de vista jurisprudencial, en relacion con este tema, son interesantes diferentes Decisiones de la
Céamara de Recursos de la EPO (Board of Appeal) T-667/08, T-823/96 y T-99/13, entre otras.

40 Refiere el Tribunal a la prueba pericial practicada (caracteristica cuestionada R1.4), que desglosa en dos
y que denomina como R.1.7 y R.1.8 (R1.4 prueba pericial de la demandante) siendo la combinacién de dichas
caracteristicas ajenas a la invencién que describia la solicitud inicial.

4" Con cita especifica de la sentencia de 30 de enero de 2013 (ECLL:ES:APB:2013:2722).

“ FD 6.°, 38 y 30.

4 Vid supra nota 40.
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Recuérdese, en este sentido, que segun refleja la jurisprudencia de las Ca-
maras de Apelacién*, normalmente no estara permitido una reivindicacién mo-
dificada sobre la base de la selecciéon de una serie de caracteristicas técnicas
aisladas de un conjunto de caracteristicas divulgadas originariamente sélo en
combinacion. No obstante, conviene precisar que la generalizacién intermedia
puede resultar admisible, de acuerdo con la prescripcion establecida en el articu-
lo 123.2 CPE, si resulta de una informacién no ambigua mediante la que el ex-
perto en la materia pueda extraer del ejemplo y del contenido de la solicitud, tal
y como la misma fue presentada. Por su parte, la extraccion de una caracteristica
aislada de una combinacién divulgada originariamente y su uso para delimitar
la materia reivindicada, inicamente se encontraria permitido sobre el literal del
articulo 123.3 del citado Cuerpo normativo, siempre y cuando la caracteristica
mencionada no se encuentre vinculada, de manera inseparable, con las demds
caracteristicas adicionales de esa combinacion®.

Por tanto, sobre la base de lo expuesto, la Audiencia no admiti6 la alegacion
planteada por Lidl —que reprodujo integra en apelacion— con relacién a la
existencia de materia adicionada, derivada de la caracteristica R1.5 al mencio-
nar Unicamente la funcién de agitacion como activada por el interruptor, con
omision de la caracteristica «al menos para ciertas funciones de la tarjeta de
control» incluida en la descripcion original. En efecto, sostuvo la Audiencia
de Barcelona que la descripcién original continuaba afirmando «el circuito de
mando que afecta al mecanismo agitador se libera (se alimenta o proporciona
electricidad) a consecuencia de la maniobra del interruptor» esto es, lo que se
encontraba incluido en la caracteristica R1.5, no existiendo, per se, la denomi-
nada generalizacion intermedia. Sorprendentemente, el Tribunal indic6 que las
conclusiones vertidas en este punto no dejaban de ser dudosas, como resultaba
del hecho de que su postura defiriera de la expresada por el juzgado de instancia,
al entender, de forma textual, «que deben dar respuesta al resto de las cuestiones
planteadas, siquiera sea con el caracter de para mayor abundamiento» “.

3. Falta de actividad inventiva y especificacion de la no infraccion

Sentado el anterior marco expositivo y declarada la existencia de materia
afiadida, se continué analizando por parte la Audiencia de Barcelona, los moti-
vos aducidos por Lidl para la impugnacién de la validez de la patente, en parti-
cular, y habiendo quedado la falta de novedad fuera de discusién alguna, el muy
diferente enfoque con relacién a la falta de actividad inventiva que el expues-
to por el juzgado de instancia. En efecto, se partia de un estado de la técnica
muy alejado de la invencion, ademas de plantearse de forma completamente
equivoca, el problema técnico objetivo —ataque sustentado en el documento
D1-Braun—, o bien, por no deducirse la obviedad de la invencién de Vorwerk
tras haberse aplicado el método problema-solucién, en el supuesto de la segun-
da interpelacién generada a partir del documento D3-Philips (citado en los an-
tecedentes de la resolucién). Del mismo modo, Lidl criticé en su recurso, la de-
cision del juzgado de instancia sobre la invalidaciéon del documento D1-Braun

4 Dicha jurisprudencia la encontramos contenida, de forma resumida, en T-219/09 y T-1944/10.
4 T-0714/00. Del mismo modo, vid. el FD 6.°, 46.
4 FD 6.°, 48.
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como documento de estado de la técnica mds cercano a la invencidn, por resultar
conforme a las directrices y doctrina de la EPO —a estos efectos, referia que
era un documento dirigido al mismo propdsito que la invencién, relacionado
con el mismo problema, ademas de pertenecer a idéntico campo técnico—. A
mayor abundamiento, adujo que la caracteristica R1.1 (sistema de seguridad)
de la patente de Vorwerk, fuera conocida en otras maquinas del estado de la
técnica, no invalidaba D1-Braun como estado de la técnica mas cercano y como
punto de partida para llegar a la invencion, por lo que el problema técnico ob-
jetivo planteado pudiera no coincidir con el sefialado en la patente. Igualmente,
el que D1-Braun careciera de la caracteristica R1.6, adolecia a una valoracién
incorrecta efectuada por el juzgado de instancia al analizar en qué consistia
realmente la contribucién técnica de la invencion.

Pues bien, dentro del marco de este particular engranaje, la Audiencia de
Barcelona entr¢ a valorar tanto el estado de la técnica mds préximo a fecha de
depdsito de la solicitud de la patente, como la obviedad de la invencion para un
experto en la materia a la vista de los documentos aportados, esto es, si el robot
de cocina de Lidl incorporaba la caracteristica R1.1 de la patente de Vorwerk,
manifestando al efecto, que el motivo de la discrepancia se centraba en analizar
si en el producto de la demandada —el vaso de agitacién y la tapa— podian
llegar a ser enclavados de tal manera que seria factible una intervencién dentro
del vaso de agitacion durante su funcionamiento. De entrada, la demandada
argumento que para poder invertir el vaso era necesario detener previamente el
mecanismo agitador, mientras que la demandante sostenia que al desenclavar la
tapa era desactivado el interruptor, dejando de suministrar energia en ese mo-
mento, el mecanismo agitador.

Asi las cosas, efectuadas las anteriores consideraciones y trayendo a cola-
cién lo prevenido en el articulo 52 del CPE y en el articulo 4 de LP 2015, tal
y como ya era recogido en la resolucién recurrida?’, el examen de la actividad
inventiva suponia enjuiciar el mérito de la invencién para ser considerada como
tal, para lo cual, necesariamente habria que plantearse, si un experto en la mate-
ria, partiendo de lo descrito con anterioridad y en funcién de sus propios conoci-
mientos, seria capaz de obtener el mismo resultado sin aplicar su ingenio*. Con
todo, de conformidad con el contenido sustantivo del articulo 8 de la LP 2015,
la Audiencia de Barcelona, sin entrar a valorar las apreciaciones efectuadas
en la Sentencia de 27 de julio de 2021 sobre la incorrecta formulacién del pro-
blema técnico objetivo planteado por Lidl*, determiné que el mismo era «como
impedir el acceso o intervencion dentro del vaso de agitacién cuando estd en
funcionamiento» y ampardndose en los mimbres del examen de la actividad
inventiva de la patente ES’589 revocd, en este punto, la resolucion del juzgado
de instancia, efectuando una aproximacién al problema-solucién® ademas de
apreciar que la caracteristica reivindicada como solucién del problema técnico
objetivo que se pretendia solventar®!, ya se encontraba incluida en el estado de

47 FD 5.°, 68.

4 Desde un ambito general, vid. CUETO (2015), péag. 86.

¥ FD 5.°,70-113.

3 FD 6.°, 86.
Documentos D3-Philips (citado en los antecedentes) y D6-Matsushita, divulgando ambos un sistema de
seguridad consistente en el bloqueo de la tapa para impedir el acceso al interior del recipiente durante su funcio-
namiento, caracteristica que seguin se expone en los antecedentes de la invencidn, ya era conocida en el estado
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la técnica mas préximo (ex arts. 54.2 'y 56 CPE)*, lo que para un experto en la
materia habria resultado una solucién obvia y no inventiva al problema susci-
tado™*, concluyendo, bajo estos pardmetros, que la patente de Vorwerk carecia
de actividad inventiva. A mayor abundamiento, sigue exponiendo el Tribunal,
incluso para el supuesto en que la patente hubiera sido considerada como valida,
tampoco hubiera existido infraccion de la misma.

Continuando con dicho andlisis, mucho mas concisa fue la valoracién que
el 6rgano jurisdiccional realizo frente al detallado estudio efectuado por el juz-
gado de instancia® del segundo de los fundamentos expuestos por Lidl frente
a la actividad inventiva de la patente ES’589 de Vorwerk a partir de D3-Philips
(EP 0638273) como estado de la técnica mas cercano en combinacion con el
D1-Braun o D9-Ronic (FR 2 651 982)%,

En suma, y siendo indiscutido que las caracteristicas R1.4 y R1.6 represen-
taban diferencias entre la invencién de Vorwerk y D3-Philips (EP 0638273),
como indubitada era la enunciacion del problema técnico que el Tribunal, frente
a la sentencia de instancia, exponia en diferentes términos”’, concluyé que el
experto en la materia habria recurrido al documento D1-Braun que ofrecia la
solucién al problema planteado al haberse divulgado las caracteristicas de la
invenciodn, con excepcion de la R1.1, o incluso, al documento D9-Ronic, motivo
por el cual la patente de Vorwerk carecia de actividad inventiva .

4. Infracciéon de patente por actos de explotacion directa en el mercado

Una vez estimados los motivos del recurso de Lidl que determinaban la nu-
lidad de la patente espafiola ES 2301 589 de Vorwerk (validacién de la patente
europea EP 1269 898) por adicidn de materia y por falta de actividad inventiva,
fueron analizados por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, los argu-

de la técnica. Por ello, senala la Audiencia Provincial de Barcelona, que la invencion de la patente de Vorwerk
resulta obvia y no inventiva a los ojos de un experto en la materia en esta primera aproximacion que plantea Lidl.

52 Asimismo, la Audiencia de Barcelona efectda referencia a resoluciones de las Cdmaras de Apelacion de
EPO: T-254/86, T-282/90, T-70/95, T-644/97, T-656/90.

53 El 6rgano jurisdiccional, en el punto 97 de la sentencia, concreta los rasgos comunes que tiene que tener
un experto en la materia, y aduce de forma textual: «Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema
técnico que el invento aborda y pretende solventar, pues el experto en la materia es experto en el campo del
problema técnico, no en el de la solucién (T-422/93). En este punto, siguiendo el test “could-would”, hay que
recordar que no se trata de que el experto en la materia hubiera “podido” llegar a la invencién cuestionada. Es
indudable que un experto podria haber llegado realizando los mismos rutinarios experimentos que realizé la ti-
tular de la patente. Pero ese andlisis seria un examen ex post facto de la actividad inventiva, es decir, conociendo
el punto de partida (el estado de la técnica mds préximo) y el punto de destino (la invencién cuestionada), sin
tener presente que, en la fecha de prioridad de la patente, el experto no conocia la invencion que soluciona el
problema. Lo determinante para valorar si el invento es obvio o no, es si el experto lo habria hecho, es decir,
hay que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica mds préximo el experto habria llegado a la solucién
propuesta. Ese “habria” es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo».

3% Con referencia por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona a la Directriz de Examen C-VII, 5.2:
«En el contexto de la aproximacion problema-solucion, el problema técnico significa la intencion y tarea de
modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano para proporcionarlos efectos técnicos que proporciona la
invencion sobre el estado de la técnica mds cercano». El problema técnico asi definido es el denominado como
«problema técnico objetivo».

5> Sobre el particular, vid. DOMINGUEZ PEREZ (2021), pdg. 365-366; CANTERO RANGEL y ROKH MONE-
GIER (2022), pags. 102-103.

% FD 5.°,90. Desde un dmbito doctrinal, CANTERO RANGEL y ROKH MONEGIER (2022), pags. 103-104.

7 FD 5.°, 100.

% FD 12.° 112-114.
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mentos del recurso que circunscribian la infraccién de la patente por la explota-
cion en el mercado del robot Monsieur Cuisine Connect.

Inicialmente, Lidl reiter6 su interpretacion inicial de la caracteristica R1.1
aduciendo que aun en el supuesto en que la patente de Vowerk se considerara
vélida, el robot de Lidl no la infringiria. Por su parte Vorwerk respaldo la inter-
pretacion de la caracteristica defendida en instancia y acogida en la sentencia
apelada, en cuya virtud, era el desenclavamiento lo que interrumpia el funciona-
miento del mecanismo de agitacion posibilitando tinicamente en ese momento
y tras su detencion, la intervencidn dentro del vaso de agitacion, que era lo que
sucedia en el robot Monsieur Cuisine Connect, tal y como habia quedado cons-
tancia en las pruebas periciales practicadas al efecto.

No obstante, el Tribunal, efectuando una comparacién entre la invencidn
reivindicada y el producto presuntamente infractor (caracteristica a caracte-
ristica), al objeto de constatar si todas ellas concurrian en el producto —tnica
hipdtesis en la que la infraccién quedaria determinada— enmend¢ el criterio
mantenido por el juzgado de instancia, considerando més acertada la interpre-
tacion de la invencién sostenida por la demandada Lidl, al valorar que la pa-
tente de Vorwerk no reivindicaba ninguna solucién con relacién al mecanismo
de seguridad de la mdquina de cocina protegida respecto a aquellos en donde
ya se conocia el estado de la técnica anterior. Del mismo modo, y con relacién
al mecanismo de seguridad, indicé que la maquina de Vorwerk reproducia una
solucién que previamente era conocida en el estado de la técnica y de la que
ya se hacia eco la patente en la descripcion, al no permitir el desenclavamiento
de la tapa del vaso de agitacién si su mecanismo de agitacién no se hubiera
desconectado con cardcter previo, suponiendo, en dltima instancia, que dicha
mdquina requeriria de una secuencia de dos pasos para intervenir en el inte-
rior del citado vaso, al ser una solucién completamente diferente al estado de
la técnica, que es, en este aspecto concreto, lo que la patente de Vorwerk no
modificaba. Por tanto, no existia infraccién en la patente de Vorwerk porque
el robot de cocina de la demandada Lidl, a consecuencia de la explotacién co-
mercial de la mdquina Monsieur Cuisine Connect permitiria, como aducia el
Organo jurisdiccional y con sustento en las periciales practicadas, la apertura
de la tapa del vaso de agitacion sin que su mecanismo se hubiera detenido con
caracter previo™, por lo que aunque la patente fuera vélida, no existiria, tam-
poco, infraccidn alguna, a este respecto.

Consecuentemente, fue estimado el recurso de apelacién por parte de la
Audiencia de Barcelona interpuesto por Lidl contra la sentencia dictada por el
Juzgado de Instancia de 19 de enero de 2021, con desestimacién integra de la
demanda principal de infraccion de la patente espafiola ES’589 titularidad de
Vorwerk, y estimandose la demanda de nulidad de dicha patente instada por Lidl
y formulada en via reconvencional, tanto por adicién de materia en relacién con
la solicitud tal como fue presentada, como por falta de actividad inventiva. Asi
las cosas, dicha resolucion judicial ha devenido firme al no haberse interpuesto
por parte de Vorwerk recurso de casacion ante el Tribunal Supremo, quedando,
a tales efectos, declarada nula su patente y recordando que la misma lleg6 al
término de su vida legal, el pasado 27 de junio de 2022.

¥ FD 13.°,133.
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5. Valoracion de la sentencia

A lo largo de las paginas anteriores, hemos visto como la sentencia de la
Audiencia Provincial de Barcelona se ha pronunciado sobre temas contro-
vertidos que requieren un andlisis muy detallado de cuestiones técnicas. En
primer término, llama poderosamente la atencion el diferente enfoque de la
actividad inventiva efectuado, si se compara con el expuesto por el juzgado
de instancia, indicando que la solucién, en este apartado, se encontraba en el
estado de la técnica y era tan sencilla que resultaba obvia para un experto en
la materia. Por otro lado, con relacion al analisis de la concurrencia del vicio
de adicién de materia como consecuencia de las denominadas generalizacio-
nes intermedias, entendemos que dicha resolucién jurisdiccional ha sentado
un precedente, considerando las limitadas resoluciones judiciales en donde
ha sido objeto de valoracién. Del mismo modo, entendemos que el concreto
tratamiento efectuado por el Tribunal de las divulgaciones implicitas en la
solicitud de patente originariamente presentada en el marco de los defectos
de materia afiadida como causa de nulidad, vuelve a reafirmar la necesidad de
que estas resulten absolutamente indubitadas para el experto en la materia, en
el supuesto de que llegara producirse una modificacién del contenido de la
solicitud inicial.

Finalmente, se echa de menos que la Audiencia, dentro del andlisis efectua-
do sobre si la invencién hubiera resultado obvia para el experto en la materia
a la vista del problema técnico suscitado a partir del estado de la técnica mas
cercano, hubiera aclarado, de forma mas taxativa, si nos encontrabamos ante un
supuesto de adicién de materia ilegitima y de falta de actividad inventiva y si, en
su caso, hubiera podido ser aplicable el test «could-would» que fue impuesto en
la resolucidn de instancia, con amparo en los articulos 8 LP 2015 y 59 CPE. En
suma, solo resta ver si dichos argumentos legales seran mantenidos en ulteriores
fallos jurisdiccionales en esta especifica materia.
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