Cuestiones:nulidad e infraccion patente. Adicion de materian@alizacion intermedia. Falta
de actividad inventiva.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCION DECIMOQUINTA
Rollo num. 880/2021.1.2

Juicio Ordinario nim. 1231/2019
Juzgado Mercantil num. 5 Barcelona

SENTENCIA nim.14/2022

Composicion del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTIN
LUIS RODRIGUEZ VEGA
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

Barcelona, a trece de enero de dos mil veintidos.

Parte apelante:Lidl Supermercados, S.A.

Parte apelada:Vorwerk & Co. Interholding Gmbh.

Objeto del proceso:nulidad e infraccion patente.

Resolucion recurrida: sentencia.
- Fecha: 19 de enero de 2021
- Parte demandante: Vorwerk & Co. Interholding Gmbh.
- Parte demandada: Lidl Supermercados, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada éeseder
literal siguiente: FALLO: kstimamos la demanda de infraccion de Vorwerk &
Co. Interholding Gmbh. frente Lidl Supermercadoé.S; desestimamos la
demanda de nulidad de Lidl Supermercados S.A. efréfdrwerk & Co.
Interholding Gmbh.

En consecuencia:

1°) declaramos que la importacion, ofrecimiento gafa venta vy



comercializacion por la demandada Lild de la maguiMonsieur Cuisine
Connect constituye una violacion de los derechosxdtusiva que se derivan de
la patente espafiola de invenciéon ES 2 301, ¥88dacion en Espafia de la
patente europea EP 1 269 898, titularidad de Vokwer

2°) condenamos a la demandada Lild:

a) a cesar en la importacién, almacenamiento, dfnéento y/o
comercializacién de la maquina Monsieur Cuisine @xt objeto de la accion.

b) a retirar del mercado todos los ejemplares denkquina objeto de la accion
gue se encuentren en su poder y en el de sushdisiiores, asi como todos los
documentos comerciales, material publicitario y rpoxional u otros
documentos en los que se reproduzca ese produntduido internet,
procediéndose a su destruccion a su costa.

c) a abstenerse en lo sucesivo de importar, almacefrecer y comercializar
maquinas de cocina que respondan a las caracteaistreivindicadas en la
patente ES 2 301 589 T3.

d) a indemnizar a la demandante Vorwerk por loBaday perjuicios causados,
con el alcance que se determinara en la fase driej@ de esta sentencia, una
vez la misma adquiera firmeza.

e) al pago de las costas procesales

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recursgoeééaaion Lidl
Supermercados, S.A. Admitido en ambos efectos e tdislado a la
contraparte, que presento escrito impugnandoldigitemdo la confirmacion de
la sentencia recurrida, tras lo cual se elevarsratduaciones a esta Seccion de
la Audiencia Provincial, que sefialé votacion ydatlara el dia 10 de junio
pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martin.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado eonflicto en
esta instancia

1. Vorwerk & Co. Interholding Gmbh (Vorwerk, en lo fsivo)
interpuso demanda contra Lidl Supermercados, SLAll)(imputandole la
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infraccion de la patente de la que la actora efatitEP 1 269 898 (EP’898),
registrada en Espafia como ES 2 301 589 (ES'58%@)poutege la tecnologia
consistente en una “maquina de cocina”.

2. Lidl se opuso a la demanda negando la infracciésuArez ejercitd
una accién reconvencional de nulidad del titulo eknque se fundaba la
demanda. Como causas de nulidad invocaba la adigomateria, la falta de
novedad y la falta de actividad inventiva. Vorwsgk opuso a la reconvencion
negando todas y cada una de las causas de nulvzazhdas.

3. La resolucion recurrida desestima la reconvenciéresyima la
demanda considerando acreditada la infraccion yexen a Lidl a cesar en los
actos de infraccion y a resarcir a la demandadad&i®s causados como
consecuencia de la infraccion.

4. El recurso de Lidl insiste tanto en su alegaciomdidad del titulo
como en la inexistencia de infraccion. Mas adelerfondremos con detalle su
contenido.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexab conflicto.

5. La resolucion recurrida contiene el siguiente celake hechos
probados:

«1.1 La parte actora Vorwerk es titular de la pdaterspanola de
invencion ES 2 301 58§ '589, en adelante), que es la validacion en
Espafa de la patente europea EP 1 269 898, sdligitd 27 de junio de
2002 y reivindicando una prioridad de 29 de junie @001. Tras el
correspondiente examen efectuado por la Oficinaogea de Patentes
(EPO) de la concurrencia de los requisitos de nadey actividad
inventiva, se publicé la mencion de la concesiorekeholetin de dicha
oficina de 16 de abril de 2008. La solicitud decafedad en Espafia se
presento el 9 de mayo de 2008 y la publicacionad&@dduccion tuvo
lugar el 1 de julio de 2008. La patente ES ‘589uzaté el 27 de junio
de 2022.

1.2 La patente ES ‘589 reivindica la invencion de maquina de
cocina incluyendo ocho reivindicaciones de produce ellas,
solamente la primera (R1) es una reivindicacion independiente; las siete
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siguientes son reivindicaciones dependientes, querporan diversas
variantes, accesorios u opciones constructivas.

El texto literal de las reivindicaciones es el sajue:

Reivindicacién [Maquina de cocina (1) con un vaso de agitacion (
1 batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en doet
vaso de agitacion (2) y la tapa (3) pueden seraraidos
de tal manera que no sea posible una vearcion dentrg
del vaso de agitacion (2) durante el funcionamiemtq
donde, ademas, el vaso de agitacion (2) y/o la {@pae
enclavan o desenclavan por giro alrededor del
vertical del vaso de agitacion, y en donde, delildgiro
del vaso de agit@on (2) y/o de la tapa (3), se acciona
interruptor eléctrico (46) que libera la alimentaci de
corriente a una tarjeta de control (42%aracterizada
porque la tarjeta de control presenta al menos wcudo
de mando que influye sobre el mecanismdadgr o
batidor y un circuito de mando que afecta a
dispositivo de pesada, y porque, ademas, el cocdé
mando que afecta al mecanismo agitador se libe
consecuencia de la maniobra del interruptor, pelid
circuito de mando que afecta al dispogitde pesada ¢
independiente de una maniobra del interruptor.

Reivindicacion Maquina de cocina segun la reivindicacion
caracterizada porque por giro alrededor del eje tica
se desplaza un elemento de liberacién (9) que, e
efectuado eldesplazamiento, libera el camino para
elemento de enclavamiento (10).

Reivindicacion ¢Maquina de cocina segun la reivindicacion
caracterizada porque el elemento de enclavamieb®)
es maniobrado por un iman.

Reivindicacion qMaquina de cocina @gun la reivindicacion 3
caracterizada porque el iman (19) puede ser activpor
un ajustador del numero de revoluciones del aparato




Reivindicacion §Maquina de cocina segin la reivindicacion
caracterizada porque el elemento de enclavamiebh®)
accionado por el iman (19) actua, en el curso dg
movimiento hacia la posicibn de solicitacion
enclavamiento, sobre una unidad de calentamiemtawy|
motor del mecanismo agitador.

Reivindicacion gMaquina de cocina segun una 0 mas de
reivindicadones anteriores, caracterizada porque
elemento de enclavamiento (10) esta acoplado cq
@justador (41) del numero de revoluciones de urted

Reivindicacion Maquina de cocina segun una o0 mas de
reivindicaciones anteriores, caracterizada poeq el
@justador (41) del numero de revoluciones es eheldg
de enclavamiento (10).

Reivindicacion §Maquina de cocina segun una o0 mas de
reivindicaciones anteriores, caracterizada porqué
elemento de liberacion (9) presenta un vastagd
maniobra (35) que crea la unién entre un plano
enclavamiento (E) entre el vaso de agitacion () tapa
(3) y el ajustador (41) del nimero de revoluciones.

1.3 A efectos meramente ilustrativos, se expomapdo de ejemplo la
figura o dibujo nim. 10 de la patente:
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1.4 La actora Vorwerk fabrica y comercializa la mdquina de
cocina Thermomix®, que incorpora la invencion reivindicada en la
patente de la que es titular, la ES*589.

1.5 La demandada Lidl es una cadena de supermercados que
ofrece y comercializa desde junio de 2018 en Esparia un robot de cocina
con la marca Silvercrest e identificado comercialmente como Monsieur
Cuisine Connect, competidor de la maquina de cocina Thermomix® de

Vorwertk.
1.6 A efectos meramente ilustrativos, se expone, una imagen

promocional del robot de cocina Monsieur Cuisine Connect de la

demandada:



ROBOT DE COCINA MONSIEUR CUISINE

SILVERCREST’

TERCERO. La proteccion que otorga la patente.

6. Segun expone la resolucion recurrida, la patent&89Stiene ocho
reivindicaciones de producto. De ellas, solameatepiimera (R1) es una
reivindicacion independiente y es donde se centxalugivamente la
controversia que enfrenta a las partes. La R1 gésguiente tenor literal:

1. Maquina de cocina (1) con un vaso de agitacion o de batido (2), una
tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitacion (2) y la tapa (3)
pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una
intervencion dentro del vaso de agitacion (2) durante el funcionamiento,
en donde, ademas, el vaso de agitacion (2) y/o la tapa (3) se enclavan o
desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitacion, y
en donde, debido al giro del vaso de agitacion (2) y/o de la tapa (3), se

acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentacion de
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corriente a una tarjeta de control (42aracterizadgoorque la tarjeta de
control presenta al menos un circuito de mando mikiye sobre el
mecanismo agitador o batidor y un circuito de mamge afecta a un
dispositivo de pesada, y porque, ademas, el coalgt mando que afecta
al mecanismo agitador se libera a consecuencia alenaniobra del
interruptor, pero el circuito de mando que afectal@positivo de pesada
es independiente de una maniobra del interruptor.

7. La R1 contiene las siguientes caracteristicasid@sndesglosadas
(seguimos la numeracion que efectia la parte demdanccomo ha hecho la
resolucion recurrida, para mayor claridad):

R1.1 Maquina de cocina (1) con un vaso de agitacion daledo (2),

una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vasagi@acion (2) y la
tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera quseaoposible una
intervencion dentro del vaso de agitacion (2) duean el

funcionamiento,

R1.2 en donde, ademas, el vaso de agitacion (2) y/ocapm t(3) se
enclavan o desenclavan por giro alrededor del ejetizal del vaso de
agitacion,

R1.3y en donde, debido al giro del vaso de agitaci®ny(o de la tapa
(3), se acciona un interruptor eléctrico (46) qilmeta la alimentacién de
corriente a una tarjeta de control (42),

R1.4 caracterizada porque la tarjeta de control preseatamenos un
circuito de mando que influye sobre el mecanismtadgr o batidor y
un circuito de mando que afecta a un dispositivpesada,

R1.5 y porque, ademas, el circuito de mando que afectaeganismo
agitador se libera a consecuencia de la maniobdartterruptor,

R1.6 pero el circuito de mando que afecta al dispositiopesada es
independiente de una maniobra del interruptor.



8. La resolucién recurrida comienza su exposicion drad una
interpretacion del ambito de proteccion de la pateque podemos resumir en
los siguientes puntos:

a) Ya eran conocidas las maquinas de cocina queyerc un vaso de
agitacion o de batido, una tapa y una carcasaseque el vaso de agitacion y la
tapa pueden ser enclavados de tal manera que rmoside una intervencion
dentro del vaso de agitacion durante el funcionatoie EI objetivo de
imposibilitar la intervencion dentro del vaso deitagoén durante el
funcionamiento consiste en evitar accidentes.

b) El funcionamiento de ese mecanismo de seguraatsistente en que
se detenga de forma automatica el funcionamiertmdeanismo de batido que
se encuentra en el interior del vaso de agitac®mramsecuencia directa del
desenclavamiento de su tapa, lo que se produce@aio de un giro sobre su
eje vertical.

c) Que esa detencibn automatica se produzca, siotaafa otras
funciones de la maquina (particularmente a la dsaqe) es consecuencia de
gue la tarjeta de control presenta dos circuitadindos: uno que afecta al
mecanismo agitador o batidor y otro que afecta dispositivo de pesada. Cada
uno de esos circuitos es independiente en su foaciento y ello permite
conseguir el propoésito de una maquina de cocindupu®one de forma segura
y a la vez eficiente, atendido que el dispositiegpdsada sigue activo cuando se
ha desenclavado la tapa y ha quedado por elloivadat el mecanismo de
batido o agitacion.

CUARTO. Resumen de la resolucioén recurrida.

9. A partir de esa interpretacion del ambito de @t del titulo, la
resolucién recurrida analiza cada uno de los atadeenulidad de que ha sido
objeto el titulo invocado por parte de Lidl, pamncuir que ninguno de ellos
tiene fundamento, y posteriormente analiza la aaitan considerando que la
realizacion de la demandada infringe la patenteladeactora porque ha
reproducido todas y cada una de las caracteristedagulo.

A continuacion nos referiremos, de forma sucintlnsaargumentos con
los que se funda la referida desestimacion, qugsgan en torno a tres causas
distintas de nulidad: i) por adicién de materippir falta de novedad; y iii) por
falta de actividad inventiva.



a) Nulidad por adicion de materia

10. Este ataque de nulidad se funda en dos causastaistLa primera
guarda relacion con la caracteristica R1.4: semastpor Lidl que en la
descripcién original hecha en la solicitud no spresaba que el dispositivo de
pesada hubiera de estar controlado por un “ciradgamando” ni que dicho
circuito forme parte de la tarjeta de control, l@n cambio si que se deriva de
la descripcidén que realiza el titulo.

Sobre ello, la resolucion recurrida estima quexpedo en la materia que
leyera la totalidad de la descripcion derivariajmmnera directa e inequivoca y
sin ningun tipo de ambigtedad que, cuando en lerigegdn se esta haciendo
referencia al mecanismo de pesada, estas funcrefiesen implicitamente -
presuponen- la existencia de un circuito de maigadald a la tarjeta de control.

11. El segundo ataque por adicién de materia guatdeiée con R1.5y
se funda en que el titulo concedido omitia unacteristica de la solicitud (“al
menos para ciertas funciones de la tarjeta de adntprovocando una
ampliacion de materia en forma de generalizaciternmedia.

También en este punto se excluye por el piguogque exista ampliacion de
materia argumentando que el experto en la materieeria esa modificacion
entre la solicitud y el titulo como una ampliacid® materia, excluyendo que
pueda existir una “generalizacion intermedia”,ytatlomo Lidl habia afirmado
gue existia. Para el juez mercantil, lo que existees una generalizacion sino
mas bien lo contrario, una restriccién de la cardstica R1.5 respecto de la
descripcion originaria.

b) Sobre la falta de novedad.

12. Aunque la reconvencion contiene un ataque por ltaovedad, del
mismo desistio posteriormente Lidl.

c) Sobre la falta de actividad inventiva.

13. El cuestionamiento de la falta de actividad inwense funda en dos
ataques distintos y alternativos entre si: i) pado de D1 (doc. Braun, US’069)
en combinacion con D3 (Philips, EP’273) y /o D6 (Meshita, US'677); vy ii)
partiendo de D3 en combinacion con D1 o D9 (RAAR982).
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14. El juzgado rechaza el ataque que se efectia a partbl como
consecuencia de que ese documento no contienedeterdstica R1.1, lo que
implica que esta partiendo de un estado de ladadrastante alejado, mas alla
del que la propia patente describe en el preambulo.

También argumenta el juzgado que se habia ideadifiecncorrectamente
el problema técnico objetivo que la patente prdteneisolver, en la medida en
gue se habia sefialado como tal “impedir el accesdeovencion dentro del
vaso de agitacion cuando esta en funcionamiengid, es, algo que ya estaba
previamente en el estado de la técnica. En realidadproblema técnico
objetivo, expresa el juea quo, consiste en “como realizar la pesada de
alimentos en el recipiente o vaso de agitacioniedapendencia del estado del
interruptor”, esto es, el mismo que expresa elotity concluye que incluso
desde esa redefinicion del problema técnico olge&s preciso llegar a la
conclusion de que existe actividad inventiva porcqueque la solucion que
ofrece la patente sea sencilla, el experto en l@nmaano habria llegado a la
invencion porgue no hubiera encontrado siquieravacbn para hacerlo.

15.En cuanto al segundo ataque de falta de actividaghtiva, realizado
a partir del estado de la técnica que define ghiprtitulo, considera el juzgado
mercantil que tampoco puede prosperar porque etrexgn la materia no
encontraria en los documentos D1 (Braun) y D9 (Raancentivos que le
condujeran a la invencion.

d) Sobre la infraccion.

16. Finalmente, en cuanto a la infraccion, estima ajqulo que la Gnica
caracteristica que se cuestiona si cumple la ezafin de Lidl es la R1.1 del
preambulo. Lidl reconoce que su realizacion repreduas restantes
caracteristicas. Concretamente, lo sostenido palefaandada es que lo que
define esa caracteristica son dos operacionesrsgadas: (i) la detencion del
mecanismo de agitacion y (ii) desenclavar o libkraapa del vaso de agitacion,
mientras que su maquina podia ser desenclavadal coacanismo agitador en
movimiento.

El juzgado no comparte que la caracteristica ersticue pueda ser
interpretada como hace la demandada y estima queayados operaciones
secuenciadas sino una sola y que la maquina de iHdgdtoduce esa
caracteristica.
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QUINTO. Términos del recurso.

17. El recurso de LIDL cuestiona las conclusiones agias llega la
resolucion recurrida al interpretar el ambito detgecion del titulo en los
siguientes términos:

17.1. La resolucion recurrida parte de la idea de quéitello invocado
reivindica un robot de cocina que se pueda usafodwa segura, es decir,
posibilitando la intervencion dentro de vaso déaaghn Unicamente después de
la detencion del mecanismo agitador. Es decirepdet una interpretacion del
ambito de proteccion distinta a la que ha segudaakente, que considerd que
€s0 ya se encontraba en el estado de la técnies @itregistro de la invencion
y que lo que esta protege es una concreta forncarseguir esa seguridad, que
es acorde con la mejor funcionalidad o eficacitadeaquina.

17.2. Insiste el recurso en que la descripcién del titektablece una
secuencia de dos pasos para permitir que el uspaeda intervenir de forma
segura en el interior del vaso e imputa a la res@urecurrida que le haya
reprochado injustamente y errOneamente haber eqdipalos términos
“desenclavar” (la tapa) y “retirar” (la tapa) cuansblo ha utilizado el segundo
de ellos para referirse a que la tapa no se puotlarrmientras el mecanismo
agitador esta conectado.

17.3. Discrepa la recurrente de que el objetivo inven(iwventaja) consista
en pesar (sobre la tapa) y cocinar al mismo tielopaalimentos (mecanismo
agitador en funcionamiento), lo que afirma que @alsriva de la descripcion.
La descripcion Unicamente contempla que se pueshl pgentras se esta con la
tapa desenclavada o con la tapa puesta pero nsegpeeda pesar con la tapa
enclavada y el mecanismo agitador en funcionamiehtpie el robot de cocina
gue comercializa Termomix pueda realizar la funcésacrita (igual que el de la
demandada), no significa que lo contemple la patenbcada.

17.4. Considera asimismo la recurrente que no se haagoolni siquiera
alegado por Vorwerk) que el robot de cocina de pelse alimentos sobre la
tapa puesta mientras el dispositivo agitador est@mcionamiento y, de hecho,
no puede hacerlo, por lo que no existiria infrac@or esa razon.

18. Cuestiona asimismo Lidl las conclusiones a las lgadlegado el
juzgado mercantil sobre la adicion de materia esiduiente argumentacion:
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18.1. R1 incluye una caracteristica (R.1.4, que el digpo de pesada
esté controlado por un circuito de mando) que nt@besincluida en la
descripcion inicial de la solicitud. Es errOneaclansideracion de que esa
caracteristica se dedujera de forma implicita dédekcripcion inicial porque la
misma discrimina entre los dispositivos de agitacyp de calentamiento
(controlados por sendos circuitos de mando mendama&xpresamente) de la
“operacion de pesada” (no controlada por ningUouiio de mando porque no
se menciona).

18.2. La descripcion ni siquiera dice que la tarjetacdetrol principal
incorpore un circuito de mando que controle el@kgpvo de pesada.

18.3. La sentencia razona errbneamente cuando lo hacsewtido
negativo, afirmando que lo que la patente no copi@ras lo que el inventor
tendria que haber dicho expresamente que no coldeeyando es justo al
reves, tendria que haber dicho en sentido pogidigoie quiere que contemple.

18.4. Subyace en la sentencia un argumento que esengast en un
documento de patentes, esto es, la explicaciocid&eor el perito de la parte
adversa acerca de por qué la descripcion no memegpresamente el circuito
de mando del dispositivo de pesada para no reypatias veces la expresion
circuito de mando cuando ya se menciona para Emositivos de agitacion y
calentamiento.

18.5. Por ultimo, también discrepa de otra apreciacioe face la
resolucién recurrida acerca de que un robot dé &I se supone que exige
gue la funcién de pesada esté gobernada por altoike mando. Se afirma que
bastaria que esa funcion actue con solo tenerlectato a la red eléctrica.

19. En cuanto a la generalizacion intermedia, se afique la misma
implica la omision o seleccidén de la patente comzede caracteristicas de la
solicitud inicial que estan relacionadas funciooatstructuralmente con otras
gue si aparecen en la patente concedida. Se gastifi el caso de la siguiente
forma:

19.1.La patente concedida omite una limitacion releatgscrita en la
solicitud original: que el interruptor de corrienlibera corriente solo para
ciertas funciones de la tarjeta de control. Estasidm amplia de forma artificial
el abanico de posibilidades que motivan la manidetanterruptor.

19.2. El defecto de generalizacion intermedia afectaggalmente a la
caracteristica R1.5 (R1.9 para LIDL) pero tambiéroteas caracteristicas
relacionadas como R1.3 (R1.6 para LIDL) y R1.6 {Rlpara LIDL),
motivando una mas que evidente incoherencia emtrélistintas caracteristicas
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de la reivindicacion primera (que por un lado dstabque el interruptor libera
corriente a toda la tarjeta de control - lo quduye los circuitos del mecanismo
agitador y del dispositivo de pesada — mientraspgueotro lado dispone que el
circuito del dispositivo de pesada es independidekenterruptor).

19.3. Ni Vorwerk ni la Sentencia recurrida han dado vesya al defecto
de generalizacion intermedia planteado. Su postesta gravemente
desenfocada pues gira Unica y exclusivamente sabearacter opcional del
dispositivo de calentamiento. Que la patente cadeduhya prescindido de esta
funcionalidad no impide la concurrencia de geneaalibn intermedia.

20. Respecto al ataque de novedad, afirma la recerpre desistio del
mismo a consecuencia de la posicion de Vorwerkcacge D1, esto es, porque
el orificio de la tapa o boca de llenado en Braosilfilita una intervencién en el
interior del vaso de agitacion durante el funcioato porque a través del
mismo se pueden verter liquidos o alimento cuaadoclchillas del vaso de
agitacion estan girando. Al igual que en Braunpbbt de cocina MCC de Lidl
también presenta un orificio en la tapa o boca ldeatlo que posibilita
intervenir dentro del vaso de agitacion durante fuhcionamiento del
mecanismo agitador, lo que es determinante deslasiiencia de infraccion.

21. Respecto a la actividad inventiva, el analisihaénecho a partir de
dos estados de la técnica diferentes, lo que dietamhos analisis alternativos:

21.1. Escenario 1 (Braun + EP898/Philips/Matsushita). daanto al
primero de ellos, los argumentos que expone etseaon los siguientes:

a) La exclusion de Braun como estado de la téeniés proximo vulnera
las directrices y doctrina de la EPO ya que sa tat un documento que esta
dirigido al mismo proposito; esta relacionado comsmo o similar problema
gue la invencion y pertenece al mismo campo tégnjigaresenta un namero
elevado de caracteristicas en comun con la inven@ivindicada por lo que
constituye un punto de partida prometedor paraatleygla invencion que se
impugna.

b) De hecho, Braun presenta todas las caractadstie R1 a excepcion
de R1.1 (R1.4 para LIDL) sobre el mecanismo derségul Incluso si a efectos
meramente dialécticos adoptaramos la postura devérky Braun Unicamente
careceria de R1.1 y R1.6 pues la Sentencia reawgmbnoce que el sistema de
pesada de Braun presenta su propio circuito de ongnechazando el
argumento de Vorwerk de que Braun no divulga R1.4).
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c) Que la diferencia técnica entre la patente ER8®8aun (R1.1) ya
fuera conocida en el estado de la técnica, no inpjde Braun pueda ser
reputado como estado de la técnica mas proxima. éistunstancia no es mas
gue la consecuencia del defectuoso analisis datiegde la técnica realizado
con EP898 (Braun no fue identificado en el preamluld la patente ni en el
informe de bdsqueda realizado por la EPO).

d) Lo mismo cabe decir de la identificacion de uobfema técnico
objetivo que pueda tener solucion en el estad@ déchica anterior pues dicho
problema trae causa del estado de la técnica antaés proximo identificado
en el supuesto en cuestion. Como quiera que Bradoensefialado en EP’898
ni detectado en el informe de busqueda de la ER©Oomtra de lo que proclama
la Sentencia recurrida, resulta perfectamente dderque el problema técnico
objetivo no coincida con el problema propuesto @&mpatente y que ademas
aqueél pueda gozar de respuesta en el estadoémlea anterior.

e) La combinacion de Braun con el conocimiento gremun descrito
en EP 898, con la patente Philips o D3 (tambiéadeiten la descripcion de
EP’898 como ejemplo de la realizacion de R1.1) o Matsushita o D6 (que se
refiere a un dispositivo de seguridad para uterssitie cocina) para rellenar
R1.1 deriva de forma inexorable en la obviedadcadeatente.

f) La afirmacion de la Sentencia recurrida de quauB no anticiparia
R1.6 (el circuito de mando que influye sobre elpdsstivo de pesado es
independiente de la maniobra del interruptor) e$umdamente errénea y tiene
su origen en una indebida valoracion de R1.6 yadeehtaja o contribucion
técnica de EP 898 (que no recoge la simultaneighdhdcanismo de agitacion
y la funcion de pesada sino la posibilidad de pésadamentalmente con la
tapa abierta y de forma residual con la tapa carpto en todo caso sin que
estén en funcionamiento el mecanismo agitador)stBugue Braun goza de un
circuito de mando independiente para el dispositigopesada que le permite
pesar en cuanto se conecta el aparato a la alio@mtde corriente, dicho
documento anticipa de forma clara R1.6.

21.2. El segundo escenario es Philips + Braun/Ronic. arggimentos
gue expone el recurso respecto del analisis queslalucion recurrida realiza
sobre el mismo son los siguientes:

a) Como reconoce la Sentencia recurrida, la Unfegethcia entre Philips
o D3 y la reivindicacion primera de EP’898 es gundips no dispone de un
dispositivo de pesada. Para colmar esta carendiaptopone la combinacion
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con Braun y con la patente francesa Ronic o D9 @mmbos documentos
presentan un dispositivo de peso que es indepdrdiehinterruptor.

b) Braun goza de un circuito de mando independieata el dispositivo
de pesada que le permite pesar en cuanto se caheqtarato a la alimentacion
de corriente. Por su parte Ronic define un dispasdue se activa a través de
un botén que es independiente del funcionamientaoraeor eléctrico que se
activa mediante otro botoén.

c) La Sentencia recurrida reconoce que la invenendnliza es muy
sencilla. ElI mérito inventivo radicaria supuestateean superar la barrera
mental de que nadie se habia planteado la posiBitié pesar al mismo tiempo
gue se estaba cocinando. Sin embargo, como henptisaglo anteriormente,
afirma Lidl, EP898 no describe ni reivindica el déewp simultaneo de las
funciones de cocinado o pesada.

d) En contra de lo que afirma el Juez a quo, ekdgpen la materia
identificaria el problema técnico objetivo real (kalizacion de la pesada de
alimentos en el vaso con independencia del estationtbrruptor) y estaria
motivado a resolverlo segun las indicaciones deiyade Ronic.

e) Si a efectos meramente dialécticos adoptasemm®ema técnico
objetivo y la ventaja técnica irreales que conségf@entencia, la reivindicacion
primera de EP898 también devendria obvia si aplicsata combinacién de
documentos que propone Lidl. En este sentido, sidRaropone el bloqueo del
dispositivo de peso para evitar la fatiga del d@panga de suyo que siquiera de
forma tedrica, el experto en la materia se habaat@ado una situacion inversa,
ineficiente pero igualmente posible, en la que exblsquee el sistema de peso
de forma que pueda funcionar al mismo tiempo qupr@tesamiento de los
alimentos (aunque a costa del desgaste y detet&ole maquina).

SEXTO. Sobre la nulidad por adiciéon de materia.

22. Creemos que nuestro examen debe comenzar por dsradie
materia, antes de entrar en las cuestiones redativa interpretacion del titulo,
en la medida en que estas no son relevantes p&&aegamen y estan
relacionadas con las demas causas de nulidad d&®ga particularmente, con
la infraccion.

23. El ataque de nulidad por adicibn de materia hegbpo Lidl se
fundaba en que las caracteristicas R1.4. y R1.joddan ser deducidas de la
solicitud inicial por un experto en la materia. &ranto a la primera, se afirma

16



gue no estaria presente o no tendria soporte éeseripcion original de la
patente europea porque en la descripcion originaparece que el dispositivo
de pesada esté controlado por un “circuito de miarmono sefiala R1.4., ni
tampoco que dicho circuito de mando forme partidarjeta de control.

En cuanto a la segunda (R1.5.), se afirma que sprd@ucido una
ampliaciébn de materia por generalizacién intermexdiando se afirma que el
circuito de mando que afecta al mecanismo agitasler libera como
consecuencia de la maniobra del interruptor.

24. La resolucion recurrida rechaza el ataque de adljbr adicion de
materia relacionado con R1.4. considerando quexper® en la materia que
leyera la totalidad de la descripcion derivariantinera directa e inequivoca,
sin ningun tipo de ambigledad, que cuando la qes6n se esta refiriendo a
las funciones de un mecanismo de pesada, comgblicitamente se presupone
la existencia de un circuito de mando ligado atanata de control, tal y como
explicitamente aparece en la descripcion iniciadre& de otras funciones
(agitacion y calentamiento). Y afiade que, en etecto del siglo XXI, si el
inventor hubiera querido incluir una funcién degmsno asociada a un circuito
de mando de la tarjeta de control, lo hubiera dicho

Y, en cuanto a R1.5, considera que mas que undaidpl de materia lo
gue se produce es mas bien lo contrario: esta tesisica o que hace es
restringir el objeto de la proteccién.

a) Examen de la alegacién en relacién con R1.4.

25. El recurso de Lidl imputa a la resolucion recuritaber hecho un
examen erréneo de sus alegaciones. Insiste enagdestripcion original no
menciona, ni de forma explicita ni implicita, quedespositivo de pesada esté
controlado por un circuito de mando. También algge la sentencia recurrida
razona en sentido negativo que lo que la patenteontempla es lo que el
inventor tendria que haber dicho expresamente gue aontempla, cuando es
justo al revés (tendria que haber dicho en semakitivo o que quiere que
contemple). Si el inventor consideraba que era sa@e una determinada
funcionalidad o elemento para el funcionamientordbebt de cocina patentado,
deberia haberlo mencionado de forma explicita.

25.1. El recurso desarrolla esa idea afirmando que edop8r. Prieto
destaco en su informe que, si bien en la descripd® la solicitud inicial se
incluy6 una referencia bien explicita a una funal@wad menos importante que
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la de pesada, como es la de calentamiento, deestieriva que no tenga sentido
alguno que el inventor no se refiriera a la funai@pesado de forma explicita
si realmente pretendia contemplar un circuito padispositivo de pesada en la
tarjeta de control. El silencio sobre ello sollméeun sentido: el inventor no
pretendia incluir un circuito de mando para la fanae pesada.

25.2. Una divulgacion implicita se refiere a algo qué&adsacluido en
una cosa sin que esta lo digo o lo especifique.

25.3.Un robot de cocina del siglo XXI puede disponeuda funcion de
pesada sin estar gobernada por un circuito de maqndo funcione con solo
tenerlo enchufado a la red eléctrica.

26. Vorwerk se opuso a esa alegacion de la recureggtenentando que,
tal y como consideré su perito (Sr. Davila), leerehcia a la funcién de pesada
podia considerarse implicita en la descripcioniaig

Valoracion del tribunal

27. El art. 123 del Convenio para la Concesion de rieegeEuropeas
(CPE), hecho en Munich el 5 de octubre de 1973pbste:
«1. Las condiciones en que una solicitud de patent®pea 0 una
patente europea podran ser modificadas en el cdedoprocedimiento
ante la Oficina Europea de Patentes estaran prasgisin el Reglamento
de ejecucion. En todo caso, el solicitante podr&ificar una vez, al
menos, Yy a iniciativa propia, la descripcion, lasvindicaciones y los
dibujos.
2. Una solicitud de patente europea 0 una patent®pea no podran
modificarse de manera que su objeto exceda deénatd de la solicitud
tal como se haya presentado.
3. Durante el procedimiento de oposicién, las miNt¢aciones de la
patente europea no podran modificarse de forma gqugendan la
protecciom.

28. En nuestra Sentencia de 29 de marzo de 2019
(ECLLIES:APB:2019:293p haciendo referencia a resoluciones anterioresols
considerado que:

«De las distintas decisiones adoptadas por las Camade Recursos y la

Alta Camara de Recursos de la Oficina Europea deeiias, podemos

extraer los siguientes criterios generales paraed®inar si una
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determinada modificacion debe considerarse mateiwmdida en el

sentido del articulo 123.2 del CPE

. La adicibn demateria es una cuestion de hecho, que debe
valorarse en atencion a las circunstancias partcabk de cada
caso individual.

. Para valorar si una limitacibn cumple con el régjto de
prohibicion de materia afiadida ha de atenderseaaitenido de la
solicitud original tal como fue presentada, solicit que
comprende la descripcion, las reivindicaciones g Mibujos,
utilizando el conocimiento general comun.

. Una modificacién es admisible, de acuerdo coarétulo 123.2
del CPE, si el objeto resultante de tal modificacge deriva de
manera directa y no ambigua de la solicitud oridinela de
entenderse que la modificacion introducida en lacgad deriva
directamente y sin ambigiedad de la misma cuanddayla
minima duda de gue el objeto de la patente tal caesalta de la
modificacion se encuentra descrito, de forma expliz implicita,
en la informacion divulgada en la solicitud tal confue
presentadaxénfasis afiadido).

29. También en nuestra Sentencia de 15 de diciembre2GR9
(ECLI:ES:APB:2020:12688 nos ocupamos de esa materia y afirmabamos lo
siguiente:

«Las directrices para el examen de la Oficina Ewapde Patentes

indican que para interpretar el alcance de las nficdciones del

articulo 123 del Convenio:

“La idea subyacente del Art. 123(2) es que no sanfge que un

solicitante mejore su posicion afiadiendo materigetmbno desvelada en

la solicitud presentada, lo que le concederia uaataja injustificada y

podria ser perjudicial para la seguridad juridicee derceros que se

basen en el contenido de la solicitud original G&& 1/93).

Deberia considerarse gue una modificacion introdonzgeria objeto que

se extiende mas alla del contenido de la soligitesentada y, por tanto,

injustificada, si todo el cambio en el contenido ldesolicitud (ya sea
mediante adicion, alteracion o escision) se tradeceque se entregue

informacidén al experto que no pueda derivarse den#o directa e

inequivoca de la entregada previamente mediantsolecitud, incluso

cuando se tenga en cuenta materia que resulta éitgolpara un experto
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en la materia (véase G 2/10). Al menos en los casmosque la
modificacibn sea mediante adicién, la prueba de psumisibilidad
corresponde normalmente a la prueba de novedaceptada en G-VI, 2
(novelty test) (véase T 201/83)".

Al revisar sus directrices en el aflo 2014, la OBE®dO dos nuevos
parrafos en las directrices que interpretan el auntb 123:

“Segun el Art. 123 (2), no es admisible afiadir @ wolicitud de patente
europea materia objeto que un experto en la matedgueda derivar
directamente y sin ambigtiedad, usando el conoctmigeneral comun,
de la divulgacion de la invencion tal y como seph@sentado, también
teniendo en cuenta cualquier caracteristica impdigara el experto en
la materia en lo que se menciona expresamente @p@imento. No
obstante, el lenguaje del Art. 123(2) no requiespaste literal (véase T
667/08).

La expresion ‘divulgacion implicita’ no significa an que la
consecuencia clara y sin ambigledad de lo que seciom®
explicitamente en la solicitud tal y como fue prégda. Asi pues, debe
tenerse en cuenta el conocimiento general comua pacidir 1o que
esta implicito claramente y sin ambigtiedad enaldiacion explicita de
un documento. Sin embargo, la cuestiéon de qué pbheberse vuelto
obvio por esa divulgacion en vista del conocimieggoeral comun no es
relevante para evaluar lo que se divulga implicicente en ese
documento (T 823/96).

Al evaluar la conformidad de las reivindicacionesdificadas con los
requisitos del Art. 123(2), la atencidén debe cergeaen lo que realmente
se divulga al experto en la materia en los docuoetdl y como fueron
presentados, como si estos estuvieran dirigidoaaaudiencia técnica.
En particular, el examinador debe evitar centrargk®® manera
desproporcionada en la estructura de las reivindioaes tal y como
fueron presentadas, en detrimento de la materiatoljue el experto en
la materia derivaria directamente y sin ambigUedada solicitud en su
conjunto”.

En lo que afecta especificamente a las modificasoque afectan las
reivindicaciones, las directrices de la OEP indican

“Una reivindicacion puede acotarse mediante la &blic de
caracteristicas adicionales, siempre y cuando Imbimacion resultante
se haya dado a conocer de manera directa e ineqaien la solicitud
presentada originalmente, ya sea de forma expliagtaimplicita
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(véase H-1V, 2.1), y no se refiera a una invenciorbuscada (véase H-
I, 6, y H-1l, 7.2). Si la combinacién resultantenstituye una novedad
con respecto a la solicitud presentada originalnee(téase el test de
novedad indicado en G-VI, 2), se entenderd que dindicacion
modificada no cumple los requisitos previstos earétulo 123(2).

El hecho de que la combinacion resultante puedaidenarse:

. “no contradictoria” con la descripcion (T 495/06p bien
- “razonablemente plausible” (T 824/06) 0 bien
— “obvio” a la vista de la solicitud (T 329/99) nes suficiente para que
una modificacion pueda considerarse admisible aonéo al articulo
123(2), ya que se exige que su divulgacion seactdirey sin
ambigledath.

30. El perito de la parte demandada, Sr. Prieto,fjoatia adicion de

materia haciendo una comparacion entre la soligitabtitulo concedido en los
siguientes términos:

Descripcion original de EP898 R1 de EP898 / ESa8@edida

(...) se activa un interruptol(...) [R1.4] la tarjeta de contrc
eléctrico que libera [presenta al menc un circuito dt

alimentacién de corriente, |mando que influye sobre

menos para ciertas funciones dgmecanismo agitador o batidorun

tarjeta de contral Por ejemplo, tircuito de mando que afecta a |

circuito de la tarjeta de control q
influye sobre el elemento agitag
solo se alimenta cuando se ac
el interruptor. Un circuito opciona
para un calentador también pus

ser

interruptor. Por otro lado, las
funciones de un posib

ispositivo de pesady

activado por via de

mecanismo de peso S

preferiblemente independientes

la posicion del interruptor De

esta forma, es también posi
pesar en un vaso de agitacion
gue se cierre o sin que haya |
tapa adherida.
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31. El Sr. Prieto parte del examen particularizadolale€aracteristica
cuestionada (R1.4), que desglosa en dos, que dea@ommo R.1.7 y R.1.8:
R1.7 la tarjeta de control presenta al menos un circud® mando que influye

sobre el mecanismo agitador o batidor y
R1.8 un circuito de mando que afecta a un dispositivpesada

Por tanto, la patente reivindica una tarjeta ddrobgue cuenta al menos
con dos circuitos diferenciados: uno para el meraniagitador o batidor y el
otro para el dispositivo de pesada.

32. En cambio, la descripcion original de EP898 contamia
independencia del dispositivo de pesada pero noargle:

a) el dispositivo de pesada esté controlado porirelito de mando
(R1.8),y

b) que dicho circuito de mando forme parte de lgeta de control
principal (que también incluye el mecanismo agitado

33. Por tanto, en conclusion, el perito Sr. Prieto nestique esa
combinacién de caracteristicas (R1.7 y R1.8) quegman R1.4, segun la
designacion que estamos siguiendo, no se deriv@roha directa ni inequivoca
de la solicitud original. Y afiade que la referenemala solicitud inicial a la
funcidon de calentamiento es bien indicativa de ngpdrtancia de la falta
referencia a la funcion de pesada desde la pergpelal solicitante porque si el
mismo hubiera querido incluir la funcion de pedajdubiera hecho de forma
explicita.

34. El perito Sr. Davila, en su informe sobre la vatidiel titulo, afiade
un elemento mas de la descripciéon de la solicqud,dice lo siguiente:
Pagina 8, lineas 42-50
“Tal como puede apreciarse en particular en
las representaciones en la figura 13y en la
figura 16, se proporciona ademas un
interruptor eléctrico 46 que, al encontrarse
colocada correctamente la tapa 3, se
acciona mediante la barra de accionamiento
35y el disco de bloqueo 39 conformado en
el mismo, de manera que esta liberado el

22



suministro de corriente de la placa de
control 42. Preferentemente, mediante el
interruptor 46 se libera el suministro de
corriente del agitador y eventualmente de un
elemento calentador. Puesto que el llenado
del recipiente para mezclar 2 en general
tiene lugar al encontrarse retirada la tapa 3,
ha resultado ventajoso que un dispositivo de
pesaje, eventualmente proporcionado,
funcione independientemente de la posicion
del dispositivo de blogqueo 5y, con ello,
independientemente de una apertura del
interruptor 46.

35. En opinidn del Sr. Davila (perito de la actora)ede apartado de la
descripcién se deriva la existencia de una tarpdacontrol con varias
funciones, algunas de ellas sefialadas de manerkciexp(agitacion y
calentamiento) y otra de forma implicita (la degjes

36. En nuestra opinion, la combinacién de caractesdstincluidas en R1
y sefialadas por el perito Sr. Prieto como R1.7 ¥RR1.4 en la pericial de la
actora) es ajena a la invencion que describialieitad inicial. El experto en la
materia no podria deducir de esa descripcion dmliaitud inicial, de forma
clara y sin ambigtiedades, la caracteristica deivandicacion de la patente que
examinamos. Los propios actos de la solicitanteces#mos que lo indican:
primero en la propia solicitud inicial, cuando haegerencia tanto a la funcion
de agitacion como de calentamiento al describicogitenido de la tarjeta de
control; y mas tarde cuando al modificar su salttinicial explicitd claramente
la referencia a la funcion de pesaje en el contengkplicito de la
reivindicacion. Si actud asi creemos que fue pgortgpia importancia de esa
explicitacion, lo que es poco compatible con laide que pudiera considerarse
una caracteristica implicita, de forma clara y ambigiedad, en la solicitud
inicial.

37. El tribunal opina que el hecho de que en la desidnpinicial se
mencionen de forma separada dos funciones dejdsataie control (agitacion y
calentamiento) y no se hiciera referencia al didiposde pesada impide
considerar que esa solicitud divulgara la idea dedispositivo de pesada
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controlado por un circuito autbnomo de la mismagetarde control que el
dispositivo batidor y el de calentamiento.

38. Es claro que esa divulgacion no se hace de formeesa y tampoco
creemos que se haga de forma implicita. En estendegsentido creemos que
es preciso distinguir dos ideas distintas: i) pramejue la existencia de un
dispositivo de pesada exigiria la existencia decwouito de una tarjeta de
control; y ii) segunda, que ese circuito de control se encontraria en una
tarjeta de control cualquiera sino en la mismaetarjde control que la que
contiene los demas circuitos. Es dudoso si potkgmise a admitir que existe
una divulgacién implicita de la primera idea porque creemos que pueda
descartarse completamente la idea de que el drdeitpesada pueda resultar
alimentado directamente por el hecho de conectarsgdquina a la corriente
eléctrica. Ahora bien, mucho menos probable es pueda asimismo
considerarse implicitamente divulgada la segunéda,idsto es, que una misma
tarjeta de control deba alojar todos los circudogespondientes a las distintas
funciones de la maquina. Esa idea creemos que eaepronsiderarse implicita
sino que deberia haberse explicitado en la sdlicdamo luego hizo la parte.

39. En conclusion, la cuestidon resulta, para el trihuoaando menos
dudosa, en el mejor de los escenarios para ehrtitld la patente, lo que por si
mismo es suficiente para excluir que pueda coreiger una divulgacion
implicita de la solicitud inicial. Por consiguiengstimamos que debe prosperar
este primer ataque de nulidad por ampliacion deemaatlo que determina la
nulidad de R1 y con ella de todo el titulo.

b) Examen de la adicibn de materia en relacion con R4.
(generalizacion intermedia)

40. El segundo motivo alegado por la demandada dedatlpor adicion
de materia guarda relacion con la caracteristicd:R/A porque, ademas, el
circuito de mando que afecta al mecanismo agitasotibera a consecuencia
de la maniobra del interruptor

Segun Lidl, comparada la descripcion original de8B8 y la parte
caracterizadora de la R1 tal y como fue concedhdhria una ampliacion de
materia en su variante de “generalizacion interafegiorque habria sido
omitida de la reivindicacion primera una caracte@sque habia sido descrita
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en la solicitud original Unic

caracteristicas.

amente de forma combdi®m con otras

Descripcion original de EP898

R1 de EP898 / ES®8@edida

(...) se activa un interruptq

()

eléctrico que libera |

[R1.3] y en donde, debido al gi

alimentacion de corriente, al

del vaso de agitacién (2) y/o de

menos para ciertas funciones

tapa (03), se acciona |

la_tarjeta _de _contral Por ejempla
el circuito de la tarjeta de contr,
que influye sobre el eleme
agitador solo se alimenta cuan
se activa el interruptor. Un circui
opcional para un calentad
también puede ser activado por
de un interruptor. Por otro lad
las funciones de un

mecanismo de peso
preferiblemente independientes
la posicidon del interruptor. De es

g

v

interruptor  eléctico  (46) qut
libera la alimentacidn de corrien

A una tarjeta de control (42
icaracterizada porque
[R1.4] la tarjeta de contrc

presenta al menos un circuito
mando que influye sobre
mecanismo agitador o batidor y

posilcircuito de mando que afectaum

dispositivo de pesada, y
[R1.5] porque, ademas, el circu
de mando que afecta al mecani:

forma, es también posible pesaf

agitador se libera a consecuen

un vaso de agitacion sin que

de la maniobra del interruptor

cierre 0 sin que haya una taJR1.6] pero el circuito de mant

adherida

gque afecta al dispositivo de pes.
es independiente de umaaniobre

del interruptor.

41. Segun la demandadala ES'589 concedida excluye u omite la
caracteristicadl menos para ciertas funciones de la tarjeta deti@d’ que si
apareceria en la descripcion original, provocantk ampliacidn de materia en
forma de generalizacion intermedia.

42. La resolucion recurrida considera que al contemplarse en R1.5 que
solo el interruptor activa la funcion de agitaci@e esta dentro de las
posibilidades que contemplaba la descripcion ihigia que la misma describe
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como el interruptor libera la corriente al menosapaertas funciones, como el
mecanismo agitador o el de calentamiento, en ei@moicaso de forma

opcional. Se afirma que lo que existiria, mas queampliacion/generalizacion,
es una restriccion en la caracteristica R1.5 réspée lo contemplado en la
descripcion originaria.

43.Lidl considera que la resolucion recurrida ha ttatde forma erronea
la imputacion de generalizacion intermedia, hakextemo de que ni siquiera
se ha dado respuesta a las alegaciones hechas parts. Se afirma por la
recurrente que no se ha llegado a justificar enmgjado y manera la patente
concedida recoge la limitacion cuya ausencia sedé&aunciado (que el
interruptor libera la corriental menospara ciertas funciones de la tarjeta). La
cuestion, dice la recurrente, no es que la patanteedida haya prescindido del
mecanismo de calentamiento sino que no ha consignaceconocido que el
interruptor de corriente habilita el paso de erzesgilo para ciertas funciones,
de forma que se abre de forma artificial el abade@osibilidades que motivan
la maniobra del interruptor, lo que provocaria uneoherencia entre las
caracteristicas de la reivindicacion primera queyvolado estableceria que el
interruptor libera corriente a toda la tarjetacdatrol y por otro que el circuito
de mando del dispositivo de pesada es independimtéa maniobra del
interruptor.

44. Vorverk se opone al recurso en este punto argumeotgue la
recurrente incurre en el defecto de partir de nterpretacion parcial y sesgada
de la reivindicacion y que es su propio perito Brieto quien interpreta
correctamente la reivindicacion.

Valoracion del tribunal

45.Uno de los grupos de casos que pueden conside@arseadicion de
materia consiste en lo que se conoce como “gepacain intermedia” o
“restriccidon intermedia”. Segun la jurisprudencialds Camaras de Apelacion
(resumida en T 219/09 y T 1944/10), normalmente seo permite una
reivindicacion modificada sobre la base de la s#@bdec de una serie de
caracteristicas técnicas aisladas de un conjuntocadecteristicas divulgadas
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originariamente solo en combinacion. De ordinas®,llama generalizacion o
restriccidon intermedia a la modificacion de la mat@rotegida que consiste en
la generalizacion de una relacion descrita en legigm original, aunque sea
una forma mas especifica que la descrita originatene

46. Ahora bien, la generalizacion intermedia puedelt@sadmisible, de
acuerdo con la prescripcion del 123.2 CPE, si tasde informacion no
ambigua que el experto pueda extraer del ejemgkd gontenido de la solicitud
tal y como fue presentada. Extraer una caraciiatslada de una combinacion
divulgada originariamente y usarla para delimitamiateria reivindicada solo
esta permitido sobre la base del art. 123.3 CP&saicaracteristica no esta
vinculada de manera inseparable con las demastedsticas adicionales de
esa combinacion (T 0714/00).

47.En nuestro caso, con toda la complejidad que cam@brexamen de
esta cuestion, creemos que no esta bien justifizadaistencia de ampliacion
de materia, por las siguientes razones:

a) Primera, que R1.5 se refiere al “circuito de dwamue afecta al
mecanismo agitador”, no a la tarjeta de contral que, en cambio, se refiere el
parrafo de la descripcion que cita el perito SetBr

b) Segunda, que la descripcion de la solicitud in@at diciendo: Por
ejemplo, el circuito de la tarjeta de control quecluye sobre el elemento
agitador solo se alimenta cuando se activa el inggtor”. Eso es precisamente
lo que dice la caracteristica R1.%el circuito de mando que afecta al
mecanismo agitador se libera (se alimenta o projpma& electricidad) a
consecuencia de la maniobra del interruptor”.

Por tanto, no apreciamos generalizacién algunaraparamos la funciéon
del interruptor, tal y como se describe en esetag@arde la solicitud, y la
caracteristica de la reivindicacion citada por eshendado, tal y como resultd
modificada.

c) Conclusion sobre la adicion de materia.

48.La conclusion a la que hemos llegado respectaditadn de materia
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en R1.4 determina la nulidad de titulo y que ngaeobjeto entrar en las demas
cuestiones que el recurso plantea. No obstantdendi@ndo a que nuestra
resolucién no es firme y, por tanto, no pone fic@hflicto que enfrenta a las
partes, y que nuestras conclusiones no dejan deduslisas, como resulta del
hecho de que nuestra postura haya diferido de paesada por el juzgado
mercantil en su muy fundada resolucién, estimanneshgmos de dar asimismo
respuesta al resto de las cuestiones planteadasersi sea con el caracter de
para mayor abundamiento.

SEPTIMO. Sobre el &ambito de proteccion del titulonvocado.

49. Aunque no tenga sustantividad propia, creemosetfjlexamen del
resto de los motivos que fundan el recurso aconsmj@enzar la exposicion
haciendo algunas consideraciones respecto del @méiproteccion del titulo
invocado, como ha hecho la resolucion recurridalaemedida que ello nos
permitird contextualizar de la forma mas adecualeexamen de tales
cuestiones.

a) Sobre la interpretacion de R1.1.

50. Se trae a esta instancia la discusion en tornoos dk las
caracteristicas del titulo, las que la sentencissidera como R1.1. y R1.6.
Respecto de la primera de esas caracteristicagslaion de Lidl es que debe
establecerse una concreta secuencia para intedesrtino del vaso de agitacion,
dividida en dos pasos sucesivos:

a) Primero, la detencién del mecanismo agitador.

b) Y segundo, la intervencion dentro del vaso dgitaretirando o
abriendo la tapa previamente bloqueada.

51.La resolucion recurrida considera que esa int&pi@n secuencial de
R1.1. no es admisible por tres razones distinfagporque se equiparan los
términos “desenclavar” la tapa con “retirar” ladapo que genera confusion
pues son dos términos diferentes y la reivindicasmlo se refiere al primero de
ellos; ii) ni en la descripcidn de la patente nies reivindicaciones aparece una
secuenciacion; y i) es una interpretacion sesgpdeque interpreta esa
caracteristica aisladamente, obviando el restcaslecaracteristicas de R1, asi
como la descripcion.
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52. El recurso de Lidl insiste en su posicion y argotmeque la
resolucién recurrida ha errado en su interpretad@iR1.1., por las siguientes
razones:

a) La propia resolucion recurrida, en sus apartade23, justifica la
interpretacion que ha hecho el perito Sr. Prietolédpropia recurrente) cuando
afirma que el mecanismo de seguridad de la pasnteonsigue mediante el
enclavamiento del vaso de agitacion y la tapa,epié que hace que no sea
posible una intervencibn dentro del vaso de agdacidurante el
funcionamiento. La propia patente dice en su desiém que la tapa no se
puede abrir mientras se encuentra bloqueada poiordedsu enclavamiento y
gue primero debe detenerse el mecanismo agitagdoloyentonces, en segundo
lugar, puede hacerse una intervencion dentro ds da agitacion retirando o
abriendo la tapa previamente bloqueada.

b) Segundo, en relacién con la terminologia empleacerca de esa
secuencia, los términos “desenclavar” y “retira”tapa, afirma que han sido
correctamente utilizados por su perito (Sr. Priebyontrario de lo que afirma
la sentencia. Y no es cierto que el perito no haypédo en consideracion las
caracteristicas R1.2 y R1.3 al interpretar R.1s19 es, que la tapa se enclava
por giro alrededor del eje vertical del vaso (Rd.2)ue el giro del vaso y/o la
tapa accionan el interruptor que libera la corgdi®1.3). Y afiade que la propia
descripcién de la patente utiliza el verbo “retiramando afirma que mediante
el enclavamiento de la tapa al vaso de agitaci@segura que la tapa no pueda
ser retirada mientras esta conectado el mecanigitzalar.

c) En cuanto a la supuesta ventaja técnica de BPi&9es la que sefala
la sentencia, ya que la patente no afirma que sdgoupesar alimentos sobre la
tapa al mismo tiempo que funciona el mecanismadgrt

Afirma la recurrente que esas cuestiones son mterrdmantes para el
analisis de los puntos objetos del debate, paatimdnte para el examen de la
infraccion.

53. Vorwerk, al contestar al recurso, expresa que ateh esa
interpretacion secuenciadora se dejan de lado lk@oseatos esenciales de la
invencion: el mecanismo de enclavamiento/desenclardo de la tapa y/o
vaso de agitacion por giro alrededor de su ejacatry el accionamiento del
interruptor de alimentacién del mecanismo agitgutmr ese giro. Afirma que,
para que las cuchillas ubicadas en el fondo del mggador o recipiente en que
se baten los alimentos puedan girar, son precigasadciones: (i) colocar el
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vaso en la carcasa de la maquina y enclavarl®; gojocar la tapa sobre el vaso
y enclavarla. R1.2. y R1.3 establecen en qué megoaluce el enclavamiento
del vaso y la tapa y se activa el mecanismo daa@git. El giro alrededor del
eje vertical enclava y desenclava el vaso y la tapae mismo giro libera la
corriente de la tarjeta electronica que controlamelcanismo de agitacion.
Ciertamente que R1.3 esta redactada exclusivanumtenanera afirmativa
(refiriéndose exclusivamente al enclavamiento dsby sin mencionar el efecto
del desenclavamiento, si bien se desprende directande la misma patente y
del estado de la técnica que el mismo proceso ogperéorma idéntica en
sentido inverso (el giro en sentido contrario dedovy/o tapa los desenclava y
provoca el desaccionamiento del interruptor, lo ieperrumpe la liberacion de
corriente eléctrica a la tarjeta de control del amxmo agitador).

Valoracion del tribunal

54. Nuestra interpretacion difiere en este punto deu ha seguido la
resolucion recurrida. Creemos que tiene razéndarrente cuando afirma que
la R1.1, interpretada a la vista de la descript¢iénha en el titulo, debe ser
entendido en el sentido de que el sistema de earoianto previsto gosibilita
la intervencion dentro del vaso de agitacidn Unieate después de la
detencion del mecanismo agitadoftolumna 7, lineas 41-45). Asimismo se
describe en la columna 12, lineas 17-For‘tanto, se asegura que la tapa 3 no
pueda ser retirada mientras esté conectado el msgenagitador”.

55.En suma, de la descripcion se deriva, tal y coritmafla recurrente,

una secuencia concreta y precisa para que se putedzenir en el vaso de
agitacion: primero debe detenerse el mecanismadit y segundo, solo
entonces puede hacerse una intervencion en elretissndo o abriendo la tapa
previamente bloqueada. Creemos que esa es largtarion que resulta mas
acorde con lo sostenido por el perito de la ac&raDavila durante la vista
cuando admitié que para retirar o abrir la tap@sittnia que haberse apagado
la corriente eléctrica.

b) Sobre la interpretacién de R1.6.

56. El contenido de esta caracteristica es el sigerient
«R1.6 pero el circuito de mando que afecta gbakstivo de pesada es
independiente de una maniobra del interruptor
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57. La resoluciéon recurrida afirma que R1.6., considar de forma
conjunta con R1.4 y R1.5., centra la esencia d@vancion y propone una
maquina de cocina que funcione de forma seguraamtdia disposicion de
unos circuitos que permiten el funcionamiento iregejlente de los dispositivos
de agitacion y pesada, de tal manera que accioebhduderruptor se para el
funcionamiento del vaso agitador pero no la fundénpesada. Se afirma que
ello constituye una ventaja, ya que permite, eastdio inicial, llenar el vaso
de agitacién sin la tapa y también que, una vezstpuéa tapa y con
independencia de que el vaso esté asegurado @pm gbierta o cerrada), se
puedan pesar los alimentos, siempre y cuando laliimé@sté enchufada a la
corriente y encendida, ya que el sistema de pesadindependiente del
interruptor que se acciona al fijar el vaso y asmgla tapa sobre dicho vaso.
Por tanto, la maniobra del interruptor no afecteirauito eléctrico que controla
el dispositivo de pesada, que funciona tanto sape@ esta encajada sobre el
vaso de agitacién/batidor como si no.

58. Lidl afirma en su recurso que esa interpretacgtadcaracteristica en
examen es incorrecta porque “no dice nada la ¢es@n de que esa
independencia del circuito de mando del dispositd® pesada sobre la
maniobra del interruptor permita pesar los alimemon la tapa puesta a la vez
gue esta funcionando el mecanismo agitador”.

59. La recurrida se opone argumentando que la redermealiza una
interpretacion estrictamente literal de las reiigadiones, infringiendo lo
dispuesto en el art. 69 del Convenio de Patenteopgear y su Protocolo
Interpretativo, que excluye una interpretacion seglisentido estricto y literal
de las reivindicaciones y establece que debe gzaese “una proteccion
equitativa para el solicitante de la patente y taulg razonable de certidumbre a
terceros”. Y afirma que también R1.6. debe serrpnétada poniéndola en
relacion con el resto de las caracteristicas de®1il|a descripcién de la patente
y con el estado de la técnica en el momento delilEitad. De acuerdo con tales
postulados, y a partir del dato de que el estaddad&cnica mostraba la
existencia de maquinas de cocina con funciones aligldb 0 agitacion de
alimentos y de pesada que funcionaban de manewaaseégtroduce la novedad
de una maquina en la que esas dos funciones opatasaanera independiente
una de otra.
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Con ello la ventaja que se deriva de la innovae®evidente: el usuario
puede pesar los alimentos con el vaso y/o la tapaj@&dos o sin encajar y con
el mecanismo de agitacion funcionando o sin furatio afirma que el hecho
de que ni la reivindicacion ni la descripcion menen expresamente que los
mecanismos de pesada y agitacion puedan funcianault&neamente es
irrelevante porque esa es una consecuencia queddiforma directa de la
invencion.

Valoracion del tribunal

60. El Protocolo interpretativo del articulo 69 CPEtes mencionado, tal
y como hemos venido afirmando de forma reiteradi@nta proporcionar un
poco mas de precision en el alcance que debe reexm®o a las
reivindicaciones, descarta tanto una interpreta@stnictamente literal como
una interpretacion voluntarista o subjetiva, optapdr un término medio entre
es0s extremos. Asi, establece que “no debera ietarpe en el sentido de que
el alcance de la proteccion que otorga la patantgpea haya de entenderse
segun el significado estricto y literal del text lds reivindicaciones y que la
descripcion y los dibujos sirven Unicamente pasi#pdr las ambigiedades que
pudieran contener las reivindicaciones. Tampocoe detterpretarse en el
sentido de que las reivindicaciones sirven unicaenda linea directriz y que la
proteccion se extiende también a lo que, seguriGpade una persona de oficio
gue haya examinado la descripcion y los dibujogitdlr de la patente haya
guerido proteger. El articulo 69 debe, en caminiterpretarse en el sentido de
gue define, entre estos extremos, una posicion agegura a la vez una
proteccion equitativa al solicitante y un gradoorsble de certidumbre a
terceros” (asi lo deciamos en nuestra Sentenci@0dele enero de 2013
ECLI:ES:APB:2013:2722-

61. Tiene razon la recurrida que ello nos debe llewdnuir de una
interpretacion excesivamente literal del textoaledracteristica en examen, que
podria conducir al absurdo o a dejarla sin contemifictivo y la hemos de
interpretar contextualizandola con el resto decéaacteristicas de la invencion,
asi como con el estado de la técnica definido gmdpia descripcion del titulo
y el resto del contenido de la descripcion. Y as&rpretacion integrativa
también nosotros creemos que conduce en el misnimeaue la resolucion
recurrida. No nos extendemos en mayores consideeiporque creemos que
ya estan expuestas en los antecedentes y a eflasmiimos.
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62. La patente no indica en qué concretos momentos detar
disponible la funcion de pesada; se limita a afirfrmandependencia entre dicha
funcion y la de agitacion y a condicionar esta segufuncion a que esté
actuando o no el interruptor, o que no ocurre leciuncion de pesada. Que de
ello puedan derivarse otras consecuencias practioaso afirma la resolucion
recurrida, no es razon suficiente para atributitalo otro contenido que el que
hemos dicho.

63. Para mayor abundamiento, también tiene razorclanda en que el
recurso de apelacién no permite plantear cuestionesas, de manera que no
acabamos de ver la relevancia que pueda tenet@mstncia la interpretacion
de una caracteristica como R1.6. cuando no seicu@sn la primera instancia
gue la maquina de la demandada la cumplia. Elldleea a pronunciarnos en
el sentido de que la prueba propuesta en la sedgnsidamcia resulta irrelevante
porque versa sobre una cuestion en la que estaaltibi siquiera puede entrar.

OCTAVO. Sobre la falta de novedad.

64. Aunque tanto la resolucion recurrida como las gasgeextienden en
consideraciones acerca de la falta de novedad stgpuecialmente por Lidl en
su reconvencion, lo cierto y no negado, es quesdataque desistio mas tarde,
durante la audiencia previa, una vez constatagedeion de Vorwerk acerca
del documento del estado de la técnica D1 (doarBrd.a referencia que hace
el recurso se limita a recordar ese desistimiert@mpién que de esa posicidon
de Vorwerk sobre la interpretacion de D1 se dajiv@ano exista infraccion.

Por tanto, dejaremos para cuando examinemos kctifin el examen de
las cuestiones relacionadas con esta alegacion.

NOVENO. Sobre la falta de actividad inventiva: anteedentes.

65. Lidl cuestion6 la actividad inventiva a partir desdescenarios
distintos, alternativos entre si: i) primero, pamtio de D1 (Braun), en particular
en combinacién con D3 (Philips, EP 0 638 273) yf(Blatsushita, US 4 373
677); y ii) segundo, partiendo de D3, en particular en consiiinacon D1 o D9
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(Ronic, FR 2 651 982).

a) Resolucion recurrida

66. La resolucion recurrida rechaza que pueda pacdos® estado de la
técnica mas proximo de D1, que considera un estiedéa técnica bastante
alejado, mas alla del que la propia patente des@&ibel preambulo. También
argumenta que no puede considerarse como prob&meaad objetivo (impedir
la actuacion dentro del vaso de agitacion cuant#essfuncionamiento) lo que
ya estaba solucionado en el estado de la técnicacala una de esas razones,
estima la resolucién recurrida, debe rechazarseagstiue de nulidad.

67. Considera que el problema técnico objetivo es el mpenciona la
propia patente (como realizar la pesada de alirsegmicel recipiente o vaso de
agitacion con independencia del estado del intesruy ladiferencia entre el
estado de la técnica y nuestra invencidoonsiste en que aquel no dispone de
un circuito de mando que afecta a un dispositivpegada (R1.4), por lo que
tampoco éste podria ser independiente de una miardebinterruptor (R1.6).

68. A partir de las anteriores consideraciones, aprégiaesolucion
recurrida, después de descartar la falta de aatividventiva partiendo de D1,
gue también cabe descartarla a partir de D3 (Bhjlgn combinacion con D1
y/o D9, por las siguientes razones:

a) En la combinacion de D3 con D1, esta segunda ti@ dispositivo de
pesada con un circuito eléctrico y la pesada poealezarse cuando se conecta
a una fuente de potencia eléctrica, pero no puegesarse alimentos
funcionando el mecanismo agitador.

b) En cuanto a la combinacion de D3 con D9 (Rorgsfa segunda
refiere una maquina de cocina que ademas de prdossalimentos permite su
pesada. Describe un circuito eléctrico que se ¢arsedos teclas, la de pesada y
la de accionamiento del motor de la maquina deneoci

c) El experto en la materia no habria llegadoiavancion reivindicada a
partir de la combinacion de D3 con D1 y/o D9 poreue los documentos
referidos se describen maquinas de cocina con sligms de pesada con un
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circuito eléctrico conectados a una fuente de puesléctrica o bien maquinas
gue disponen de un circuito eléctrico con dos $eglan ambos antecedentes se
da por sentado y se asume como algo natural gpesada se hace antes o
después del procesamiento de los alimentos o guee s@std en modo de
procesamiento de alimentos no es posible activAreion de pesada, pues se
bloquea la estructura (D9). En ninguno de esoxadentes se sugiere siquiera
gue fuera un problema técnico aspirar a conseguirmaquina de cocina que
ademas de procesar/agitar permitiese pesar alimemdiante la activacion de
forma independiente de ambas funciones.

69. La resolucién recurrida acepta que la invenciémresdmente muy
sencilla, pero no obvia, de manera que cualquiperta podria haber llegado a
ella, si bien la actividad inventiva se encuentracigamente en la sencillez,
pues el experto en la materia debe superar larbamental de que nadie haya
hecho antes algo tan pretendidamente simple, denmnaue le habria faltado
motivacion para hacerlo.

b) El recurso

70. Lidl discrepa de las consideraciones que hacestalueion recurrida
para descartar D1 (Braun) como estado de la téanas cercano y también
discrepa de la consecuencia anudada a dicha vidlorasto es, la invalidez del
estado de la técnica propuesto, que considerargte &n contradiccion con la
doctrina y directrices de la EPO que recoge la ipropsolucion recurrida,
aunque no las aplica. La seleccion de Braun cortexdesde la técnica mas
préximo, afirma la recurrente, estd en plena siat@on todas las reglas y
decisiones de la EPO, ya que Braun (i) esta daigidnismo propdésito o efecto
gue la invencion cuestionada, (ii) esta relacionada el mismo o similar
problema que la invencion y pertenece al mismo catépnico, por lo que (iii)
constituye un punto de vista mas prometedor pagatla la invencion.

71.A ello afiade que, segun la doctrina de las Canterd®ecursos de la
EPO, la objecion de falta de actividad inventiva deviene invalida
simplemente porque se parta de un documento @geleede la técnica que no se
establezca como el mas cercano.
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72.Por otra parte, se afirma, la circunstancia delgutferencia técnica
entre EP’898 (R1.1) y el estado de la técnica mésiqo identificado por Lidl
(Braun) ya fuera conocida en el estado de la tacnim supone ningun
impedimento para que Braun pueda ser considerada ebestado de la técnica
mas proximo y un punto de partida prometedor phkegat a la invencion
impugnada. Esa circunstancia no es mas que la amrsaga del defectuoso
analisis del estado de la técnica efectuado respkciEP’898, que ni siquiera
Cito este antecedente ni aparece en el informeisigueda realizado por la EPO,
de suerte que paso inadvertido, a pesar de tratarteinvencion que describe
el mayor niumero de las caracteristicas técnicds pigtente cuestionada.

73. Lidl sostiene en su recurso que el andlisis debdedad debe
llevarse a cabo a partir de D1, tal y como se moppor su parte, en
combinacién con el conocimiento general comun desen EP’898, con la
patente Philips (también citada en la descripci®iEB’898) o con Matsushita,
para rellenar la Unica caracteristica de la inv@ncjue no esta en D1, R1.1.
Aunque la sentencia también afirme que D1 (Braanjpbco anticiparia R1.6
(“pero el circuito de mando que afecta al dispositide pesada es
independiente de una maniobra del interruptogljo se debe a un error que
tiene su origen en una indebida valoracion de Rjué ha motivado la
determinacion de una ventaja o contribucion técniea EP'898 que es
manifiestamente equivocada. Como quiera que el ddoocina de Braun goza
de un circuito de mando independiente para el digpo de pesada que le
permite pesar en cuanto se conecta el aparatalarlantacion de corriente, se
ha de concluir que D1 anticipa R1.6 de EP’898.

74. En nada perjudica a lo anterior, afirma Lidl, eguamento de
Vorwerk que acoge la sentencia de que la maquina motege Braun
deshabilita la funcion de pesada cuando se prodesalimentos, ya que R1.6
no requiere un dispositivo de peso que funcionefatena simultdnea al
procesado de los alimentos sino de una funciéredada dotada de un circuito
eléctrico que sea independiente de la maniobrantdgtuptor, lo que se produce
en Braun, donde es posible pesar en cuanto la nm@gaienchufa a la corriente
eléctrica.
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75. Por todo ello, concluye el recurso, R1 de EP’89&sevidente para
un experto en la materia que partiera de Braunybawara sus ensefianzas con
el conocimiento general comun, el preambulo dertgpip EP’898, Philips o
Matsushita para suplir la caracteristica R1.1,@piana caracteristica que forma
parte del preambulo de EP’898 y, por tanto, fornaatep del conocimiento
general comun/estado de la técnica reconocido mowark. A la misma
conclusion llegariamos a la vista de Philips y datddshita porque en ambos
casos se protege una maquina provista de un dispode bloqueo o seguridad
gue bloguea la tapa durante la rotacion de la méerda.

76. En cuanto al segundo escenario, esto es, a patiD8 en
combinacién con D1 y/o D9, Lidl imputa a la resafunc recurrida haber
incurrido en el mismo defecto que sobre el juiceombvedad: su juicio esta
construido sobre la premisa incorrecta de que RiE.6EP’898 protege un
sistema de peso que funciona de forma simultareegtdnea con el mecanismo
agitador, lo que no tiene soporte en el texto getante. Que el robot de cocina
Thermomix pueda presentar dicha particularidad uierq decir que la patente
también la incluya.

77. Respecto del examen de la obviedad en este segstdoario, el
recurso argumenta lo siguiente:

a) La unica diferencia entre Philips y R1 de EP’&38que aquel no
dispone de un dispositivo de pesada, por lo qua palmar esa laguna se
proponen los otros dos antecedentes (Braun y Ronic)

b) Esos dos antecedentes contienen dispositivospekada que
evidencian/sugieren/insindan el problema técnice @e plantea cuando
utilizamos a Philips como estado de la técnicap est la realizacion de la
pesada de alimentos en el vaso con independeric@atddo del interruptor.

c) Identificado el problema técnico objetivo portpadel experto, el
mismo estaria en disposicion de solucionarlo sgpl@égar capacidad inventiva,
sencillamente aplicando las ensefianzas tanto ds Brano de Ronic.

78. Argumenta asimismo el recurso que, incluso aceptaadefecto
meramente dialécticos la formulacion del problemenico objetivo que ha
aceptado la sentencia, R1 devendria obvia puestalacion con D3 y D9
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porque si Ronic ensefa que la funcion de pesaddoseea cuando esta en
funcionamiento el procesado de alimentos parareattatiga y las vibraciones
del aparato, va de suyo que el experto en la maserihabria planteado una
situacién inversa, ineficiente pero igualmente Iplesi

c) Contestacion de Vorwerk

79. Vorwerk se opone a las alegaciones que realiz@celrso en este
primer escenario alegando que no es correcto toorao estado de la técnica
mas proximo D1 porque, ademas de la caracteriBica, tampoco anticipa
R1.4 caracterizada porque la tarjeta de control preseatanenos un circuito
de mando que influye sobre el mecanismo agitadoataor y un circuito de
mando que afecta a un dispositivo de pesgddl.6(pero el circuito de mando
gue afecta al dispositivo de pesada es indeperalidet una maniobra del
interruptor).

80. Afirma Vorwerk, en D1 no existen dos circuitosedénciados para
cada una de las funciones de agitaciéon y pesades nposible su control
independiente, tal y como concluye el perito Srvilda al afirmar que D1
permite dos funciones (pesada de alimentos y paouesito) pero se menciona
un unico circuito electronico. D1 tiene un circuél@ctrico de pesada pero lo
gue no dice (y eso es lo que reivindica R1.4) esage circuito sea distinto y
diferenciado del circuito eléctrico de agitacionlaYfuncion de pesado en D1 se
inhabilita en cuanto el recipiente se conecta dendofija con la base del
aparato, y no se volvera a habilitar hasta que@piente se desbloquee de la
base. Por tanto, las funciones de pesado y decegitao son independientes
puesto que el bloqueo de la tapa y el vaso intalgilitomaticamente la funcion
de pesado. Y el hecho de que la maquina pueda @esaranto se conecta a la
corriente eléctrica no implica que tenga dos dosudiferenciados, ya que
ambas funciones nunca son simultaneas.

81. Vorwerk también sostiene que D1 no anticipa Rla6gye la funcién
de pesada no resulta independiente del interrugliEetronico, ya que esa
funcién no se activa si el vaso esta girado y pa fauesta. Para que anticipara
esta caracteristica, deberia activarse siempre.
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82.Por tanto, el examen de la obviedad no es poshbl&zarlo cuando el
punto de partida (estado de la técnica) no se haitdglo correctamente. Y
tampoco cuando el problema técnico objetivo tampseoha identificado
correctamente. Afirma que carece de sentido quaseho pueda consistir en la
resolucién de un problema que ya se encontrabaltesen el estado de la
técnica.

83. En cuanto al segundo escenario, Vorwerk alega quBleno esta
presente ninguna de las dos caracteristicas q@e Kescute que faltan en D3,
razén por la que el experto en la materia ni siquée plantearia el problema
técnico objetivo de conseguir una maquina que parrealizar dos funciones,
procesar alimentos y pesarlos, que se activen uheafandependiente. Y, en
cuanto a D3 y D9, este ultimo documento tampocripatR1.6, lo que impide
asimismo que prive de actividad inventiva a la p&tede Vorwerk. Los
argumentos del recurso no son aceptables porquefusgan en una
interpretacion sesgada y parcial de R1.6, paremsestque esa caracteristica
estaria anticipada por D9.

DECIMO. Presupuestos para el examen de la actividaidventiva.

84. El art. 52 del Convenio de Munich sobre concesiénpdtentes
europeas, de 5 de octubre de 1973 y el art. 4 deyld1/1986, de 20 de marzo,
de patentes (LP) establece que son patentaldssirvenciones nuevas, que
impliquen actividad inventiva y sean susceptiblesaglicacion industrial, en
el mismo sentido que lo hace el art. 4 de la vigémsty de Patentes (Ley 24/15,
de 24 de julio).

85. Tal y como expone la resolucion recurrida, el exahe la actividad
inventiva supone enjuiciar el mérito de la invencpara ser considerada como
tal, para lo cual hay que plantearse si un expartta materia, partiendo de lo
descrito con anterioridad y, en funcion, de sugip conocimientos, seria
capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicangenio. En este sentido, el
art. 8 de la Ley de Patentes sefiala qeecbnsidera que una invencion implica
una actividad inventiva si aquélla no resulta detaglo de la técnica de una
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manera evidente para un experto en la materia

86. No se cuestiona en el supuesto enjuiciado que ébdmémas
adecuado para el referido proposito es el denominde aproximacion
problema-solucién, cuya aplicacion supone seges pasos:

a) La determinacién del estado de la técnica masmo.

b) La definicién de cual es el problema técnico gaegretende solucionar
con el nuevo invento.

) Y, partiendo de esos dos elementos, valorariavento reivindicado era
0 no evidente para un experto en la materia, losgpene, por una parte, que el
experto se hubiera planteado el problema que ehiovtrata de solucionar, vy,
por otra, que la solucion propuesta le hubieragidoeobvia.

87. De acuerdo con las citadas Directrices, (parte &itGlo VII-5), el
Método Problema-Solucion se puede implementar reipodo a las cinco
preguntas siguientes:

1.- ¢Cual es el estado de la técnica mas proximo?

2.- ¢Cual es la diferencia, expresada en térmiaacsachcteristicas técnicas,
entre la invencion reivindicada y el estado detaica mas proximo?

3.- ¢ Qué efecto técnico se deriva de esa difereéncia

4.- ¢ Cual es, en consecuencia, el problema téobjedivo subyacente en la
invencion reivindicada?

5.- El experto en la materia, sobre la base deolalidad de los
conocimientos recogidos en el estado de la téopisan emplear en ningun
momento capacidad inventiva alguna, ¢podria haleEonocido dicho
problema, y lo habria resuelto de la manera indiead

a) Estado de la técnica mas préximo.

88. El art. 54.2 CPE define el estado de la técnicéewdn que: “El
estado actual de la técnica esta constituido it ko que antes de la fecha de
depdsito de la solicitud de patente europea se hagho accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, una utiliza@dor cualquier otro medio”.
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Por su parte el art. 56 CPE prevé que “se consigaeeauna invencion
entrafia una actividad inventiva si aquélla no tasiél estado de la técnica de
una manera evidente para un experto en la matexiaique a continuacion
excluye las solicitudes de patente.

Por lo tanto, las reglas para evaluar el estadia décnica son las mismas
para valorar novedad y actividad inventiva; cosa diferente es que los requisitos
para apreciar cada uno de los requisitos de paibdéal sean distintos.

89. La primera regla es que las ensefianzas técnicasindsolo
documento prioritario han de considerase en suuobtmj En sucase-lawlas
Cémaras de Apelacion de la EPO nos dicen lo sitgiien

«According to the boards’ settled case law, the méxdd disclosure in a
prior art document must be considered as a whate 1s56/87, OJ 1990,
188). The individual sections of a document canbet considered in
isolation from the others but must be seen in thearall contextT 312/94

T 452/05 T 456/10». (De acuerdo con la jurisprudencia constantdéade
Camara de Apelacion las ensefianzas técnicas deoaumeénto han de
valorase en su conjunto. Las diferentes seccioaesmalocumento no deben
valorarse aisladamente unas de otras, sino quendsdreexaminadas en
contexto general).

90. La segunda regla es que no esta permitido combéasizaciones
descritas en el mismo documento, a menos que diciminacion haya sido
especificamente sugerida en el mismo documento.

«It is also not permissible to combine separate #dralonging to different

embodiments described in one and the same docunueigss such

combination has specifically been suggegie805/87)». (No esta permitido
combinar realizaciones descritas en el mismo dontona menos que dicha
combinacién haya sido especificamente sugerida).

91. Es cierto que para valorar actividad inventiva seden combinar
documentos o partes de un mismo documento, perocestinacion es
posterior a la determinacion de cual es el estadia décnica mas proximo, ya
gue de lo contrario estariamos partiendo de urdestie la técnica descrito
artificiosamente €x post factp Excepcionalmente, en su resolucion T 176/89,
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la Camara Técnica ha mantenido la posibilidad alabinar dos documentos
para determinar el estado de la técnica mas préxpam esa combinacion
estaba especialmente justificada en el caso exdmina

92. Las Guidelines for Examinatiode la EPO (version 16/9/2013, Parte
G. Capitulo VII, 5.1) dicen queEl estado de la técnica mas proximo es el que
en una sola referencia describe la combinacion deadteristicas que
constituye el punto de partida mas prometedor cdgsarrollo conduce a la
invencion.

93. Para determinar el estado de la técnica mas prokdm@amaras de
Apelacion de la EPO siguen diversos criterios,i@aatd, con caracter general,
de que ese estado de la técnica viene represgmbadm documento prioritario
gue reune una serie de caracteristicas:

a) En primer lugar, se trata de un estado de laidgdairigido _al mismo
propésito o efecto que la invencién cuestionadd0@/89, T 686/91, T 650/01).

b) En segundo lugar, debe de tratarse de un dod¢amelacionado con el
mismo o similar problema técnico que la invenciGestionada, o al menos al
mismo o similar campo de la técnica que la patensstionada (T 909/93, T
1203/97, T 263/99).

c) En tercer lugar, ha de constituir, para un expen la materia, el punto de
partida mas prometedor para llegar a la invencidestionada (T 254/86, T
282/90,70/95, T 644/97, T656/90).

b) Formulacion del problema técnico.

94. El segundo de los pasos para aplicar el métodagmabsolucion
consiste en la determinacion de problema técnigetiob. Para ello, partiendo
de las ensefianzas del estado de la técnica masnpr@x la reivindicacion
cuestionada, hemos de determinar cuales son lasendias técnicas, tanto
estructurales como funcionales, entre lo divulgadodicho documento y la
reivindicacion cuestionada. Una vez determinadagss esaracteristicas
diferenciales, habremos de identificar el efectonitto que producen v,
partiendo de ese efecto, formular el problema técobjetivo.
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95. Dice la Directriz de Examen C-VII, 5.2.Er el contexto de la
aproximacion problema-solucion, el problema técnsignifica la intencion y
tarea de modificar o adaptar el estado de la téanimas cercano para
proporcionar los efectos técnicos que proporcioaanivencion sobre el estado
de la técnica mas cercanoEl problema técnico asi definido es el “problema
técnico objetivo”.

c) La valoracién de la obviedad.

96. Determinado el estado de la técnica méas préxinmel problema
objetivo a solucionar por la invencion, hay queapad Gltimo paso del método
problema-solucion, la valoracion de la evidenciaoode la solucion propuesta
por la patente cuestionada por el hipotético erpamntla materia.

97. A este respecto, debemos recordar que ese exgretdomateria tiene
unos rasgos comunes en todos los casos que dederdefinir:

a) El experto en la materia es una persona (0 uip@gle personas) practica
en la materia a la que se refiera la invencione@dsr de los conocimientos
comunes del campo técnico o cientifico corresparnéjeen el momento en que
se formula la solicitud, se trata de un profesiona&dio que tiene los
conocimientos comunes a ese tipo de profesionales.

b) Experto se le atribuye conocimiento de tododlmsumentos que forman
el estado de la técnica, que ha leido cuidadosa&nyepbr supuesto, los citados
en informe sobre el estado de la técnica.

c) Nuestro técnico cuenta con los medios y la ddpdcnormales para
realizar tanto el trabajo rutinario como la expentacion.

d) Se trata de un experto en el campo de la téaticme corresponda el
invento (Camaras de Recursos EPO T 641/00, OJ 3323, pero que no tiene
ninguna capacidad inventiva (T39/93, OJ 1997, 1B4)precisamente ese tipo
de capacidad lo que diferencia al inventor del grpen la materia.

e) Para elegir a ese experto ideal, hay que mhettiproblema técnico que el
invento aborda y pretende solventar, pues el exmerta materia es experto en
el campo del problema técnico, no en el de la smu@ 422/93).

43



98. En este punto, siguiendo el tesbtild-would”, hay que recordar que
no se trata que el experto en la materia hubieoditio” llegar a la invencion
cuestionada. Es indudable que un experto podriarHegado realizando los
mismos rutinarios experimentos que realizo laditude la patente. Pero ese
analisis seria un examen ex post facto de la dativinventiva, es decir,
conociendo el punto de partida (el estado de l@déanés proximo) y el punto
de destino (la invencidén cuestionada), sin tenesgmte que, en la fecha de
prioridad de la patente, el experto no conocianiencion que soluciona el
problema.

99. Lo determinante para valorar si el invento es @hvino, es si el
experto lo habria hecho, es decir, hay que preggsms, partiendo del estado de
la técnica mas proximo el experto habria llegada solucion propuesta. Ese
“habria” es lo que convierte en obvio, lo que @o oaso es inventivo.

UNDECIMO. Examen de la actividad inventiva a partir de D1
(Braun), en particular en combinacion con D3 (Philps, EP 0 638 273) y/o
D6 (Matsushita, US 4 373 677).

a) Punto de partida: el estado de la técnica relevante

100. No podemos compartir la apreciacion que hace laluei®n
recurrida acerca de la desestimacion de plano datasue de nulidad por
considerar que el mismo se funda en un estado weré&a que no sea el mas
cercano. Como hemos sefalado en nuestra Senf&idi®2021, de 27 de julio
(ECLILES:APB:2021:8276) «nuestra norma procesal nos obliga a ser
congruentes con las pretensiones de las partesy aimo son planteadas. Si
hay varios puntos de partida posibles, habremosizar cada una de las
hipotesis planteadas por el demandado, a menos @ motivos para
rechazar de plano su razonamiento».

101. Precisamente en este sentido, las guias de examda HPO
afirman que ih some cases there are several equally valid is@mpoints for
the assessment of inventive step, e.g. if thedkikrson has a choice of several
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workable solutions, i.e. solutions starting fronffelient documents, which might
lead to the invention. If a patent is to be grantédnay be necessary to apply
the problem-solution approach to each of thesetisigrpoints in turn, i.e. in
respect of all these workable solution$En algunos casos hay varios puntos de
partida igualmente validos para la evaluacion dedtavidad inventiva, por
ejemplo, si la persona capacitada puede elegie @atias soluciones viables, es
decir, soluciones a partir de diferentes documergue podrian conducir a la
invencion. Para conceder una patente, puede sesaréx aplicar el enfoque de
solucion de problemas a cada uno de estos puntoartida por turnos, es decir,
con respecto a todas estas soluciones viables).

102. Aunque también es cierto que las propias guiaszaratque
"however, applying the problem-solution approachnifraifferent starting
points, e.g. from different prior-art documents,oisly required if it has been
convincingly shown that these documents are equwalig springboards (Sin
embargo, la aplicacion del métogmblem-solutiondesde diferentes puntos de
partida, por ejemplo, desde diferentes documeregbsstado de la técnica, solo
es necesaria si se ha demostrado de manera camerguge estos documentos
son trampolin igualmente validos) (Parte G, Cagpitdl, 5.1).

Por tanto, para descartar el punto de partida gsipyor la parte que la
alega la causa de nulidad, es preciso descartarsemeun punto de partida
igualmente valido, para lo que no basta con afirgu&rexista otro mejor.

103. En nuestro caso, no es posible rechazar D1 conmmlceste la
técnica mas proximo para valorar la actividad inv@encuando ese documento
se refiere a maquinas de cocina que presentan swstmditudes con la que
describe la patente cuestionada, ya que sus difagrson Unicamente las
siguientes (segun el propio perito de la actora):

a) No sea posible una intervencion dentro del dasagitaciéon durante el
funcionamiento.

b) La tarjeta de control no presenta al menos tuitdo de mando que
influye sobre el mecanismo agitador o batidor wecuito de mando que afecta
a un dispositivo de pesada.

c) El circuito de mando que afecta al dispositive pesada es
independiente de una maniobra del interruptor.
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b) Diferencias técnicas entre la invencion reivindicaal y el estado de
la técnica.

104. Las partes discrepan acerca de cuales son lagrniifas técnicas
existentes entre el estado de la técnica a quacaisamos de referir (D1) y las
caracteristicas de la invencion. Mientras paradmahdada solo existe una
diferencia técnica, R1.1, para la actora las difeies técnicas serian R1.1, R1.4
y R1.6. Hemos de examinar por tanto si D1 anticgséas dos Ultimas
caracteristicas.

105.El contenido de esas dos caracteristicas cuesteresdel siguiente:

R1.4 caracterizada porque la tarjeta de control preseatamenos un
circuito de mando que influye sobre el mecanismitadgr o batidor y
un circuito de mando que afecta a un dispositivpesada,

(...)

R1.6 pero el circuito de mando que afecta al dispositiopesada es
independiente de una maniobra del interruptor.

106. D1 anticipa una tarjeta de control con dos circuitte mando
diferenciados: uno para el mecanismo agitador § para el dispositivo de
pesada. El Sr. Prieto conceptlia la tarjeta de @onotmo ‘todo dispositivo,
circuito o sistema eléctrico y/o electronico quengmender los componentes
fisicos para realizar una serie de funciones detrmbpredeterminaddsy pone
de manifiesto que D1 anticipa diversos circuitosr@ndo, uno de los cuales, el
correspondiente al motor de accionamiento (queespanderia al mecanismo
de agitacion en nuestra patente) estd sometidepaciales medidas de
seguridad que limitan el suministro de energiatetéc

107.Frente a ello el perito Sr. Davila afirma que Dlosse refiere a un
anico circuito electronico, no dos diferenciadggtegiacion que no podemos
compartir. Si cada circuito define una funcién, cooneemos que se deriva de
la descripcion de ambas patentes, es claro que B§ta refiriendo a mas de un
circuito eléctrico. Por ello es claro, en nuespaidn, que R1.4 esta anticipada
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en D1, como asimismo creemos que ha consideradoprdpia resolucion
recurrida en su apartado 64, al menos de formdditgpen su argumentacion.

108. Y también creemos que R1.6 puede considerarse sasomi
anticipada, en la medida en que, tal y como infoheSr. Prieto, de la
descripcién que se hace en D1 resulta la indeperalée la funcién de peso
con el funcionamiento del motor de accionamienteqamismo agitador). No
podemos compartir el punto de vista que expresastaucion recurrida cuando
interpreta que la ventaja que esa caracteristiostaapea la posibilidad de que
puedan pesarse alimentos incluso con la maquirfaremonamiento, esto es,
con el mecanismo agitador en funcionamiento y adapa puesta. Esa supuesta
ventaja técnica, hemos de coincidir con la rectieremo aparece descrita en la
patente, de manera que no puede ser tomada eml@@tsdn aunque el robot
de cocina que comercialice Vorwerk la pueda ostenta

109. Es cierto, no obstante, que no puede descartamsdaqteferida
ventaja técnica puede ser consecuencia directa imhelépendencia del circuito
de mando que afecta al mecanismo de pesada deniabradel interruptor.
Ahora bien, ello creemos que no es suficiente parhuir esa ventaja técnica
cuando el funcionamiento del sistema de pesajeeperdie exclusivamente de
gue exista suministro eléctrico que permita suibimamiento. Si realmente la
patente permite esa ventaja técnica lo razonalj@e$o hubiera explicitado en
la descripcion y no lo ha hecho.

110.En conclusién, en nuestra opinion, las diferent@aricas con D1 se
limitan a la caracteristica del preambulo R1.19 est

Maquina de cocina (1) con un vaso de agitaciéon cbdgdo (2), una
tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso deéaeigin (2) y la tapa (3)
pueden ser enclavados de tal manera que no sedl@ogha intervencion
dentro del vaso de agitacion (2) durante el
funcionamiento,

111. El efecto técnico que resulta de esa diferendiee embas patentes
consiste en que el blogueo del vaso de agitacia b tapa impide el acceso o
intervencion dentro del vaso de agitacion cuandelettrodoméstico esta en
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funcionamiento. El problema técnico objetivo cotises por tanto, en cOmo

impedir el acceso o intervencion dentro del vasagiéacion cuando esta en
funcionamiento y para resolverlo el experto en &ema habria recurrido a los
propios antecedentes que se mencionan en el texta patente, en el que se
afirma que esa caracteristica era conocida enadesle la técnica (la patente
EP’273, que se identifica como D3, y la patente8J3,; que se identifica como
D6). Ambas patentes (D3 y D6) describen un sistdengeguridad consistente
en el bloqueo de la tapa del recipiente impidiegldacceso al interior durante el
funcionamiento del aparato.

La conclusion a la que llegamos a partir de loraomte@s que no existe
actividad inventiva porque el propio titulo afirngaue esa caracteristica ya
estaba en el estado de la técnica, de manera gaecpaxperto habria sido
obvia la solucion al problema técnico objetivo.

DUODECIMO. Segundo escenario:partiendo de D3 (Philips), en
particular en combinacion con D1 o D9 (Ronic, FR B51 982).

112. A similares conclusiones creemos que es precigarlla partir de
tomar como estado de la ciencia D3, esto es, ellgseribe la propia patente.
Ambas partes coinciden en que D3 no incluye un nisgc® de pesada, razén
por la que no anticipa las caracteristicas R1.41y6 Rque se refieren a ese
dispositivo.

113. Por tanto, el problema técnico objetivo seria et giescribe la
propia patente y consistiria en como lograr unauiméqde cocina que combine
un mecanismo seguro y un sistema de pesada independe la maniobra del
interruptor. Y para resolver ese problema el expadudiria a D1 que, tal y
como hemos anticipado, resuelve ese problema enelfida en que hemos
dicho que anticipa todas las caracteristicas de/éncion salvo R1.1. Por tanto,
la patente, también en este escenario carecedetigi@ad inventiva.

114.A ello afiadimos que el experto también podria acud9 (Ronic),
patente francesa que describe una maquina de cgosademas de procesar
los alimentos permite su pesada y que describeedtss, la de pesada y la de
accionamiento del motor de la maquina de cocina.
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DECIMOTERCERO. Sobre la infraccion.

115.La nulidad del titulo, tanto por adicion de matex@no por falta de
actividad inventiva, determina que no tenga jusifion alguna el examen de la
infraccion.

116. No obstante, también en este punto creemos que tezon la
recurrente cuando afirma que, incluso en el casyudeel titulo fuera valido, no
existiria infraccion. Lo analizamos a continuacion.

a) Posicidn de la resolucién recurrida.

117. La resolucion recurrida considerd que el robot aerma Monsieur
Cuisine Connectomercializado por Lidl infringia el &mbito de protion de
ES’589 tras analizar la Unica caracteristica comefitida por las partes, esto es,
R1.1, del preambulo de la invencion, caracteristetativa al mecanismo de
seguridad o de bloqueo de la tapa mientras el @paséa en funcionamiento. El
contenido de la caracteristica que centra el olojeta discusion es el siguiente:

«R1.1 Maquina de cocina (1) con un vaso de agitacion datido (2),
una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vasagi@acion (2) y la
tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera quseaoposible una
intervencion dentro del vaso de agitacion (2) duean el
funcionamiento,».

118. Los argumentos que para el juzgado mercantil ohitan la
existencia de infraccidon son los siguientes:

a) No resulta admisible la interpretacion que hacdemandada de la
caracteristica controvertida (entiende que existella una secuencia de dos
pasos) sino que entiende que existe Unicamentasmypque el robot de cocina
de Lidl cumple ese requisito.

b) Como argumentos adicionales analiza si el ral®ia demandada
recoge un mecanismo de seguridad equivalente anByasi el manual de
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instrucciones del mismo muestra un funcionamierfierehte al reivindicado
por la actora, para concluir en ambos casos que @sms no justifican la
inexistencia de infraccion.

c) En tercer lugar analiza si el orificio de lldnade la maquina de la
demandada permite la intervencion dentro del vasagitacion, lo que excluiria
la infraccion. También rechaza el juzgado esteragio.

b) Posicién de la recurrente.

119. Lidl cuestiona todos los argumentos referidos pasificar la
inexistencia de infraccion. Insiste en que la aiarénterpretacion de R1 lleva a
la existencia de una secuencia de dos pasos (printebe detenerse el
dispositivo agitador; y segundo, retirar la tapa) para poder intervenir con
seguridad dentro del vaso de agitacion. Mientraslebt de Lidl no sigue esa
secuencia, ya que permite que sin detencion previpueda desenclavar y
liberar la tapa del vaso y esto es lo que provacdetencion del mecanismo
agitador, lo que permite intervenir dentro del vammque las cuchillas siguen
girando por inercia. Los propios peritos de la@adtora, se afirma, reflejaron
gue la apertura de la tapa refleja dos mensajémtds en la pantalla de la
maquina cuando se desenclava la tapa.

120. El manual de instrucciones de la maquina de la ddada acredita
gue es posible intervenir en el interior del vasagditacion cuando las cuchillas
siguen por inercia en movimiento tras la apert@dadapa, al igual que sucede
en Braun, lo que excluiria la existencia de infiacc

121. El robot de cocina de Lidl presenta en la tapa ishma orificio de
llenado que esta presente en Braun y que fue metafp por los peritos de la
actora como una diferencia con respecto a R1.1lmkea existencia de ese
orificio de llenado en la tapa posibilita una intrcion dentro del vaso de
agitacion durante su funcionamiento, ya sea poegugosible verter liquidos o
alimentos por la boca de llenado con el motor enchaao porque se puede
meter la mano por esa boca (razon por la que euMaecomienda no utilizar
la mano para la introduccion de alimentos sinoizatil el empujador de
alimentos). Vorwerk esta sosteniendo una idea gosiraria para defender la
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diferencia de su patente respecto de Braun y lajsema frente al robot de
cocina de Lidl, lo que equivale a la utilizacionutesqueeze argument

122. Los robots de cocina de Braun y Lidl posibilitanitaervencion
dentro del vaso de agitacion durante el funcionatojeesto es, mientras las
cuchillas del vaso contintan en funcionamientoipercia tras la detencién. Y
no habria infraccién porque la patente persiguesgle se pueda intervenir en
el vaso cuando las cuchillas han dejado de givenga antes.

123. Es inadmisible que no se haya reconocido eficatimanual de
instrucciones de la maquina de Lidl y parece mejadb de la sana critica que
la resolucion recurrida afirme que el Manual de M@G acredita el
funcionamiento de este electrodoméstico.

124. Resulta asombroso (por inadmisible) el argumentmirsesl cual el
juzgado considera que existiria infraccion inclesoel caso de que se estimara
acreditado que las cuchillas sigan girando porciadras la detencion, atendida
la interpretacion que Lidl y su perito (Sr. Priek@n hecho de la caracteristica
R1.1, esto es, la interpretacion secuencial. Afitsmaecurrente que o bien su
interpretacion es valida, y lo es a todos los efeat bien no lo es, y tampoco lo
puede ser a unos efectos y no a otros porquesetlejh en indefension.

c) Posicién de la recurrida.

125. Vorwerk responde a cada uno de los argumentosesiqui en el
recurso afirmando que ninguno de ellos justifica qu se deba apreciar la
existencia de infraccion. En cuanto al primero dese que asimismo es el
principal, insiste en que se apoya en una intaapi@t acerca del alcance de la
proteccion que no puede compartir y que tampocoongpartido la resoluciéon
recurrida. Lo que acreditan los videos aportadosesolo que afirma la
recurrente sino que la tapa de su robot se puesndavar girandola alrededor
de su eje vertical y, al desenclavarla mediantegin se interrumpe la
alimentacion eléctrica del mecanismo agitador dateando que el mismo se
detenga, de modo que solo después es posible acakdgerior del vaso
agitador. Niega que sea cierto que pueda inteisem®n el interior del vaso de
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agitacion mientras el mecanismo agitador se enmeribdavia en
funcionamiento y afirma que el pequefio giro qupresiso para desenclavar la
tapa determina la detencion del mecanismo de a@jitac

126.Lo afirmado por la sentencia es que la pericidbdactora acreditaba
que el desenclavamiento del vaso y de la tapa @gupia determinando la
detencién de las cuchillas, no antes de que lamasise hubieran detenido, y
gue el manual de instrucciones no era medio debprseficiente de lo contrario
cuando la parte tenia la oportunidad de demostraphtrario de lo sostenido
por las periciales de la parte actora mediantes giexiciales y no lo habia
hecho.

127. El perito Sr. Davila afirm6 con claridad que laschillas de la
maquina de la demandada no tenian inercia, demdstigue en el momento en
el que comenzaba a girar la tapa se detenian ¢hdlas. Y, como para retirar la
tapa era preciso continuar girando el vaso 30 gradas, resultaba imposible
levantarla antes de que se detuvieran completanentichillas de agitacion.
También afirmd que la maquina tenia unos rodamsgoéoa evitar la inercia.

128. Afirma asimismo que no es cierto que el juzgaddicatila
interpretacion de la caracteristica R1.1 propugsta Lidl para rechazar la
existencia de infraccion sino que se limita a paleerelieve la contradiccion en
la que incurre la parte.

129.En cuanto a las alegaciones relativas al orifickmoa de llenado, se
afirma que lo que dice el juzgado es que el expentenderia R1.1 no en
sentido de que no sea posible intervenir en eliortelel vaso de agitaciéon
durante el funcionamiento del mecanismo de agitaGimo que no serian
posibles intervenciones no intencionales o accalesitY expone que en la fig.
1 y en la 10 de la propia patente puede apreciamsbkién la existencia de una
boca de llenado.

d) Valoracion el tribunal.
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130. El punto de partida de nuestra valoracién congstéa constatacion
de que para apreciar la existencia de infracciq@resso comparar la invencion
reivindicada y el producto presuntamente infractornparacion que debe ser
llevada a cabo caracteristica a caracteristica parestatar si todas ellas
concurren en el producto, Unica hipotesis en la lguéanfraccion quedaria
determinada.

131. El segundo paso consiste en la constatacion desmuriestro caso
esa comparacion solo es preciso referirla a urlasgdearacteristicas porque las
partes coinciden en afirmar que todas las demésraplen. Por tanto, debemos
examinar solo si el producto presuntamente infraetorobot de cocina MCC
de Lidl, cumple la caracteristica R1.1, que enaswsa describe un concreto
sistema de seguridad que ya se encontraba enagloede la técnica en el
momento en el que se solicito el registro de lamaion.

132.Mas concretamente, la discrepancia se centra @m sl producto de
la demandada el vaso de agitacion y la tapa pussteenclavados de tal manera
gue no sea posible una intervencién dentro del desagitacion durante el
funcionamiento. La demandada sostiene que para padevenir en el vaso es
necesario detener previamente el funcionamiento ndetanismo agitador,
mientras que la actora sostiene que al desenclavéapa se desactiva el
interruptor y deja de suministrar energia el mestaniagitador.

133. Creemos de esas dos interpretaciones del titulgué mejor se
acomoda a la descripcion es la que hace la demandde€gamos a esa
conclusion considerando que la patente no reivéndinguna solucion nueva en
relacion con el sistema de seguridad que ya fornpavee del estado de la
ciencia sino que se limita a reproducir una soluciél estado de la técnica que
consiste, en sustancia, en que la tapa no puediesenclavada si el mecanismo
agitador no es desconectado previamente. Asi creemne se deduce de
diversos puntos concretos de la descripcion:

a) Columna 1, lineas 7 a 39:

«Se conocen maquinas de cocina de la clase consemiadas que se
puede instalar un vaso de agitacion o de batido tequa asociable en un
alojamiento formado en la carcasa. A este respextoconocido también
el recurso de equipar el vaso de agitacion con @tanismo agitador o
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batidor accionable a través de la maquina de cogireventualmente con
un sistema de calentamiento que solicita al meaasoha del fondo del
vaso de agitacion. Asi, no solo se pueden prepawaridas por mezclado
o molido, sino que, ademas, se puede realizar &mbn tratamiento de
cocinado adicional. Para impedir una intervenciéentto del vaso de
agitacion durante el funcionamiento especialmenterradte el
funcionamiento del mecanismo agitador, es conotatiabién el recurso
de enclavar el vaso de agitacion y/o la tapa dee egdso, cuyo
enclavamiento se puede anular unicamente despuésaléeetencion del
mecanismo agitador. Se conocen soluciones para estdas que se
efectla a través de la tapa una inmovilizacion tq@yoneta del vaso de
agitacion y de la tapa en la carcasa, de tal manem el transcurso del
movimiento de cierre de la tapa por giro alrededi® eje vertical de la
misma, un elemento de liberacion conformado eapa libera el camino
para la traslacion o el desplazamiento de un elémei® enclavamiento
del lado de la carcasa. Este ultimo permanece enpdsicion de
enclavamiento durante el funcionamiento de manera go puede ser
desplazado, con lo que no se hace posible unac@tra de la tapa hasta
la posicion de suelta. Esta posicion de enclavatoiatel elemento de
enclavamiento se puede rebasar Unicamente desguésaldesconexion
del mecanismo agitador».

b) Columna 2, lineas 17 a 24:

«La traslacion del elemento de enclavamiento a lasi@on de
enclavamiento se produce Unicamente después decamexion de la
maquina de cocina, especialmente después de unaxiéon del
mecanismo agitador, cuya posicion de enclavamisatanula Unicamente
después de una desconexion, mas preferiblementpuéiesde una
detencion del mecanismo agitador».

c) Columna 7, lineas 41-45:

«A este fin, se ha previsto un enclavamiento qgéjbita la intervencion
dentro del vaso de agitacion 2 Unicamente despeéla dietencion del
mecanismo agitador».

134.La conclusion a la que llegamos es que no exiftaccion porque el

robot de cocina de la demandada no reproduce esarsga necesaria para que
se pueda intervenir con seguridad en el vaso daciwi. En el robot de cocina
de Lidl la tapa se puede abrir sin necesidad dgunia accion previa, es decir,
sin necesidad de detener previamente el mecanigitamlar y es esa apertura o
desenclavamiento de la tapa por medio de un pequiesicobre su eje la que
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determina la detencién del mecanismo agitadoriesi bo de forma inmediata.
Asi se deriva de lo declarado por el perito SretBrdurante la vista y asi se
deduce de los videos aportados a las actuacionel®gp@ropios peritos de la
parte actora en los que puede observarse quedad¢gpuede abrir por medio de
un pequefio giro sobre su eje, con la consecuerEigua se detiene el
mecanismo agitador y se puede acceder al vaso raseatin el mismo se
encuentra enclavado.

DECIMOCUARTO. Costas.

135. Desestimada integramente la demanda, las costasmdis de la
misma son de cargo de la parte actora, atendidwitekio del vencimiento
objetivo consagrado en el art. 394.1 LEC.

136. De acuerdo con el mismo criterio objetivo, las asstde la
reconvencion se deben imponer a la demandada rexcional.

137.Conforme a lo que se establece en el art. 398 bE@rocede hacer
imposicion de las costas del recurso, al haberestimmado el recurso (art. 398
LEC).

FALLAMOS

Estimamos el recurso de apelacion interpuesto mhfSupermercados, S.A.
contra la sentencia del Juzgado Mercantil num. Bakeelona de fecha 19 de
enero de 2021, dictada en las actuaciones de kppcede este rollo, que
revocamos. En su lugar, desestimamos integrameienhanda de Vorwerk &
Co. Interholding Gmbh y le imponemos las costas.

Estimamos la demanda reconvencional interpuestdigdbSupermercados,
S.A. contra Vorwerk & Co. Interholding Gmbh y dedaos la nulidad de la
patente espafiola ES 2 301 589, validacién de Enfmeuropea EP 1 269 898,
gue lleva como titulo “Maquina de cocina” y cond®ana a la demandada a las
costas de la reconvencion.

No hacemos imposicién de las costas del recurso, davolucion del
deposito.
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Contra la presente resolucion podran las partegponer, en el plazo de los
veinte dias siguientes a su notificacion, recudssasacion y/o extraordinario
por infraccion procesal ante este mismo 6érgano.

Remitanse los autos originales al juzgado de pesuga con testimonio de
esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Asi, por esta nuestra sentencia, de la que sadleatificacion al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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