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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo de
desestimar y desestimo la demanda interpuesta por GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA,
S.A., representada por la procuradora Sra. Garcia Gémez, contra D. ALOYS WOBBEN,
representado por el procurador Sr. Lépez Chocarro.

Ello con imposicién de las costas causadas a GAMESA.

Asimismo, estimando sustancialmente la demanda interpuesa por ALOYS WOBBEN
representada por el procurador Sr. Lépez Chocarro, contra Gamesa Corporacion Tecnolégica
S.A., Gamesa Energia S.A.,, Gamesa Eolica S.L. y Gerr Grupo Energético XXI, S.A,
representadas por la procuradora Sra. Garcla Goémez, se efectuan los siguientes
pronunciamientos:

1°) Se declara que ALOYS WOBBEN como titular de la validacion espafiola ES 2.149.494 T3
de la patente europea EP 0 5847 496, ostenta frente a las codemandadas un derecho de
exclusiva preferente sobre el "procedimiento para la explotacién de una instalacion de
energia edlica" reivindicado en dicha patente.

2°) Que los aerogeneradores de GAMESA de las clases G5X (G52 y G58), GOX (G90, G94 y
G97)y G10X (G128)aplican la tecnologia reivindicativa en dicha patente, infringiéndola en
consecuencia.

3°) Que la fabricacion, ofrecimiento, almacenamiento, comercializacion, instalacion y
explotacion de los citados modelos de aerogeneradores suponen actos prohibidos de
explotacién de la validacion espaiiola ES 2.149.494 T3 de la patente europea EP 05847 496.
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4°) Que los actos de infraccion de los derechos de patente de la actora le han ocasionado
unos daflos y perjuicios que deben ser reparados mediante las indemnizaciones
correspondientes.

Asimismo, se condena a las referidas demandadas a:
a)A estar y pasar por los pronunciamientos declarativos anteriores, apartados 1° al 4°.

6%) A cesar GAMESA Corporacion Tecnoldgica S.A. en el ofrecimiento y comercializacion de
los aerogeneradores infractores.

7%) A cesar GAMESA EOLICA S.L. en la fabricacion y comercializacion de los aerogeneradores
infractores.

82) A cesar GAMESA ENERGIA S.A., en la explotacion o comercializacién de parques eolicos
que tengan instalados los aerogeneradores infractores.

92) A cesar GERR Grupo Energético XXI S.A. en la explotacion o comercializacion de parque
eolicos que tengan instalados los aerogeneradores infractores.

10%) A adoptar las medidas necesarias para que no prosiga la infraccion, incluso el embargo
de los aerogeneradores infractores y de los medios destinados a la realizacion del
procedimiento patentado (por ejemplo software y hardware).

112) A indemnizar a Aloys Wobben por los dafios y perjuicios causados a consecuencia de la
infraccion, en la forma que se expone en el Fundamento de Derecho Séptimo, en las
cantidades siguients: GAMESA EOLICA, S.L., en la cantidad de 4.187.549'84 euros, GAMESA
ENERGIA S.A., en la cantidad de 3.131.464'85 euros y GERR Grupo Energético XXI, S.L., en
la cantidad de 134.048'70 euros, sin perjuicio del montante que pudiese resultar, hasta que
se produzca el cese de la conducta infractora, cuyo célculo se realizara, en su caso, en
ejecucion de sentencia.

Ello, con expresa imposicién de las costas causadas a dichas compaiiias demandadas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolucién se interpuso recurso de apelaciéon por la
representaciéon procesal de la parte demandante. La parte demandada present6 escrito de
oposicién al recurso y de impugnacion, del que se dio traslado a la demandante.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se
procedié al seflalamiento de dia para votacion y fallo, que tuvo lugar el pasado 23 de
septiembre de 2015.

Es ponente el limo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L.U. (en adelante, GAMESA
INNOVATION) interpuso demanda de nulidad de la patente ES 2149494, que es la validacién
en Espafia de la patente europea 0847496 (en adelante EP 496). La patente, con fecha de
prioridad del 1 de septiembre de 1995, protege un procedimiento para la explotacion de una
instalacion de energia edélica. Cuenta con tres reivindicaciones de procedimiento, la primera
(R1), independiente, y las otras (R2 y R3) dependientes de la primera, que tienen como
caracteristica principal que el aerogenerador contintia operando, reduciendo su potencia y la
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velocidad del rotor, cuando se alcanza una velocidad de viento limite, evitando la
desconexién completa de las instalaciones conocidas. Y una reivindicacién (R4) que tiene por
objeto una instalacion de energla edlica (aerogenerador) que incorpora ese procedimiento.

Segun la demandante, con apoyo de tres informes periciales elaborados por los peritos Don
Bienvenido (documento nueve), Don Cecilio (documento diez) y Don Demetric {(documento
once), la patente impugnada carece de novedad, pues todas sus caracteristicas estan
contempladas en la patente japonesa JP 56-150999 (documento ocho de la demanda).
Asimismo la patente de la demandada, al entender de la actora, carece de altura inventiva,
pues era obvio para un experto en la materia, a partir de una serie de documentos existentes
en el estado de la técnica, que ante una situacion de sobrecarga, la instalacion reduciria la
velocidad de giro del rotor en lugar de optar por la desconexion abrupta.

Por Gitimo, la actora invocé como motivo de nulidad que la patente EP 496 incorporé durante
su tramitacién una referencia que no contenia la solicitud inicial (que el numero de
revoluciones del rotor y la potencia se reducen "en régimen continuo”).

SEGUNDO.- ALOYS WOBBEN se opuso a la demanda alegando, en sintesis, lo siguiente:

1°) La Divisién de Oposicién de la Oficina Europea de Patentes confirmé la concesion de la
patente EP 496 tras rechazar la oposicion de VESTAS. La patente EP 7158, citada en la
demanda como el estado de la técnica mas proéximo, fue examinada por la OEP, que Ia
consider® inocua para su novedad y actividad inventiva.

2°) El estado de la técnica opuesto por GAMESA no guarda ninguna relacion con fa tecnologia
de ALOYS WOBBEN. Todos los documentos citados versan sobre aerogeneradores que se
desconectan de una manera u otra de la red técnica dejando de suministrar electricidad al
llegar a una velocidad de viento maxima tolerable. Por el contrario, la patente EP 496 tiene
como caracteristica esencial que el aerogenerador contintta en funcionamiento (no se
desconecta) una vez alcanzada una velocidad maxima o limite de viento.

3°) El hecho de que alguno de los documentos mencionados por la actora no hayan sido
invocados por VESTAS ni analizados por la OEP es indicativo de su nula influencia en el
analisis de patentabilidad de la patente.

4°) La causa de nulidad relativa a que el objeto de la patente EP 496 excede de la solicitud
original carece de fundamento, pues esta basada en un simple error mecanografico que fue
corregido en las traducciones inglesa y francesa, y, por ende, también en la traduccién
espafiola.

TERCERO.- Al procedimientc de nulidad instado por GAMESA INNOVATION se acumulé un
segundo proceso iniciado por ALOY WOBBEN contra cuatro entidades del GRUPC GAMESA (en
adelante, GAMESA): GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A. (en adelante, GAMESA
CORPORACION), que es la cabecera del grupo, que participa y se beneficia de las actividades
de todas sus empresas; GAMESA ENERGIA S.A. {en adelante, GAMESA ENERGIA), que se
dedica al desarrollo y comercializacién de instalaciones eléctricas; GAMESA EOLICA S.L. (en
adelante GAMESA EOLICA), que se dedica a la fabricacion y venta de aerogeneradores; y
GERR GRUPO ENERGETICO XXI S.A. (en adelante, GERRSA), que se dedica a la promocion,
investigacion, construccién y explotacion de cualquier sistema de energfa renovable y, en
especial, las derivadas de los sistemas relacionados con parques edlicos. Dicho procedimiento
vino precedido por unas diligencias de comprobacién ordenadas por el Juzgado de lo

http://online.elderecho.com/presentar.do?producto=A&tipo_doc=& nref=7E000347& ju... 12-2-2016



El Derecho - Bases de Datos Page 4 of 17

Mercantil 8 de Barcelona (autos 836/2010), en el curso del cual emitieron un informe pericial
los ingenieros industriales Francisco y Gustavo.

ALOYS WOBBEN sostuvo en la demanda acumulada que varios modelos de aerogeneradores
de GAMESA, pertenecientes a la familia GX, infringen la patente EP 496, al aplicar el
procedimiento reivindicado en la misma. Los peritos de la actora concluyen que existe
infraccion a partir de lo que denominan "curva de potencia del aerogenerador”. Por ello la
actora solicité que se declarara que 108 modelos de la demandada, al aplicar la tecnologla
reivindicada por la patente E 496, infringen dicha patente y que se le condenara al cese de la
actividad infractora, as! como al pago de los dafos y perjuicios causados de acuerdo con ios
criterios fijados en el hecho quinto de la demanda.

A tal pretensién se opusieron las demandadas. GAMESA CORPORACION y GERRSA alegaron
su falta de legitimacién pasiva. La primera, por cuanto no vende ni fabrica aerogeneradores.
Es sélo la cabecera de! grupo que no estéd implicada en su explotacion. Y la segunda por
cuanto tampoco fabrica aerogeneradores ni es titular de ningin parque edlico. GAMESA
EOLICA y GAMESA ENERGIA, por su parte, negaron la existencia de [a infraccién y, via
reconvencion, interesaron que se declarara la nulidad de la patente. En la contestacion
plantearon una doble alternativa:

1°} Que los modelos de GAMESA invadan lo reivindicado por la patente EP 496, en la medida
que ésta no excluye que el aerogenerador se desconecte si el viento alcanza una
determinada velocidad. Ahora bien, en tal caso la patente seria nula por falta de novedad y
actividad inventiva.

2°) La patente prevé una reduccién continua del aerogenerador, que siempre continda
encendido, sin desconectarse en ningun momento. En este caso a la patente no le faltaria
novedad (sl actividad inventiva), pero tampoco habria infraccion, dado que los modelos de
GAMESA se desconectan después de cierta velocidad del viento.

CUARTO.- La sentencia de instancia desestima la accién de nulidad de la patente. Tras
analizar los informes periclales que obran en autos, el juez a quo concluye que todos los
documentos conocidos en la fecha de prioridad de la patente describen procedimientos de
desconexion en casos de vientos de alta velocidad. Por todo ello descarta que la patente EP
496 carezca de novedad o de altura inventiva.

En relacién con las modificaciones en la solicitud original, acoge los argumentos de ALOYS
WOBBEN, esto es, que se produjo un error material "de escritura" que fue corregido en |a
traduccion inglesa.

Por lo que se reflere a la accién de infraccion, la sentencia considera que los aerogeneradores
de GAMESA objeto de la demanda utilizan la misma tecnologia que la reivindicada en fa
patente EP 496, por lo que condena a las demandadas a que cesen en la fabricacion,
ofrecimiento, comercializacién y explotacion de los aerogeneradores infractores, con
adopcion de todas las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccion. Asimismo
condena a la demandadas, en concepto de dafos y perjuicios, al pago de las siguientes
cantidades: a GAMESA EOLICA, por el beneficio ilicito obtenido en los gjercicios 2007 a 2010,
4.187.549,84 euros, a GAMESA ENERGIA, por el beneficio obtenido entre |os ejercicios 2008
a 2012, 3.131.464,85 euros, y a GERRSA, por los beneficios obtenidos en el periodo
comprendido entre 2007 a 2010, 134.048,70 euros.
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La sentencia es recurrida por GAMESA, que impugna todos sus pronunciamientos. En
definitiva, con revocacion de la sentencia de instancia, interesa que se estime la demanda,
declarando la nulidad de la patente por adicion de materia; que se desestime la demanda de
infraccion o, subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de actividad inventiva; v,
subsidiariamente, si se desestima la nulidad y se estima la infraccion, solicita que se revoque
la condena a la indemnizacién de dafios y perjuicios,

ALOYS WOBBEN se opone al recurso e impugna la sentencia interesando que se amplie la
indemnizacion. Considera que en los ejercicios en los que GAMESA EOLICA y GERRSA no
obtuvieron beneficios ha de aplicarse el criterio indemnizatorio de la regalia hipotética.

Para no resultar reiterativos nos extenderemos a continuacion en los argumentos esgrimidos
por ambas partes para sustentar sus posiciones juridicas.

QUINTO.- Siguiendo un orden légico, analizaremos en primer lugar la nulidad de la patente
por adicién de materia. Insiste la recurrente en esta causa de nulidad, gue se formula al
amparo de lo dispuesto en el articulo 138.1°, apartado ¢), del Convenio sobre Patentes
Europeas, en relacion con el articulo 112 de la LP. De acuerdo con dicho precepto, la patente
europea podra ser declarada nula en virtud de la legislacion de un estado contratante sobre
el territorio de este estado " cuando el objeto de la patente europea exceda del contenido de
la solicitud tal como se haya presentado o cuando la patente hubiese sido concedida sobre la
base de una solicitud divisionaria o de una nueva solicitud presentada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 61, si el objeto de la patente excede del contenido de la solicitud
inicial tal y como fue presentada”.

La recurrente, al margen de otras modificaciones intrascendentes que ni tan siquiera se
esgrimieron en primera instancia, alude a la adicion de la expresion " de forma continua" que
aparece en el texto definitivo de la reivindicaciéon primera (documento 1 de la demanda)
cuando no figuraba en la solicitud inicial (documento doce). De este modo en la solicitud
original figuraba lo siguiente:

" Procedimiento para la explotacién de una instalacién de energla edlica (...) en donde la
potencia de la instalacién de energia eédlica y también el nimero de revoluciones del rotor
disminuyen en funcién del (mayor) aumento de la velocidad (...).

Por el contrario en el texto final expresa lo siguiente:

"Procedimiento para la explotacién de una instalacion de energia edlica(...} en donde la
potencia de la instalacion de energia edlica y también el numero de revoluciones del rotor se
reducen de forma continua en funcién del aumento de la velocidad (...).

Ciertamente, la sentencia analiza la causa de nulidad como si se tratara de un supuesto de
insuficiencia de la descripcion, cuando en realidad la nulidad se justifica en una adicion
indeblda de materia nueva. En descargo del juez a quo debemos referir el escasisimo
desarrollo argumental empleado por GAMESA en su demanda (apenas quince lineas), lejos
de las extensas alegaciones que al respecto se realizan en el recurso.

Pues bien, debemos rechazar cualquier relevancia juridica a la modificacion del texto inicial,
que no afiade nada relevante y nada que no se deduzca de la propia solicitud original. Ambas
partes, conforme a las pautas establecidas por las Camaras de Recursos de la OEP, admiten
gue la modificacion no estara autorizada cuando el experto en la materia se encuentre con
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una informacion que no deriva 0 no se deduce directamente de la solicitud de patente. La
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Seccién 28, de 3 de mayo de 2013, citada por
ambas partes, recoge esa doctrina, expresada en las resoluciones T 860/2000, de 28 de
septiembre de 2000, T 1206/01, de 23 de septiembre de 2004 o la T 1283/03, de 2 de
noviembre de 2006). Siguiendo esa doctrina, habra que diferenciar convenientemente entre
lo que esta implicito en la solicitud y lo que resulta obvio a partir del contenido, tanto
explicito como implicito, de la solicitud. En ef presente caso la expresién de "forma continua"
se desprende de manera inequivoca de la memoria y de las figuras. En concreto, la figura 1
describe cémo la reduccion del nimero de revoluciones del rotor y de fa "potencia nominal”
tiene lugar en funcién de la velocidad del viento, disminuyendo de forma constante (como
dice la memoria) y continua segun aumenta la velocidad del viento.

Por todo ello debemos desestimar [a nulidad por esta causa.

SEXTO.- En cuanto al resto de los motivos de impugnacion, estimamos conveniente iniciar el
analisis del recurso precisando el alcance de la patente impugnada y cuédl es el problema
técnico que pretende solventar. La interpretacion de las reivindicaciones y la determinacion
de su ambito de proteccién es esencial tanto en el juicio sobre su validez como para dilucidar
si medié o no infraccién.

Como hemos adelantado, la patente EP 496 contiene una primera reivindicacion
independiente que protege un procedimiento para la explotacién de una instalacion de
energia edlica con regulacion de captacidn; otras dos reivindicaciones de procedimiento
dependientes; y una reivindicacién de producto de una instalacién de energia edlica que
implementa ese procedimiento de explotacion. Reproducimos a continuacion el contenido de
las reivindicaciones:

1. Procedimiento para la explotacion de una Instalacion de energia edlica con regulacion de
captacién, en donde la potencia de la instalaciéon de energia edlica y también el nimero de
revoluciones del rotor se reducen en régimen continuo y en funcién del aumento de la
velocidad de soplado o de la velocidad del viento, a partir de que se alcance una veiocidad
del viento que ponga en peligro de sobrecarga la instalacién de energia edlica.

2. Procedimiento segln la reivindicacién 1, caracterizado porque se reduce el ndmero de
revoluciones en servicio (n) del rotor, de manera que el nivel solicitado de carga que actla
sobre el rotor de la instalaciéon de energia edlica se mantiene practicamente constante o se
reduce, en caso de una velocidad del viento que aumente por encima de la velocidad del
viento que pone en peligro de sobrecarga la instalacion de energia eodlica.

3. Procedimiento segtn la reivindicacion 1 o 2, caracterizado porque la reduccion del namero
de revoluciones en servicio esta ligada a una variacion de potencia, la cual esté coordinada
con el nivel de solicitacion de carga.

4, |nstalacion de energia edlica con regulacion de captacion, caracterizada por un equipo
para la disminucion del nimero de revoluciones en servicio del rotor en funcion del aumento
de la velocidad de soplado o de la velocidad del viento, es decir, de la velocidad relativa o
real del viento, una vez que se alcance una velocidad del viento que ponga en peligro de
sobrecarga la instalacion de |la energia edlica.

ALOYS WOBBEN en su escrito de contestacion a la demanda de nulidad (pagina 7, al folio
4318) precisa con claridad qué aporta la patente EP 496 al estado de la técnica y cual es el
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problema técnico que pretende solucionar. Segin la demandada, el estado de la téchica
opuesto por GAMESA en su demanda no guarda ninguna relacién con la tecnologia patentada
por ALOYS WOBBEN: "todos los documentos versan sobre aerogeneradores que se
desconectan de una manera o de otra de la red eléctrica dejando de suministrar electricidad
al llegar a una velocidad de viento méaxima tolerable por carga. Sin embargo, la patente
europea EP 496 se diferencia de esos antecedentes en una caracteristica esencial: que el
generador contintia en funcionamiento (no se desconecta) una vez alcanzada una velocidad
maxima o limite de viento; a menos revoluciones del rotor y con menor potencia, pero en
funcionamiento, es decir, sin desconexién a la red y, por lo tanto, suministrando
electricidad" (el destacado es de la propia ALOYS WOBBEN).

También GAMESA alegé que el problema técnico que trataba de solucionar la patente era
evitar la desconexion del aerogenerador cuando el viento alcanza la velocidad maxima
predeterminada. Asi, en el hecho segundo de la demanda (pagina 6) GAMESA INNOVACION
adujo lo siguiente: "Lo que esta invencién pretende es compensar una fuerte presion del
viento con una reduccién de las revoluciones del rotor, para evitar sobrecargas o, incluso,
rupturas. Segun dice la propia patente, antes de la misma (lineas 25 y siguientes de la
columna 3) cuando se alcanzaba una velocidad limite del viento la instalacion debia
desconectarse completamente. Con esta invencion lo que se reivindica es que en lugar de
una desconexidn completa se reduce el nimero de revolucion para asi compensar el viento.
En resumen, lo que la patente supuestamente aporta, y asi lo explica en su memoria
descriptiva, es que frente al corte de forma brusca de la linea caracteristica de potencia una
vez alcanzada la velocidad limite, con desconexién la potencia descenderia de forma
pausada, igual que la velocidad de giro del rotor".

Y es que, efectivamente, de la descripcion de la patente (folio 3365) se deduce
inequivocamente que el procedimiento patentado tiene como caracteristica esencial vy
distintiva que el aerogenerador, ante una velocidad extrema del viento, contindia operando,
sin desconectarse, reduciendo su potencia y la velocidad del rotor, cuando los
aerogeneradores hasta entonces conocidos se desconectaban de forma brusca cuando el
viento alcanzaba una velocidad determinada (la llamada Velocidad Maxima de Desconexién).
Asl. la memoria comienza sefalando que las aspas del rotor de una instalacion de energia
edlica son sometidas a una fuerza " a través de la presion de acumulacién que actia sobre
las mismas y que depende de las condiciones del viento reinante y en especial del velocidad
del viento reinante”.

En la columna 2, lineas 30 y siguientes, la descripcion refiere el estado de la técnica conocido
(menciona los trabajos de varios cientificos y la patente EP 0266715), afirmando que "es
conocida la desconexién de una instalacién de energia edlica en caso de que se alcance una
determinada velocidad del viento Vwwmax para la limitacion de la carga de fuerza sobre una
instalacion de energia edlica en el sentido de un procedimiento del tipo especifico citado al
principlo. Una desconexién de este tipo, especiaimente en el caso de un parque de energia
etlica, en la que todas las instalaciones de energia del parque se desconectan practicamente
al mismo tiempo si se alcanza la velocidad méaxima de desconexion, ¢ la desconexion de este
tipo en caso de que remita el viento, da lugar a unos gradientes de potencia demasiado
fuertes que se hacen patentes por una brusca variacion de la tensidn en la red eléctrica, a la
cual estan conectadas las instalaciones de energia edlica".

La solucion, para aumentar el rendimiento de la instalacién, se describe en las lineas 25 y
siguientes, de la columna tres, en esto terminos:
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"De manera ventajosa y diferente a la prevista hasta ahora, la instalacion de la energia edlica
de acuerdo con la invencion no se desconecta por completo en caso de que se alcance una
velocidad limite, y esta velocidad Iimite no se define por lo tanto como la velocidad de
desconexion, sino que simplemente se reduce la instalacién de energia edlica de manera
forzada en su numero de revoluciones, tan pronto como aumente la velocidad de soplado y
por encima del valor de la velocidad limite. Por consiguiente se puede seguir explotando la
instalacién de energla edlica por encima de la "velocidad de desconexién" normal, con lo cual
su llnea caracteristica de potencia se prolonga a mayores velocidades de viento y se mejora
el rendimiento de energia y la compatibilidad de red de la instalacién de energia edlica. A
través de la reduccion forzada del nimero del nimero de revoluciones en serviclo por medio
de la invencién se pueden limitar de manera adecuada las solicitaciones de carga, en el caso
de las plantas de energia edlica de captacién regulada especiaimente”.

Las dos periciales aportadas por ALOYS WOBBEN para justificar la validez de la patente
también vinculan su aportacién al estado de la técnica con la reduccion continuada de
potencia como mecanismo que evita la desconexién. Asl, el perito Edito Thomas Ackermann
(informe Ackermann, aportado como documente doce) expone que " la practica tradicional
en la fecha de prioridad de la patente era desconectar la turbina edlica (interrumpir su
funcionamiento) cuando se alcanza una velocidad de viento maxima determinada” (folio
4576). Por el contrario, la patente EP 496 "evita los problemas que causa el bucle de
histéresis regulando con suavidad a la baja la potencia de salida en el caso de un incremento
de la velocidad del viento, evitando asi la turbina e6lica en el caso de velocidades de viento
excesivas”.

En parecidos términos se manifiesta el perito Paulino (documento trece, al folio 4.595). Al
contestar al extremo primero de la pericia, sefiala que "el objetivo de la invencién es que la
instalacion de la energla edlica (en adelante, aerogenerador) siga funcionado y generando
potencia incluso para velocidades de viento superiores a un valor maximo de la velocidad del
viento que ponga en peligro de sobrecarga al aerogenerador (...} El problema que se
planteaba era el de evitar sobrecargas en el aerogenerador y la solucion adoptada era la
desconexion dei aerogenerador, lo méas rapidamente posible." Por el contrario, el objetivo de
la patente espafola "no estriba en el corte o interrupcion del servicio del aerogenerador, de
una u otra forma, después de alcanzar una velocidad critica que podria poner en peligro la
integridad del aerogenerador, sino precisamente en continuar la explotacion del
aerogenerador, es decir, no pararlo sino continuar generando potencia con el mismo en las
condiciones de las reivindicaciones” ( folio 4.600).

SEPTIMO.- En definitiva, la solucién técnica que ofrece la patente al problema técnico es la
ausencia de desconexién cuando el aerogenerador alcanza una velocidad que pone en riesgo
la Instalacién por sobrecarga de energia. El aerogenerador en tal caso continta funcionando
a menor revolucién y con menor potencia, cuando el estado de la técnica sblo ofrecia como
solucién la desconexion de la instalacién. Con ello se obtiene un mayor rendimiento del
aerogenerador, dado que se evita el llamado efecto histéresis de altos vientos
(conexion/ desconexién). El perito Paulino explicd en el juicio (minuto 46 del primer video) en
qué consistia ese efecto pernicioso vinculado a la desconexion: las fuertes alteraciones en la
fuerza del viento impiden que, desconectada la Instalacién, pueda aprovecharse la energia
generada cuando la velocidad del viento es inferior a la velocidad de corte. Para evitar
conexiones y desconexiones continuas, hay que reconectar cuando la velocidad del viento
haya caldo hasta un determinado nivel, o que puede provocar gue el asrogenerador esté
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desconectado durante un tlargo periodo de tiempo. En definitiva, el efecto o el
comportamiento de histéresis conexion/desconexién limita el aprovechamiento del
aerogenerador,

La sentencia apelada, al analizar la validez de la patente, llega a la misma conclusién. Asi, en
relacién con el requisito de [a novedad, el juez a quo sefiala que "todos los documentos del
estado de la técnica anteriores a la patente aluden siempre a procedimientos de desconexion
en casos de vientos de alta velocidad” (fundamento quinto, apartado uno). Y al valorar la
actividad inventiva afiade que "e! problema técnico que resuslve Ia patente europea EP 496
es que la potencia se reduce paulatinamente sin llegar a la desconexion, es decir, sigue
funcionando, mientras que en el estado de la técnica en el que se encontraba el objeto de la
referida patente con anterioridad era que la potencia se reducia, brusca o paulatinamente,
hasta la desconexién total y completa del aerogenerador, que provocaba el apagado del
mismo".

OCTAVO.- En el escrito de oposicién a la apelacién de ALOYS WOBBEN se minimiza, de
alguna manera, la relevancia del efecto técnico de la desconexion del aerogenerador,
incurriendo en alguna contradiccién, a nuestro modo de ver, con lo argumentado en la
contestacion. Segtn la apelada, la patente busca prolongar el aprovechamiento del
aerogenerador a velocidades a las que antes se desconectaba. Con el procedimiento
patentado, afade ALOYS WOBBEN, se reduce de forma continua la potencia y tas
revoluciones del rotor en funcion de la velocidad del viento.

Entendemos, por el contrario, a partir de lo que se infiere de la patente y del resto de la
prueba practicada, que la patente sélo tiene novedad y actividad inventiva en la medida que
el procedimiento patentado excluye la desconexién como mecanismo para solventar los
riesgos asociados a velocidades extremas del viento. Asi resuita de los siguientes elementos
de prueba:

-Como hemos adelantado en los fundamentos anteriores, la memoria descriptiva de la
patente EP 496 (folios 3565 y 3566), al precisar el estado de la técnica {lineas 34 y
siguientes de la columna dos), indica que lo conocido es la desconexion de una instalacion de
la energia en caso de que se alcance una determinada velocidad del viento. Y como
alternativa a la desconexidn ( "la instalacién de energia edlica con la invencién no se
desconecta por completo en caso de que se alcance una velocidad limite", dice la linea 25 de
la columna), la patente contemplia que la instalacién continle funcionando a través de la
reduccion forzada del ndmero de revoluciones,

-Ni ia reivindicacion primera ni la memoria definen una velocidad de corte o de desconexion,
por cuanto la solucién novedosa que la patente ofrece, ante el aumento de la velocidad del
viento por encima de los valores normales, no es la desconexion sino el descenso paulatino
de la potencia y de la velocidad dei rotor. En ningin momento, por tanto, se interrumpe €l
funcionamiento del aerogenerador. La memoria dice al respecto lo siguiente: " esta velocidad
limite (del viento) no se define por lo tanto como [a velocidad de desconexion, sino que
simplemente se reduce la energia de manera forzada ( linea 29 de 1a columna 3).

Introducimos, en este punto, un matiz que sali6 a relucir en la vista y que guarda relacion
con un hecho que podria tener alguna trascendencia en el juicio sobre ia validez de la
patente. No es controvertido que la patente no contempla ningun escenario en que el
aerogenerador se desconecte a causa de la velocidad del viento. Es mAas, como venimos
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sosteniendo, la patente plantea una solucién técnica para poder remediar el efecto de
histéresis asociado a la desconexién. Pues bien, Paulino, perito propuesto por ALOYS
WOBBEN, admite que a una velocidad de viento que el propio perito califica como de
"catastréfica" (minuto 49:44 del primer video), la instalacion deberia desconectarse como
medida de salvaguarda. Por el contrario el perito Jose Angel, que también fue propuesto por
ALOYS WOBBEN, sefiald en la vista (minuto 53 del tercer video) que la patente no preve un
punto de corte, por lo que -deducimos de su declaracion- a velocidades extremas se reduciria
paulatinamente la potencia del aerogenserador hasta llegar casi a la cuota 0, pero sin
rebasarla.

-La memoria admite como estado de la técnica conocido la reduccién de potencia en la
instalacion ante velocidades de viento superiores a las normales, si bien en documentos que
no descartaban la desconexién. En concreto menciona la patente EP A2 0266715 (en
adelante, EP 715) que describe una "instalacion de energia edlica con una regulacion pasiva
de captacién, en la cual se reduce la potencia de la instalacidén de energia edlica a un nimero
de revoluciones constantes, en caso de una velocidad de vientc en aumento" (columna 2,
linea 59).

-La Division de Oposicién de la Oficina Europea de Patentes, que rechazd la oposicion
formulada por VESTAS (documento once de la contestacion, al folio 4540), considerd la
patente EP 715 como el estado de la técnica mas préximo, descartando que destruyera la
novedad y actividad inventiva de la patente EP 496 por no prever un funcionamiento por
encima de la velocidad de desconexion. Describe "un procedimiento para accionar un
aerogenerador con una regulacion por cambio del angulo pasivo en el que con un numero de
revoluciones constantes se reduce la potencia del aerogenerador al aumentar la velocidad del
viento" (fundamento cuatro de la decision ai folio 4543). Al alcanzar la velocidad limite, sin
embargo, se produce la desconexion simultdnea del aerogenerador, situacién en la que
puede encontrase durante varios dias. Por el contrario -afiade la OEP- " el aerogenerador,
segun la invencién objeto del litigio, puede accionarse por encima de la velocidad limite,
concretamente con potencia reducida; sin embargo, tan pronto como la velocidad del viento
caiga en el intervalo de la velocidad limite, de nuevo se alcanza la potencia nominal, de
manera que todo el dispositivo puede proporcionar un aporte de energia claramente mayor
gue los dispositivos conocidos del estado de la técnica y no presenta el comportamiento de
histéresis mencionado”.

-La reduccién progresiva de la potencia del aerogenerador en funcion de la velocidad del
viento, por tanto, era conocida y formaba parte del estado de la técnica. Y no sélo como el
pasc previo a una interrupcién definitiva del aerogenerador de forma pausada (o no
abrupta). Nada aportaria EP 496 si no descartara la desconexion a veiocidades extremas,
esto es, el procedimiento patentado presupone el funcionamiento continuo, sin interrupcion,
del aerogenerador, si bien a menor nimero de revoluciones y con potencia reducida. De ahi
que la patente no defina una velocidad de desconexion.

A tal efecto basta con observar la figura 6 de [a patente EP 715, que se adjunta como anexo
5 al informe Cecilio (documento 10 de la demanda, al folio 4018). La potencia (eje vertical)
disminuye en funcion de la velocidad del viento (eje horizontal). A partir de 20 m/s comienza
el descenso en la potencia, que es progresivo, hasta alcanzar la velocidad de corte, que se
fija en 33 m/s. Lo mismo cabe decir del documento Petersen (anexo 5, al folio 4035), que
estd datado en septiembre de 1982 y que contempla una figura con dos ejes (potencia y
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velocidad del viento) que describe una curva descendente siempre en funcion de la velocidad
del viento, hasta llegar a [a velocidad de desconexién (en este caso, 30 m/s).

Si comparamos esos dos graficos con la figura 1 de la patente impugnada (reverso del folio
3567), la Gnica diferencia es que en esta la curva descendente no llega a 0, dado gue no
contempia una velocidad limite o de desconexion.

Que el funcionamiento continuado, con reduccion de {a potencia y de la velocidad del rotor,
era conocido, se deduce no sélo de la memoria descriptiva, sino de los distintos antecedentes
gue se mencionan en los informes periciales. Asl, ademas de la patente EP 715, citada en la
memoria y a la que nos hemos referido, el informe Cecilio (documento diez de ia demanda,
al folio 3834), aportado por GAMESA, sefiala el documento Petersen, al que tambien nos
hem os referido, que describe una instalacién que opera a velocidad reducida si se incrementa
la velocidad del viento. La desconexién sélo se produce si el viento alcanza los 30 m/s. Es
clerto que tanto en la patente EP 715 como en el documento Petersen el rotor esta disefiado
para operar a dos velocidades. Mas no es menos cierto que los peritos también mencionan
un tercer antecedente, denominado el "informe Leithead" (anexo 7 de la pericial de Sriebe},
gue divulga en el afio 1991 una instalacién de energfa edlica con una turbina que funciona a
velocidad variable. La pagina 145, al folio 4078, incluye una figura que relaciona la velocidad
del rotor con la velocidad del viento. El perito de la demandada Sr. Paulino también analiza
dicho antecedente, que solo se aparta de la patente impugnada en tanto en cuanto prevé la
desconexién de la instalacién al alcanzar una velocidad determinada. Asi, el perito Sr. Paulino
dice al respecto lo siguiente {(pagina 17 del informe, al folio 4607):

"Este documento (el informe Leithead) se refiere a la reduccién de la velocidad de giro del
rotor durante el funcionamiento de la instalacion, pero prevé, como los demas documentos
gue se han estudiado, la desconexién cuando se llega a una velocidad maxima del viento.
Esta mencién expresa a gue la potencia se mantiene en su valor nominal, hasta que al llegar
a la velocidad méaxima permitida del viento la turbina es desconectada para esta velocidad de
corte del viento, excluye de manera expresa el funcionamiento segln las caracteristicas
reivindicadas por la patente 2149494, puesto que ésta se basa precisamente, como se ha
indicado y repetido en varias ocasiones, en el funcionamiento especifico después de haber
alcanzado la velocidad méxima de desconexién habitualmente aceptada en las condiciones de
la relvindicacién, es decir, disminucion continua y simultanea de la potencia y de la velocidad
del rotor en funcién del aumento de la velocidad del viento".

En definitiva y como conclusion, el mérito inventivo de la patente EP 496 radica en describir
un procedimiento de reduccion de la potencia y velocidad del rotor en funcién de la velocidad
del viento que exciuye la desconexién de la instalacion.

NOVENO.- Delimitado el ambito de proteccidn de la patente EP 496, analizaremos a
continuacién si los aerogeneradores de GAMESA infringen la patente. Al margen de la nulidad
por modificacién de la solicitud, GAMESA interesa en su recurso como pretension principal
que se revoque el pronunciamiento de la sentencia que declara la existencia de la infraccion.
Al entender de la recurrente, si la patente EP 496 se distingue del estado de la técnica
preexistente en la caracteristica y efecto esencial de evitar la desconexion de los
aerogeneradores, ante el aumento de la velocidad de! viento por encima de velocidades que
ponen en riesgo por sobrecarga la instalacion de energia edlica, dicha caracteristica no esta
presente en las realizaciones de GAMESA. En efecto, estas no evitan la desconexion y, en
consecuencia, no siguen funcionando en todo momento de manera continuada, sino que
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interrumpen su funcionamiento cuando el aerogenerador llega a una velocidad méaxima de
desconexion.

Si, por el contrario, sostiene el recurso, la patente tiene un ambito de proteccién mas amplio
y cubre también una realizacion en la que el aerogenerador se desconecta cuando hay
peligro de sobrecarga, la patente seria nula por falta de actividad inventiva. En el recurso,
por el contrario, no se cuestiona el requisito de la novedad.

ALOYS WOBBEN objeta que la recurrente ha reformulado su posicién juridica en segunda
instancia, alterando los términos del debate. Aceptamos que se ha invertido de alguna
manera los términos de la controversia. Rechazamos, por el contrario, cualquier
consecuencia juridica de esa modificacién y mucho menos que se haya infringido el articulo
456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (EDL 2000/77463). Dispone dicho precepto que en el
recurso de apelacion podra perseguirse que se revoque una sentencia "con arreglo a los
fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de
primera instancia". Impide, por tanto, que ante el tribunal "ad quem" se puedan plantear
recursos de apelacion sobre cuestiones no alegadas oportunamente en la primera instancia vy,
por tanto, respecto de las que no se ha dado al juzgado de instancia explicitamente la
posibilidad de resolverlas. En la contestacion de GAMESA EOLICA y GAMESA ENERGIA
plantea dos posibilidades que se proponen de forma alternativa (pagina 5, al folio 6032): (i)
que lo que realizan las demandadas caiga dentro de lo reivindicado por la patente de ALOYS
WOBBEN, en cuyo caso la patente seria nula; y (ii) que no existe infraccién, por cuanto los
modelos de GAMESA no evitan la desconexién, a diferencia de lo que ocurre con la patente.
En el recurso, por el contrario, reproduciendo lo mismo que fue objeto de analisis en primera
instancia, GAMESA alega con caracter principal que no existe infracciéon y, subsidiariamente,
interesa que se declare nula la patente por falta de actividad inventiva.

DECIMO.- Conforme al articulo 50 de la Ley de Patentes, la patente confiere a su titular el
derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricacién, el ofrecimiento, la introduccién en el comercio o la utilizacion de un
producto objeto de la patente o la importaciéon o posesién del mismo para alguno de los fines
mencionados.

b) La utilizacion de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha
utilizacién, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que la utilizacion del
procedimiento esta prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introduccion en el comercio o la utilizacion del producto directamente
obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importacién o posesion de dicho
producto para alguno de los fines mencionados.

El articulo 63, por su parte, enumera las medidas que el perjudicado por actos de infraccion
puede solicitar, entre las que se encuentran las instadas por la demandante, esto es, la
cesacion de los actos que violen su derecho (apartado a/), la indemnizacién de los dafios y
perjuicios (apartado b/), el embargo de los objetos producidos o importados con violacion de
su derecho y de los medios destinados a la produccién o a la realizacién del procedimiento
patentado (apartado c/) y la adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
violacién (apartado e/).
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Hemos dicho en sentencias anteriores que, con caracter general, para establecer si se ha
producido una invasidén del derecho de exclusiva que otorga la patente sera preciso. a)
interpretar la reivindicacién o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico
y juridico relevante, y asi poder determinar el alcance de la proteccién que otorga la patente;
y ello sentado, b) una comparacién entre o que la patente reivindica tal como fue concedida,
segun su correcto alcance, y la realizacion cuestionada como infractora, para determinar si
ésta reune todos y cada uno de ios elementos o caracteristicas reivindicadas, tanto en el
preambulo de la reivindicacién como en la parte caracterizadora, bien por identidad o bien
por equivalencia.

El alcance de la proteccién que confiere la patente se define por el contenido de las
reivindicaciones, que han de ser interpretadas teniendo en cuenta la descripcion y los dibujos
( arts. 26 y 60.1 LP, y art. 69 del Convenio de la Patente Europea), y no se contrae a los
elementos reivindicados aisladamente considerados, ni al conjunto de los que conforman la
parte caracterizadora, sino que el correcto alcance de la proteccion se especifica y define
porque comprende esos elementos combinados con los que describe fa parte
precaracterizadora o preambulo (que forman parte del estado de la técnica).

Et objeto de la interpretacién es, por tanto, el contenido de las reivindicaciones, si bien se
excluye una interpretacion meramente literal, ya que para interpretar las reivindicaciones
debe tenerse en cuenta la descripcién y los dibujos. Del Protocolo interpretativo del art. 69
del CPE podemos deducir (como hemos sefialado en otras multiples resoluciones) que, siendo
necesaria en todo caso la interpretacion, no debe asumirse un criterio voluntarista o
subjetivo porque, a la hora de extraer el sentido técnico y juridicamente relevante de las
reivindicaciones, debe evitarse la concepciéon de éstas como una mera pauta o linea directriz;
lo relevante no es, en este sentido, lo que el titular de la patente haya querido proteger. De
ahi que, de acuerdo con el Protocolo, el experto examinador (y, por tanto, el Juez) no debe
primar una interpretacién subjetiva, en atencién a la intencién del solicitante. La
interpretacion seré basicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invencién
en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaraciéon de ciencia gue
constituyen las reilvindicaciones.

DECIMOPRIMERO.- La sentencia apelada analiza la existencia de la infraccion en su
fundamento sexto. El juez a quo sefiala que "el objetivo de la patente no estriba en el corte o
interrupcion de servicio del aerogenerador, de una forma u otra, después de alcanzar una
velocidad critica que podria poner en peligro la integridad del aerogenerador, sino
precisamente en continuar la explotacién del aerogenerador, es decir, no parario, sino
continuar generando potencia con &l mismo en las condiciones de las reivindicaciones" Afiade
gue, "ademas produce el importante efecto de supresién del problema de la llamada
histéresis de reconexidon”.

A partir de esa primera consideracién, que atafie a la interpretacién de las reivindicaciones,
la sentencia analiza los informes periciales y, en especial, el elaborado por los peritos Sres.
Francisco y Gustavo, designados judicialmente en las diligencias de comprobacion,
concluyendo que los aerogeneradores de GAMESA objeto de la demanda aplican el
procedimiento patentado por ALOYS WOBBEN., Mediante la introduccién de un mecanismo
llamado "algoritmo de modo seguro”, los aerogeneradores de GAMESA disminuyen su
potencia a partir de lo que se venia considerando "velocidad de corte", sin necesidad de
desconectarse. Esa conclusion, al entender de la sentencia apelada, es corroborada por ios
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informes de los peritos de la actora (Sres. Paulino y Jose Angel) y no son desmentidos por
los de la demandada.

GAMESA alega en su recurso que la sentencia incurre en una "radical asimetria” en sus
fundamentos quinto y sexto, dado que no utiliza el mismo criterio al determinar el ambito de
proteccién de la patente en el analisis de la validez que en el de la infraccion. Mientras que el
efecto técnico de la desconexién, segln la sentencia, es el Unico elemento que confiere
novedad y actividad inventiva a la patente de ALOYS WOBBEN, ese mismo efecto no se
considera para descartar la infraccion. En definitiva, el recurso considera que los
aerogeneradores de GAMESA no caen dentro del ambito de proteccion de la patente EP 496
por cuanto se desconectan al llegar a una velocidad méxima que pone en peligro de
sobrecarga la instalacién, hecho que estima ha quedado plenamente acreditado.

DECIMOSEGUNDO.- El informe elaborado por los peritos designados judicialmente Don
Francisco y Don Gustavo en las diligencias de comprobacion acordadas por el Juzgado de lo
Mercantil 8 describe detalladamente los dispositivos, procedimientos e instalaciones de
GAMESA. Esa descripcion, referida el aerogenerador G90, es aceptada por ambas partes, por
lo que resefiamos a continuacion los exiremos fundamentales de la pericia:

-Durante los afios 2004 y 2005, " la potencia (de los aerogeneradores analizados) se
mantiene constante hasta llegar a la velocidad de corte de 21 m/s. Cuando se aicanza Ia
velocidad de corte el aerogenerador se detiene y se espera a que la velocidad de viento caiga
hasta los 18 m/s para reanudar su funcionamiento”. En el informe aparece la curva de
potencia con esos valores al folio 4847. Los peritos consideran que la tecnologia de GAMESA
hasta del afo 2004 no utilizaba el procedimiento reivindicado por la patente.

-Con la informacién obtenida del afic 2010 se desprende gue la curva de potencia (folio
4849) incorpora "un ramal descendente a partir de la velocidad del viento de 21 m/s, la que
se denominaba entonces "velocidad de corte"". Para entender el origen de ese ramal
descendente en funcidon de |a velocidad del viento, los peritos aluden a un mecanismo
incorporado en el afio 2007 conocido como el "algoritmo de modo seguro”. El informe incluye
como anexo 4 un documento denominado " control system" que describe el procedimiento
seguido por el algoritmo de modo seguro en los siguientes términos: " En caso de
velocidades altas del viento {cercanas al valor de corte), el sistema de control reduce al
mismo tiempo la referencia de velocidad del aerogenerador (para la regulacion tanto dei par
como de la inclinacién de las palas) y la referencia de potencia de salida (para el sistema de
regulacién del par) en una cuantia definida por el algoritmo de modo seguro "disminuyendo
las cargas soportadas e incrementando el tiempo de servicios". A partir de la tabla de
interpolacién que refiere aquel documento, los peritos constatan "que no hay cambios hasta
la velocidad del viento de 21 m/s". Por encima de esa velocidad, "el valor resultante de la
tabla va disminuyendo por interpolacion lineal hasta alcanzar 0,8 para los 25 m/s. Por las
informaciones que se contienen en el documento, la velocidad de consigna del generador
pasa de 1680 rpm cuando la velocidad del viento es de 21 m/s a 1344 cuando la velocidad
del viento es de 25 m/s."

.Ahora bien, el informe pericial confirma que los aerogeneradores de la demandada se
desconectan al alcanzar el viento una determinada velocidad (velocidad de corte). E
apartado correspondiente del anexo 4 lleva por titulo " Estrategia de control de paro para
vientos de altas velocidades" y refiere lo siguiente: "La estrategia de control de paro detiene
la turbina cuando se detectan altas velocidades de viento. Se aplican dos condiciones:
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{i) Velocidad de viento por encima de 25 m/s (con un filtro de primer orden, thau= 100
segundos), para G80, 83 & G87 & G80.

(i) Velocidad del viento por encima de 30 m/s {con un filtro de primer orden, thau= 2
segundos) para G80, G83 & G87 & G9O0.

Los peritos afiaden que, "si bien el algoritmo de modo seguro en su tabla de interpolacion
prevé velocidades del viento de hasta 40 m/s, se ha adoptado una estrategia de parar
cuando se alcanzan los 25 m/s".

A partir de esa descripcién objetiva de los aerogeneradores modelo G890, el informe pericial
extrae como conclusion (folio 4866) gue "la curva de potencia del generador G80 en el 2010
en su parte correspondiente a vientos de elevada velocidad, aplica el procedimiento de la
patente europea EP 0847496, validada en Espafia con el numero de publicacion ES 2140494
a partir de los que se consideraba anteriormente velocidad de corte, disminuye la velocidad
del generador y la potencia generada, disminuyendo las cargas soportadas e incrementando
el tiempo de servicio".

El informe pericial elaborado a instancias de ALOYS WOBBEN por el perito Don Paulino (folio
5829 y siguientes) corrobora las conclusiones de los peritos Francisco y Gustavo (extremo
séptimo de la pericia) en relacién con los aerogeneradores de la serie G90. Y analiza tas
series de aerogeneradores G5X (G52 y G58) y G9X (G90, G94 y G97), cencluyendo, de igual
modo, gue muestran caracteristicas analogas a aquéllos, al reducir la potencia generada con
el aumento de la velocidad del viento mas alla de la velocidad critica y, en consecuencia, que
reproducen las caracteristicas de R1 y R4 (extremo 8, al folio 5863). Por los mismos motivos
los aerogeneradores de GAMESA de la serie G10X (G128) "deben infringir también” la
patente espafiola de ALOYS WOBBEN.

DECIMOTERCERO.- En definitiva y como conclusion, de los informes periciales
(fundamentalmente del emitido por los Sres. Gustavo y Francisco) se deduce que los
aerogeneradores de GAMESA a partir del afio 2007 elevan la velocidad méxima de
desconexién, gue pasa, segun los distintos modelos, de 21 m/s a 25 m/s 0o 28 m/s. Elio no
obstante, contra lo relvindicado por la patente, ios aerogeneradeores de la demandada no
excluyen la desconexion ni evitan los problemas de histéresis asociados a la misma. A partir
de una velocidad determinada del viento (21 m/s) los aerogeneradores de GAMESA
contintian funcionando a menor potencia, hasta alcanzar la velocidad de corte, en la que se
desconectan.

Los peritos Sres. Gustavo y Francisco, ademas de reflejarlo en su informe, corroboraron en la
vista que los aerogeneradores de GAMESA no evitan la desconexidén. Aseguraron, por tanto,
que el problema de histéresis subsistia, si bien a una velocidad de viento mayor (se retrasa
de 21 a 25 m/s). De igual modo el perito Sr. Paulino, preguntado por la letrado de GAMESA
si los aerogeneradores de GAMESA "cortan o no cortan” (minuto 25 del segundo video de |a
sesion de 11 de junio), confirmdé que desconectan a 25 m/s, por lo que el problema de
histéresis "no queda solucionado" o no desaparece (minuto 26). Unicamente hay una "zona
de aprovechamiento adicional" entre 21 y 25 m/s.

En definitiva, dado que, como venimos exponiendo, el ambito de proteccidn de la patente
s6lo se extiende a aquellos aerogeneradores que contindan funcionando sin interrupcién y
que evitan la desconexidn, solventando con ello el problema de la histéresis
conexion/desconexién, estimamos que las realizaciones de la GAMESA no infringen la
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patente. Estas desconectan a una velocidad de viento que se define como "velocidad de
corte" y presentan el mismo problema de histéresis, si bien a una velocidad superior. Esa
velocidad de corte (25 m/s), ademas, se encuentra dentro de los parametros que han venido
considerandose como habituales, esto es, como velocidad usual de sobrecarga que aconseja
la desconexion,

Es incoherente que la sentencia sefiale que el "objetivo de la patente no estriba en el corte o
interrupcién de servicio del aerogenerador”, después de alcanzar el viento una velocidad
critica, sino "continuar la explotacién del aerogenerador, es decir, no pararlo sino continuar
generando potencia con el mismo en las condiciones de las reivindicaciones". Como resulta
contradictorio que al analizar la validez de la patente se sostenga que esta se aparta del
estado de la técnica por cuanto evita la desconexion y, por el contrario, que la existencia de
una velocidad de corte en los aerogeneradores de GAMESA no excluya la infraccién.

El problema de histéresis, que solventa la patente, subsiste si el aerogenerador se
desconecta en un punto de velocidad maxima que pone en peligro de sobrecarga a toda la
instalacién. Y ese problema, como venimos insistiendo, se da en los distintos modelos de la
demandada. El mero hecho de que se haya ampliado la zona de aprovechamiento no implica
infraccion, pues en la fecha de prioridad de |la patente se conocian los aerogeneradores que
reducian su potencia en funcién de la velocidad del viento, si bien en modelos que no
excluian la desconexion. El simple funcionamiento a partir de una velocidad maxima de
desconexién que la patente no determina ampliaria injustificadamente el ambito de
proteccion de las reivindicaciones. Nos apartamos, de este modo, de las conclusiones de los
peritos judiciales, asumidas por el perito Sr. Paulino, lo cual no debe extrafiar, pues la
pericial judicial no tuvo por objeto analizar la validez de la patente y la incidencia que en la
actividad inventiva tiene la ausencia de desconexion. Asi lo manifestaron los peritos Gustavo
y Francisco en la vista, a preguntas de la letrada de GAMESA (minuto 1:17 de la sesion de 5
de julio). Es al precisar el ambito de proteccion de la patente y al constrefir su alcance
cuando se advierte que no existe infraccion.

Por lo expuesto, con estimaciéon del recurso de apelacidn interpuesto por GAMESA, procede
revocar la sentencia de instancia y, en consecuencia, desestimar integramente la demanda
de infraccion. Y, dado que en el recurso de GAMESA la pretension de nulidad de la patente se
formula con caracter subsidiario, no entramos a analizarla. Debe desestimarse, por otro lado,
la impugnacion de ALOYS WOBBEN, que postulaba se aumentara la indemnizacion y que,
légicamente, presuponia la confirmacion de la condena por infraccion a las entidades del
GRUPO GAMESA.

DECIMOCUARTO.- Las costas de primera instancia de la demanda de infraccién interpuesta
por ALOYS WOBBEN contra las empresas del Grupo GAMESA han de imponerse a la parte
actora, conforme a lo dispuesto en el articulo 394 de |la ley de Enjuiciamiento Civil

(EDL 2000/77463).

No se imponen las costas del recurso, por el contrario, tal y como dispone el articulo 398 de
la LEC. (EDL 2000/77463) Tampoco imponemos las costas de la impugnacion, dado que su
desestimacion ha venido determinada por la estimacidn del recurso.

Vistos los articulos citados y demas de general y pertinente aplicacion.

FALLO
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Estimar en parte el recurso de apelacién interpuesto por la representacion procesal de
GAMESA INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L.U., GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA
S.A., GAMESA ENERGIA S.A., GAMESA EOLICA S.L. y GEER GRUPO ENERGETICO XXI S.A.
contra la sentencia dictada en fecha 23 de diciembre de 2013, que modificamos en el sentido
de desestimar integramente la demanda interpuesta por ALOYS WOBBEN contra GAMESA
INNOVATION AND TECHNOLOGY S.L.U.,, GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA S.A.,
GAMESA ENERGIA S.A., GAMESA EOLICA S.L. y GEER GRUPO ENERGETICO XXI S.A., a
quienes absolvemos libremente, con imposicion de las costas de primera instancia
correspondiente a la demanda por infraccion a la entidad demandante. Se mantienen el resto
de pronunciamientos.

Sin imposicion de las costas del recurso y de la impugnacion. Con devolucion al recurrente el
deposito constituido para la interposicién del recurso.

Contra la presente resolucién las partes legitimadas podran interponer recurso de casacion
y/o extraordinario por infraccién procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte dias
siguientes al de su notificacion, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de
aplicacion.

Remitanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez
firme, a los efectos pertinentes.

Asi, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevara certificacion al Rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leida y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo dia de su fecha,
por el IiImo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia publica. Doy fe.

Fuente de suministro: Centro de Documentacion Judicial. I|dCendoj:
08019370152016100003
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