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Magistrado: don Alfonso Merino Rebollo.

ANTECEDENTES DE HECHOS

PRIMERO.-La representacion procesal de la entidad Two-Way Media Ltd (en adelante Two-Way) presento
demanda de juicio ordinario ejercitando una accion de infraccidn de las patentes ES 2.394.182 y ES 2.534.293
y una accién de reclamacion de dafios y perjuicios, con los hechos y fundamentos de derecho referidos en su
escrito, lo cual dio lugar al Juicio Ordinario 517/2017-X.

SEGUNDO.- Emplazadas las demandadas Telefénica de Espania, S. A. U., Distribuidora de Televisidn Digital, S.
A. U,y Telefénica, S. A., contestaron ala demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora en los términos
que constan. A su vez, formularon reconvencion y excepcion de nulidad (que fue tratada como reconvencion)
por medio de las cuales ejercitaron una accion de nulidad de las patentes ES 2.394.182 y ES 2.534.293 por
carecer de contribucion técnica, por falta de novedad, por falta de actividad inventiva y por adiciéon de materia,
con los hechos y fundamentos de derecho referidos en sus escritos.

TERCERO.- Emplazada la demandada reconvenida y actora principal Two-Way presenté escrito de
contestacion oponiéndose a las pretensiones de las actoras reconvencionales en los términos que constan.

CUARTO.- Por auto, se acordé acumular a las presentes actuaciones el Juicio Ordinario 733/2018-X en el que
las entidades Telefénica, S. A.,y Acens Technologies, S. L., ejercitaron una accién de nulidad de las patentes ES
2.394.182y ES 2.534.293 por falta de novedad y por falta de actividad inventiva, con los hechos y fundamentos
de derecho referidos en su escrito, y en el que la entidad Two-Way contesté a la nulidad oponiéndose a la
misma.

QUINTO.- Las audiencias previas se celebraron en dos sesiones distintas, una por cada juicio ordinario, en la
que las partes presentaron las pruebas que constan en acta para acreditar los hechos controvertidos.
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SEXTO.- El juicio se celebrd en varias sesiones y distanciadas en el tiempo debido a la enfermedad de uno
de los peritos. Las citadas sesiones se celebraron los dias 2, 3, 4 y 5 de mayo y 15 de junio de 2022 en las
que se practicaron las pruebas admitidas. Debido a la magnitud de las alegaciones y de la prueba practicada,
las conclusiones se realizaron por escrito. Por diligencia de ordenacion de 1 de julio de 2022, quedaron las
actuaciones vistas y conclusas para sentencia.

SEPTIMO.- La presente cuestién juridica fue sometida, el dia 7 de octubre de 2022, a consideracion de la
Seccidn de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, integrada por Diia. Yolanda
Rios Lépez (coordinadora), D. Florencio Molina Lépez y Don Alfonso Merino Rebollo, en cumplimiento estricto
del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo
de 15 dejulio de 2014 de la Comision Permanente del CGPJ, revisado por Acuerdo de la Comisidon Permanente
CGPJ de 18 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Hechos no controvertidos.

1.1 Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos entre las partes ( ex art. 281.3
LEC) los siguientes:

a) La actora Two-Way Media Ltd es titular de la Patente Europea EP 2.278.775 (en adelante EP777) validada
en Espafa con el nUmero ES 2.394.182 (en adelante, ES182), que lleva por titulo "Procedimiento y aparato
de multidifusion”. Dicha patente caducé el 8 de mayo de 2017 por expiracion de su vida legal de veinte afios
y reivindicaba como prioridad la patente norteamericana US 644072 de 9.5.1996. La patente contiene 40
reivindicaciones, de las cuales la 1, 22, 33 y 38 son independientes y el resto dependientes.

b) La actora Two-Way Media Ltd también es titular de la Patente Europea EP 2.323.333 (en adelante EP333)
validada en Espaiia con el nimero ES 2. 534.293 (en adelante, ES293), que lleva por titulo "Método y aparato
de multidifusion”. Dicha patente caducé el 8 de mayo de 2017 por expiracidn de su vida legal de veinte afios
y reivindicaba como prioridad la patente norteamericana US 644072 de 9.5.1996. La patente contiene 38
reivindicaciones, de las cuales la 1, 37 y 38 son independientes y el resto dependientes y multidependientes.

c) Las entidades Telefénica de Espafia, S. A. U., Distribuidora de Televisién Digital, S. A. U., y Telefénica, S.
A., estarian encargadas, en principio y dejando a salvo lo que se explicarda mas adelante, del desarrollo y
explotacion en Espaiia de las siguientes realizaciones cuestionadas:

i) La plataforma de distribucion y difusién de televisién de pago (servicios IPTV), denominada comercialmente,
"MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o "Imagenio").

i) El producto/servicio "MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente como

"Yomvi", "Multipantalla” 0 "GO"), que permite el acceso a la citada plataforma a través de diferentes dispositivos.

iii) El producto/servicio "MOVISTAR+ READY", que permite el acceso a la citada plataforma a través de Smart
TVs.

1.2 La entidad Two-Way considera que las tres realizaciones cuestionadas de la demandada infringen las
reivindicaciones independientes 1, 22, 33 y 38 y varias dependientes de la patente ES182. Asimismo, entiende
que dichas realizaciones también infringen las reivindicaciones 1, 37 y 38 y varias dependientes de la patente
ES293.

1.3 Por su parte, las entidades Telefénica de Espafia, S. A. U., Distribuidora de Television Digital, S. A. U., y
Telefénica, S. A., y Acens Technologies, S. L., (a las cuales nos referiremos de manera general como las
entidades del Grupo Telefénica), a través de la demanda reconvencional, de la excepcién de nulidad y de la
demanda principal, consideran que la patente ES182 es nula por falta de caracter técnico, por falta de novedad,
por falta de actividad inventiva y por adiciéon de materia. Ademas, también afirman que la patente ES293 es
nula por falta de caracter técnico, por falta de novedad, por falta de actividad inventiva y por adiciéon de materia.
Asimismo y de manera subsidiaria a la alegacién de nulidad, niegan que sus productos infrinjan las citadas
patentes y la falta de legitimacién pasiva de Telefénica, S. A.

1.4 Para resolver esta litis, empezaremos exponiendo el &mbito de aplicacion de las patentes, para después
resolver las alegaciones de nulidad y, posteriormente, de infraccion y de legitimacién pasiva.

SEGUNDO.- Sobre el ambito de proteccion de las patentes litigiosas.

A) Configuracién legal y jurisprudencial de la determinacion del ambito de proteccion.
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2.1 El dmbito de proteccion de una patente viene determinado por las reivindicaciones, interpretadas conforme
la descripciony los dibujos. El art. 69.1 CEP (CEP 2000) establece que: " El alcance de la proteccién que otorga
la patente europea o la solicitud de patente europea estara determinado por las reivindicaciones. No obstante,
la descripcion y los dibujos serviran para interpretar las reivindicaciones".

2.2. El Protocolo Interpretativo del citado precepto, consagra en su art. 1: " El articulo 69 no deberd interpretarse
en el sentido de que el alcance de la proteccion que otorga la patente europea haya de entenderse segun el
sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripcién y los dibujos sirvan udnicamente
para disipar las ambigliedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el
sentido de que las reivindicaciones sirvan unicamente de linea directriz y que la proteccion se extienda también
a lo que, en opinién de una persona experta que haya examinado la descripcion y los dibujos, el titular de la
patente haya querido proteger. El articulo 69 deberd, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre
€sos extremos una posicién que garantiza a la vez una proteccion equitativa para el solicitante de la patente y
un grado razonable de certidumbre a terceros".

2.3. Ademas, el art. 84 CPE dice: " Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion.
Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripcion".

2.4. Por su parte, el articulo 68 de la Ley de Patentes (LP) especifica: "Cuando se introduzca en Espaifia un
producto con relaciéon al cual exista una patente de procedimiento para la fabricacién de dicho producto,
el titular de la patente tendra con respecto al producto introducido los mismos derechos que la presente
Ley le concede en relacion con los productos fabricados en Espafia. Si una patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricacion de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario,
que todo producto o sustancia de las mismas caracteristicas ha sido obtenido por el procedimiento patentado.
En la practica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomaran en
consideracién los legitimos intereses del demandado para la protecciéon de sus secretos de fabricacion y
negocios."

2.5. En definitiva, lo que hay que hacer es interpretar las reivindicaciones, superando la estricta interpretacién
literal pero sin llegar a considerar las reivindicaciones como una mera guia o pauta de lo que el titular quiso
proteger, tal como se dice en el principio general recogido en el protocolo de interpretacion del art. 69 CPE.

2.6. No se trata de hacer una interpretacién subjetiva del ambito de proteccion de la patente, buscando la
intencién del inventor al redactar la patente, sino objetivar esa interpretacion a través de la figura del experto
en la materia, con el fin de dotar de seguridad juridica a terceros que leyeran la patente y pudiera saber hasta
donde alcanza su ambito de proteccion.

2.7 Consideramos que en el juicio de validez de una patente (al igual que ocurre en el juicio de infraccion), la
determinacion y fijacién del ambito de proteccion de la misma'y, en concreto, de sus limites, se configura como
una fase previa y necesaria en dicho andlisis de validez.

2.8 En el Case Law of the Boards of Appeal de la EPO (version 2016, pag. 289), encontramos el principio segun
el cual la descripcién y los dibujos se utilizan para interpretar las reivindicaciones e identificar su objeto, en
particular para juzgar si es nuevo o no obvio. Los términos en los que se expresa son los siguientes:

" The subject-matter of claims is governed by Art. 84 EPC and their function by Art. 69 EPC. According to Art. 84
EPC the claims define the invention for which protection is sought. According to Art. 69 EPC the claims determine
the extent of the protection which will be conferred by the patent, through their definition of the invention. Under
Art. 69 EPC the description and drawings are used to interpret the claims. The question arises whether it is
possible to interpret the claims in the light of the description and drawings as provided in Art. 69 EPC merely in
order to determine the extent of protection or whether it is also possible to do so in order to establish whether
the conditions governing patentability and clarity have been satisfied.

In a number of decisions, such as T 23/86 (0J 1987, 316), T 16/87 (0J 1992, 212), T 89/89, T 121/89, T 476/89,
T 544/89, T 565/89, T 952/90, T 439/92, T 458/96, T 717/98, T 500/01, T 1321/04 and T 1433/05, the boards
of appeal have laid down and applied the principle whereby the description and drawings are used to interpret
the claims and identify their subject-matter, in particular in order to judge whether it is novel and not obvious.
Likewise, in a large number of decisions (e.g. T 327/87, T 238/88, 0J 1992, 709; T 416/88, T 194/89, T 264/89
, T430/89, T 472/89, T 456/91, T 606/91, T 860/93, T 287/97, T 250/00, T 505/04 ), the boards interpreted
the claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear and concise
within the meaning of Art. 84 EPC 1973".

2.9 La Decision T 1279/04 de la Camara de Recursos de la EPO de 25 de septiembre de 2007 sefala que no
existe conflicto (en los Estados donde estan unificados los procedimientos de infraccién y de validez), acerca
del alcance o ambito de proteccion de la patente en el andlisis de validez y en el de infraccion:
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" There is, however, no conflict between the above view of the board and the appellant proprietor's contention
that (in those contracting states where revocation and infringement proceedings are consolidated) the scope
of the claims as assessed for validity in revocation proceedings and for extent of protection in infringement
proceedings must be identical".

2.10 La Seccion 152 de la llma. Audiencia Provincial de Barcelona, en sus resoluciones, tanto en materia de
infraccién como en materia de validez, se pronuncia en este sentido. Por ejemplo, la Sentencia de la AP de
Barcelona, seccion 152, de 24 de noviembre de 2016, ponente: Ilmo. Sr. Garnica Martin (Roj: SAP B 9303/2016):

" CUARTO. Interpretacion del contenido de la patente.

16. La interpretacion del contenido o ambito material de la patente constituye un presupuesto previo necesario
para evaluar correctamente la novedad y actividad inventiva de las patentes , asi como de la existencia de
infraccidn, tal y como de forma reiterada hemos venido entendiendo (asi nuestra Sentencia de 2 de mayo de 2005
(ROJ:SAP B 4386/2005 - ECLI:ES:APB:2005:4386 ) o mas recientemente la de 30 de enero de 20713 (ROJ:SAP B
2722/2013 - ECLI:ES:APB:2013:2722 ), entre otras muchas".

B) Del concreto ambito de proteccion de la patente ES182.

2.11 La patente ES182 objeto de autos tiene 40 reivindicaciones, siendo el tenor literal de la R1 independiente
el siguiente:

"1.Un procedimiento implementado por ordenador para la reproduccion de un flujo de medios, comprendiendo
el procedimiento, en un ordenador del cliente:

-mostrar una lista de flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccion, en el que la
lista se obtiene a través de una red de comunicaciones desde una fuente remota desde el ordenador del cliente;

- detectar una seleccion de un flujo de medios de la lista mostrada de flujos de medios seleccionables por el
usuario, y

- en respuesta a la deteccion de la seleccién del flujo de medios seleccionado:

- transmitir informacidn a un servidor que permita el registro remoto de la informacidn relacionada con la
seleccion;

- solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado para el ordenador del cliente,
- recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- transmitir a un servidor informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado para el
ordenador del cliente para permitir el registro remoto de la informacién relacionada con la entrega del flujo de
medios seleccionado para el ordenador del cliente, y

- reproducir la secuencia de medios en el ordenador del cliente."
2.12 Las caracteristicas técnicas de la R1 son:

- 1.a Un procedimiento implementado por ordenador para la reproduccion de un flujo de medios,
comprendiendo el procedimiento, en un ordenador del cliente:

- 1.b mostrar una lista de flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccion,

- 1.c en el que la lista se obtiene a través de una red de comunicaciones desde una fuente remota desde el
ordenador del cliente

- 1.d detectar una seleccion de un flujo de medios de la lista mostrada de flujos de medios seleccionables
por el usuario

- 1.ey en respuesta a la deteccion de la seleccidn del flujo de medios seleccionado:

- 1.e.1 transmitir informacién a un servidor que permita el registro remoto de la informacién relacionada con
la seleccion

- 1.e.2 solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado para el ordenador del cliente,
- 1.e.3 recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones

- 1.e.4 transmitir a un servidor informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado para
el ordenador del cliente para permitir el registro remoto de la informacién relacionada con la entrega del flujo
de medios seleccionado para el ordenador del cliente

- 1.e.5 y reproducir la secuencia de medios en el ordenador del cliente.

4
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2.13 La R 22 es la siguiente:

" Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que almacena instrucciones que, cuando
se ejecuta en un ordenador de un cliente, hacen que el ordenador del cliente reproduzca un flujo de medios, las
instrucciones comprendiendo instrucciones para:

- mostrar una lista de flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccidn, en el que
la lista se obtiene a través de una red de comunicaciones desde una fuente remota del ordenador del cliente;

- detectar una seleccién de un flujo de medios de la lista visualizada de flujos de medios seleccionables por el
usuario; y

- en respuesta a la deteccién de la seleccién del flujo de medios seleccionado:

- transmitir informacidn a un servidor que permite el registro remoto de la informacion relacionada con la
seleccion;

- solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente;
- recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- transmitir a un servidor informacidn relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador
del cliente para permitir el registro remoto de la informacidn relacionada con la entrega del flujo de medios
seleccionado al ordenador del cliente, y

- reproducir el flujo de medios en el ordenador del cliente."
2.14 Las caracteristicas técnicas de la R22 son:

- 22.a Un medio de almacenamiento legible por ordenador no transitorio que almacena instrucciones que,
cuando se ejecuta en un ordenador de un cliente, hacen que el ordenador del cliente reproduzca un flujo de
medios, las instrucciones comprendiendo instrucciones para:

- 22.b mostrar una lista de flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccion,

- 22.c en el que la lista se obtiene a través de una red de comunicaciones desde una fuente remota del
ordenador del cliente

- 22.d detectar una seleccién de un flujo de medios de la lista visualizada de flujos de medios seleccionables
por el usuario

-22.ey enrespuesta a la deteccion de la seleccién del flujo de medios seleccionado:

- 22.e.1 transmitir informacién a un servidor que permite el registro remoto de la informacién relacionada con
la seleccion

- 22.e.2 solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente,
- 22.e.3 recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones

- 22.e.4 transmitir a un servidor informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado al
ordenador del cliente para permitir el registro remoto de la informacién relacionada con la entrega del flujo de
medios seleccionado al ordenador del cliente

- 22.e.5 y reproducir el flujo de medios en el ordenador del cliente.

2.15 La R 33 dice asi:

" Un sistema para la reproduccién de medios, comprendiendo el sistema, en un ordenador de un cliente:
- un dispositivo de entrada del usuario;

- un dispositivo de salida de audio;

- un dispositivo de salida de video;

- una interfaz de comunicaciones configurada para acoplarse a una red de comunicaciones; y

- un procesador acoplado al dispositivo de entrada del usuario, los dispositivos de salida de audio y de video, y
la interfaz de comunicaciones, estando el procesador configurado para ejecutar instrucciones para:

- visualizar a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de video una lista de flujos de
medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccion, en el que la lista se obtiene a través de
la interfaz de comunicaciones desde una fuente remota desde el ordenador del cliente;
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- detectar a través del dispositivo de entrada del usuario una seleccién de un flujo de medios de la 30 lista
visualizada de flujos de medios seleccionables por el usuario; y

- en respuesta a la deteccion de la seleccion del flujo de medios seleccionado:

- transmitir informacidn a un servidor que permita el registro remoto de la informacion relacionada con la
seleccion;

- solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente;
- recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- transmitir a un servidor informacion relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado en el ordenador
del cliente para habilitar el registro remoto de informacidn relacionada con la entrega del flujo de medios
seleccionado al ordenador del cliente, y

- reproducir el flujo de medios seleccionados a través del dispositivo de salida de audio 40 y/o el dispositivo de
salida de video."

2.16 Las caracteristicas técnicas de la R33 son:

- 33.a un sistema para la reproduccion de medios, comprendiendo el sistema, en un ordenador de un cliente:
- 33.b un dispositivo de entrada del usuario;

- 33.c un dispositivo de salida de audio;

- 33.d un dispositivo de salida de video;

- 33.e una interfaz de comunicaciones configurada para acoplarse a una red de comunicaciones; y

- 33.f un procesador acoplado al dispositivo de entrada del usuario, los dispositivos de salida de audio y de
video, y la interfaz de comunicaciones, estando el procesador configurado para ejecutar instrucciones para:

- 33.g visualizar a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de video una lista de
flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccién, en el que la lista se obtiene a
través de la interfaz de comunicaciones desde una fuente remota desde el ordenador del cliente;

- 33.h detectar a través del dispositivo de entrada del usuario una seleccién de un flujo de medios de la 30 lista
visualizada de flujos de medios seleccionables por el usuario; y

- 33.i en respuesta a la deteccidn de la seleccion del flujo de medios seleccionado:

- 33.i.1 transmitir informacién a un servidor que permita el registro remoto de la informacién relacionada con
la seleccion;

- 33.i.2 solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente;
- 33.i.3 recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- 33.i.4 transmitir a un servidor informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado en el
ordenador del cliente para habilitar el registro remoto de informacién relacionada con la entrega del flujo de
medios seleccionado al ordenador del cliente, y

- 33.i.5 reproducir el flujo de medios seleccionados a través del dispositivo de salida de audio 40 y/o el
dispositivo de salida de video

2.17 La R 38 tiene la siguiente redaccion:
" Una red para la reproduccién de medios que comprende:

-al menos un servidor configurado para convertir informacion de audio o visual en uno o mas flujos de 15 medios
de paquetes digitales dirigidos que cumplen con las especificaciones de un protocolo de comunicacion de red;

- al menos un servidor configurado para suministrar uno o mds flujos de medios a través de una red de
comunicaciones a al menos un ordenador de un cliente;

- al menos un servidor configurado para monitorizar la entrega de los uno o mas flujos de medios;

- al menos un servidor configurado para registrar informacion relacionada con la entrega de los uno o mas flujos
de medios, y

- uno o mas ordenadores del cliente, que incluyen un ordenador del cliente respectivo, comprendiendo el
ordenador del cliente respectivo:
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- un dispositivo de entrada;

- un dispositivo de salida de audio;

- un dispositivo de salida de video;

- una interfaz de comunicaciones configurada para acoplarse a una red de comunicaciones;

- un procesador acoplado al dispositivo de entrada, a los dispositivos de salida de audio y de video, y la interfaz
de comunicaciones; e

- instrucciones ejecutables por el procesador para:

- visualizar a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de video una lista de flujos de
medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccion, en el que la lista se obtiene a través de
la interfaz de comunicaciones desde una fuente remota desde el ordenador del cliente;

- detectar una seleccidn de un flujo de medios de la lista visualizada de flujos de medios seleccionables por el
usuario; y

- en respuesta a la deteccion de la seleccion de la secuencia de medios seleccionada:

- transmitir informacidn a un servidor que permite el registro remoto de la informacion relacionada con la
seleccion;

- solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente,
- recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- transmitir a un servidor informacidn relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador
del cliente correspondiente para permitir el registro remoto de informaciones relacionadas con la entrega del
flujo de medios seleccionado en el ordenador del cliente respectivo; y

- reproducir el flujo de medios a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de video."
2.18 Las caracteristicas de la R38 son, a saber:
- 38.a una red para la reproduccién de medios que comprende:

- 38.b al menos un servidor configurado para convertir informacién de audio o visual en uno o mas flujos de 15
medios de paquetes digitales dirigidos que cumplen con las especificaciones de un protocolo de comunicacién
dered;

- 38.c al menos un servidor configurado para suministrar uno o mas flujos de medios a través de una red de
comunicaciones a al menos un ordenador de un cliente;

- 38.d al menos un servidor configurado para monitorizar la entrega de los uno o mas flujos de medios;

- 38.e al menos un servidor configurado para registrar informacién relacionada con la entrega de los uno o
mas flujos de medios, y

- 38.f uno o mas ordenadores del cliente, que incluyen un ordenador del cliente respectivo, comprendiendo el
ordenador del cliente respectivo:

- 38.f.1 un dispositivo de entrada;

- 38.f.2 un dispositivo de salida de audio;

- 38.f.3 un dispositivo de salida de video;

- 38.f.4 una interfaz de comunicaciones configurada para acoplarse a una red de comunicaciones;

- 38.f.5 un procesador acoplado al dispositivo de entrada, a los dispositivos de salida de audio y de video, y
la interfaz de comunicaciones; e

- 38.f.6 instrucciones ejecutables por el procesador para:

- 38.g visualizar a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de video una lista de
flujos de medios seleccionables por el usuario disponibles para la reproduccién, en el que la lista se obtiene a
través de la interfaz de comunicaciones desde una fuente remota desde el ordenador del cliente;

- 38.h detectar una seleccién de un flujo de medios de la lista visualizada de flujos de medios seleccionables
por el usuario; y

- 38.i en respuesta a la deteccidn de la seleccion de la secuencia de medios seleccionada:
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- 38.i.1 transmitir informacion a un servidor que permite el registro remoto de la informacion relacionada con
la seleccion;

- 38.i.2 solicitar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente,
- 38.i.3 recibir el flujo de medios seleccionado a través de una red de comunicaciones;

- 38.i.4 transmitir a un servidor informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado al
ordenador del cliente correspondiente para permitir el registro remoto de informaciones relacionadas con la
entrega del flujo de medios seleccionado en el ordenador del cliente respectivo; y

- 38.i.5 reproducir el flujo de medios a través del dispositivo de salida de audio y/o el dispositivo de salida de
video."

C) Del concreto ambito de proteccion de la patente ES293.
2.19 La patente ES293 objeto de autos tiene 38 reivindicaciones, siendo el tenor literal de la R1 el siguiente:

"1.Un método para la medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades
comerciales, comprendiendo el método:

la recepcidn de una solicitud para la transmision continua de medios en tiempo real desde un ordenador cliente;

el envio desde el servidor de medios al ordenador cliente de una secuencia continua de piezas individuales de
informacidn que corresponden a la transmisién continua de medios en tiempo real que tenga una planificacion
de programacion predeterminada, en donde el envio es a través de unidifusion, multidifusion y/o emisién;

la deteccion de una terminacidn del envio;

después de la terminacidn, la determinacidn de informacién para establecer una extensién de la transmision
continua de medios en tiempo real que se envié al ordenador cliente, en donde la extension de la transmision
continua de medios en tiempo real que se envié al cliente es menor que la transmision continua de medios en
tiempo real completa; y

registro de la informacion con finalidades comerciales."
2.20 Las caracteristicas técnicas de la R1 son:

- 1.a un método para la medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades
comerciales, comprendiendo el método:

- 1.b la recepcién de una solicitud para la transmisién continua de medios en tiempo real desde un ordenador
cliente

-1.c el envio desde el servidor de medios al ordenador cliente de una secuencia continua de piezas individuales
de informacién que corresponden a la transmisién continua de medios en tiempo real que tenga una
planificacién de programacion predeterminada, en donde el envio es a través de unidifusion, multidifusion y/
0 emision

- 1.d la deteccion de una terminacién del envio

- 1.e después de la terminacién, la determinacién de informacién para establecer una extensién de la
transmision continua de medios en tiempo real que se envio al ordenador cliente,

- 1.f en donde la extensién de la transmisién continua de medios en tiempo real que se envié al cliente es
menor que la transmision continua de medios en tiempo real completa

- 1.g y registro de la informacién con finalidades comerciales
2.21 Lareivindicacion 37 tiene la siguiente redaccién:

" Un sistema para la medicion de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales,
que comprende uno o mas servidores, comprendiendo los uno o mas servidores:

uno o mas procesadores;

memoria; y

medios para la realizacién de cualquiera de los métodos segun las reivindicaciones 1-36."
2.22 Las caracteristicas técnicas de la R37 son las siguientes:

- 37.a un sistema para la medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades
comerciales,
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- 37.b que comprende uno o mas servidores, comprendiendo los uno o mas servidores: uno o mas
procesadores; memoria; y medios para la realizacién de cualquiera de los métodos segun las reivindicaciones
1-36.

2.23 La reivindicacion 38 reza asi:

" Un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena uno o mas programas, comprendiendo los
uno o0 mas programas instrucciones, que cuando las ejecutan los uno o mds servidores hacen que los uno o mas
servidores realicen cualquiera de los procedimientos segun las reivindicaciones 1-36."

2.24 Las caracteristicas técnicas de la R38 se puede concretar en:
- 38.a un medio de almacenamiento legible por ordenador que almacena uno o mas programas,

- 38.b comprendiendo los uno o mas programas instrucciones, que cuando las ejecutan los uno o mas
servidores hacen que los uno o mas servidores realicen cualquiera de los procedimientos segun las
reivindicaciones 1-36.

TERCERO.- Sobre la nulidad por carecer de contribucion técnica de la patenteES182.

3.1 La primera cuestién que hemos de juzgar es la validez de la patente ES182 antes que la infraccién, como ya
puso de manifesté la Audiencia Provincial de Barcelona, Seccién 152, en su sentencia de 9 de mayo de 2008,
fundamento juridico segundo: " Es Iégico que con cardcter previo al estudio de la infraccién denunciada de las
patentes de la actora ES 520.389 y EP 0.244.944, examinemos su validez por haberse interesado su nulidad en
la reconvencién formulada por la demandada (STADA), y haberse desestimado en la sentencia". Sobre dicha
validez, empezaremos abordando la accidon de nulidad de la patente ES182 por carecer de contribucién técnica
que afectaria a toda la patente, dejando para los siguientes fundamentos los otros motivos de nulidad (falta
de novedad, de actividad inventiva y adicion de materia) alegados.

3.2 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que la Unica caracteristica que diferencia a la patente ES182
del estado de la técnica seria que incluye una etapa de transmision a un servidor y su posible registro de
informacion sobre la selecciéon y entrega del flujo de medios, pues asi lo habria indicado la entidad Two-Way
durante la tramitacion de la patente. A partir de este dato, entiende que la citada patente "no contribuye en modo
alguno a mejorar las técnicas de streaming o transmisién de un flujo de medios existentes, ni la transmision de
informacioén entre cliente y servidor". Afiadiendo: "la patente simplemente proporcionaideas abstractas y vagas
que podrian definir cualquier sistema de streaming de audio o video conocido, y se limita a incluir una etapa
que tiene por objeto, simplemente, la transmisién desde el ordenador del cliente al servidor de informacién
relacionada con la entrega de los contenidos (flujo de medios) seleccionados. Esta etapa no aporta ninguna
contribucidn técnica, pues no mejora ningun aspecto técnico de la transmisién en streaming ni contempla
aplicacion alguna de la informacion (sobre la entrega del contenido seleccionado) transmitida al servidor para
la solucion de un problema técnico". Por ello concluyen que las reivindicaciones de la patente "estan vacias de
contenido técnico porque carecen de cualquier ensefianza sobre como modificar o crear un estado de cosas
con empleo de fuerzas de la naturaleza u otros medios de caracter técnico".

3.3 Esto lleva a las entidades del Grupo Telefénica a mantener que la patente seria nula por aplicacion del art.
138 letra a) del CPE en relacién con el art. 52 letra c) del mismo texto legal. Las aludidas sociedades afirman
que las reivindicaciones recogen Unicamente ideas vagas y abstractas que seria equiparables a "los planes,
principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las
actividades econdmicas, asi como los programas de ordenador” del art. 52.

3.4 No podemos coger una sola caracteristica de una reivindicacién y considerarla de manera aislada para
sostener que dicha reivindicacién es nula por no tener caracter técnico. Y, mucho menos aun, partir de esa sola
caracteristica para considerar que toda la patente (que tiene cuarenta reivindicaciones) es nula por el mismo
motivo. Tampoco podemos considerar que la citada caracteristica sea un cimulo de ideas abstractas y vagas
y considerarlas igual que los planes, principios y métodos del art. 52,c) del CPE.

3.5 Y decimos que no lo podemos hacer, ya que contradice abiertamente la doctrina expuesta por la EPO en
sus Guidelines y en su Case Law. Pasamos a continuacion a exponer parte de esta doctrina que comporta la
desestimacion de este primer motivo de nulidad.

3.6 El concepto de invencion para la EPO y su relacién con el art. 52 del CPE, lo exponen las Guidelines ( Part
G - Chapter II-1y 2, edicion 2022) de este modo:

"The question of whether there is an invention within the meaning of Art. 52(1) is separate and distinct from
the questions of whether it is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step.
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The exclusions from patentability under Art. 52(2) play a role in assessing both patent eligibility and inventive
step because patent protection is reserved for inventions involving a "technical teaching", i.e. an instruction
addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical
means. This twofold assessment is referred to as the "two-hurdle approach” (G 1/19).

The first hurdle, also referred to as the patent eligibility hurdle, requires that the claimed subject-matter as a
whole must not fall under the "non-inventions” defined in Art. 52(2) and (3). The exclusion from patentability
of the subject- matters and activities referred to in Art. 52(2) is limited by Art. 52(3) to such subject-matters
or activities that are claimed "as such". This limitation is a bar to a broad interpretation of the non-inventions.
It implies that one technical feature is sufficient for eligibility: If the claimed subject-matter is directed to or
uses technical means, it is an invention within the meaning of Art. 52(1). This assessment is made without
reference to the prior art.

The second hurdle is where inventive step is assessed. In addition to technical features, claims may also
comprise non-technical features. In this context, the term "non-technical features" refers to features which, on
their own, would be considered "non-inventions" under Art. 52(2). Inventive step of claims comprising such a
mix of technical and non-technical features is assessed using the COMVIK approach (G-VII, 5.4). This approach
is a special application of the problem- solution approach that involves establishing which features of the
invention contribute to its technical character (i.e. contribute to the technical solution of a technical problem
by providing a technical effect). A feature may support the presence of an inventive step if and to the extent
that it contributes to the technical character of the invention. Whether any feature contributes to the technical
character of the invention has to be assessed in the context of the invention as a whole."

Lo podemos traducir del siguiente modo:

La cuestidn de si existe una invencion en el sentido del art. 52(1) es independiente y distinto de las cuestiones
de si es susceptible de aplicacidn industrial, es nuevo e implica actividad inventiva.

Las exclusiones de patentabilidad previstas en el art. 52(2) juegan un papel en la evaluacion tanto de la
elegibilidad de la patente como de la actividad inventiva porque la proteccion de la patente esta reservada
para las invenciones que implican una "ensefianza técnica’, es decir, una instruccién dirigida a una persona
capacitada sobre como resolver un problema técnico particular utilizando medios técnicos particulares. Esta
doble evaluacién se conoce como el "enfoque de dos obstaculos” (G 1/19).

El primer obstaculo, también conocido como el obstaculo de elegibilidad de la patente, requiere que el objeto
reivindicado en su conjunto no entre en las "no invenciones" definidas en el art. 52(2) y (3). La exclusién
de patentabilidad de las materias y actividades a que se refiere el art. 52(2) esta limitado por el art. 52(3)
a las materias o actividades que se reivindiquen "como tales". Esta limitaciéon es un obstaculo para una
interpretacién amplia de las no invenciones. Implica que una caracteristica técnica es suficiente para la
elegibilidad: si el objeto reivindicado esta dirigido o utiliza medios técnicos, es una invencién en el sentido del
art. 52(1). Esta evaluacién se hace sin referencia al estado de la técnica.

El segundo obstaculo es donde se evalda la actividad inventiva. Ademas de las caracteristicas técnicas,
las reivindicaciones también pueden incluir caracteristicas no técnicas. En este contexto, el término
"caracteristicas no técnicas" se refiere a caracteristicas que, por si mismas, se considerarian "no invenciones"
segun el art. 52(2). La actividad inventiva de las reivindicaciones que comprenden tal combinacion de
caracteristicas técnicas y no técnicas se evalla utilizando el enfoque COMVIK (G-VII, 5.4). Este enfoque
es una aplicacion especial del enfoque problema-solucién que implica establecer qué caracteristicas de la
invencion contribuyen a su caracter técnico (es decir, contribuyen a la solucién técnica de un problema técnico
proporcionando un efecto técnico). Una caracteristica puede respaldar la presencia de actividad inventiva si
y en la medida en que contribuye al caracter técnico de la invencién. Si alguna caracteristica contribuye al
caracter técnico de la invencion debe evaluarse en el contexto de la invencién como un todo.

3.7 Cuando una reivindicaciéon comprende caracteristicas técnicas y no técnicas, las Guidelines (Part G -
Chapter VII-6, edicion 2022) indican lo siguiente:

"5.4 Claims comprising technical and non-technical features

It is legitimate to have a mix of technical and non-technical features appearing in a claim, as is often the case
with computer-implemented inventions. The non-technical features may even form a major part of the claimed
subject- matter. However, in the light of Art. 52(1), (2) and (3), the presence of an inventive step under Art.56
requires a non-obvious technical solution to a technical problem ( T 641/00, T 1784/06).

When assessing the inventive step of such a mixed-type invention, all those features which contribute to the
technical character of the invention are taken into account. These also include the features which, when taken
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in isolation, are non-technical, but do, in the context of the invention, contribute to producing a technical effect
serving a technical purpose, thereby contributing to the technical character of the invention. However, features
which do not contribute to the technical character of the invention cannot support the presence of an inventive
step ("COMVIK approach’, T 641/00, G 1/19). Such a situation may arise, for instance, if a feature contributes
only to the solution of a non-technical problem, e.g. a problem in a field excluded from patentability (see G-
I, 3 and subsections)."

Se puede traducir del siguiente modo:

Es legitimo tener una combinacidon de caracteristicas técnicas y no técnicas que aparecen en una
reivindicacion, como suele ser el caso de las invenciones implementadas en computadora. Las caracteristicas
no técnicas pueden incluso formar una parte importante del objeto reivindicado. Sin embargo, a la luz del art.
52(1), (2) y (3), la presencia de actividad inventiva bajo el Art.56 requiere una solucién técnica no obvia a un
problema técnico ( T 641/00, T 1784/06).

Al evaluar la actividad inventiva de una invencién de tipo mixto, se tienen en cuenta todas aquellas
caracteristicas que contribuyen al caracter técnico de la invencion. Estos también incluyen las caracteristicas
que, cuando se toman en forma aislada, no son técnicas, pero que, en el contexto de la invencion, contribuyen
a producir un efecto técnico al servicio de un propdésito técnico, contribuyendo asi al caracter técnico de la
invencién. Sin embargo, las caracteristicas que no contribuyen al caracter técnico de la invencion no pueden
sustentar la presencia de actividad inventiva ("enfoque COMVIK", T 641/00, G 1/19). Tal situacién puede surgir,
por ejemplo, si una caracteristica contribuye solo a la solucién de un problema no técnico, v. gr. un problema
en un campo excluido de la patentabilidad (ver G-ll, 3 y subsecciones).

3.8 Finalmente, muy significativa es la Decision T 258/03 en la que la Cdmara de Apelacién de la EPO sostuvo
que lo que importa respecto del concepto de "invencién" en el sentido del art. 52(1) CPE es la presencia de
caracter técnico que puede estar implicito en las caracteristicas fisicas de una entidad o en la naturaleza de
una actividad o puede conferirse a una actividad no técnica mediante el uso de medios técnicos. De manera
especifica dicha resolucién indicé:

"3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as
an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding
whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2)
EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may
in themselves turn out to fulfil all requirements of Article 52(1) EPC.

3.6 Moreover, it is often difficult to separate a claim into technical and non-technical features, and an invention
may have technical aspects which are hidden in a largely non-technical context (cf point 5.8 below). Such
technical aspects may be easier to identify within the framework of the examination as to inventive step, which,
in accordance with the jurisprudence of the boards of appeal, is concerned with the technical aspects of an
invention ( cf point 5.3 below). Thus, in addition to the restrictive wording of Article 52(3) EPC limiting the
applicability of Article 52(2) EPC, there may be practical reasons for generally regarding mixes of technical and
non-technical features as inventions in the meaning of Article 52 (1) EPC.

3.7 For these reasons the Board holds that, contrary to the examining division's assessment, the apparatus of
claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC since it comprises clearly technical features

such as a "server computer”, "client computers" and a "network"."
CUARTO.- Sobre la (falta de) novedad de la patenteES182.

4.1 Las entidades del Grupo Telefénica ha realizado varios ataques de falta de novedad contra la citada patente
a través de la demanda reconvencional y de la demanda principal que dio lugar al segundo pleito que se tuvo
que acumular. Analizaremos en este fundamento todos los ataques de nulidad realizados contra la ES182.

A) Configuracion legal y jurisprudencial de la novedad.

4.2 El art. 54 Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesién de Patentes Europeas (CPE), establece que
las patentes europeas seran concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva
y sean susceptibles de aplicacién industrial.

4.3 Asi pues el primero de los requisitos de patentabilidad de una invencién es su novedad, con el fin de que
no se pueda volver a patentar lo que estd en el estado de la técnica.

4.4 El art. 54.1 nos dice que " se considera que una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica", a su vez, el parrafo segundo de este precepto nos aclara que " el estado de la técnica esta
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constituido por todo lo que antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente europea se ha hecho
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio".

4.5 A estos efectos, el parrafo tercero del citado articulo 54, precisa que " se entiende también comprendido en
el estado de la técnica el contenido de las solicitudes de patente europea, tal como hubiesen sido presentadas,
cuya fecha de presentacion sea anterior a la que se menciona en el parrafo 2, y que sélo hayan sido objeto de
publicacidén en virtud del articulo 93 en dicha fecha o en una fecha posterior".

4.6 Un invento carece de novedad cuando un documento, que forma parte del estado de la técnica, anticipa
de forma directa y sin ambigliedad, es decir, sin dudas, todos y cada uno de los elementos reivindicados por
el invento patentado.

4.7 El método descrito por las Guidelines for Examination in the EPO y las Directrices de la Oficina Espafiola de
Patentes para valorar la novedad de un patente distingue tres etapas:

(1) La primera consiste en determinar los elementos de la invencidn reivindicada, para poderlos comparar con
el o los documentos del estado de la técnica.

(2) La segunda determinar si el documento en estudio forma parte del estado de la técnica.

(3) La tercera, valorar si el documento anticipatorio en la fecha de su publicacién divulgaba explicita o
implicitamente para el experto en la materia, en combinacidn, todos los elementos o etapas de la invencidon
reivindicada.

4.8 La primera regla fundamental para determinar el estado de la técnica es que no esta permitido combinar
diferentes documentos del estado de la técnica para comparar sus ensefianzas con los elementos de la
invencién reivindicada, por lo que la comparacidn ha de hacerse documento por documento, de los que forme
parte del estado de la técnica, con el invento reivindicado para determinar si divulga o no los elementos
reivindicados.

4.9 Ni tan siquiera se pueden combinar elementos de diferentes realizaciones ejecutadas dentro de un mismo
documento a menos que esa combinacion esté sugerida. Esta primera regla tiene una excepciéon cuando
un documento (el documento principal) se refiere explicitamente a otro documento para proporcionar mas
detalles de cierta caracteristica. En tal caso, lo divulgado por este documento referido se considera como parte
del documento principal, si el documento referido esta a disposicién del publico en la fecha de publicacién del
documento principal ( T153/85, 0J1-2/1988, 1) ( Guidelines for Examination, Seccion C, 7.1).

4.10 La ensefianza técnica de un documento que forma parte del estado de la técnica debe de ser considerada
en su integridad, como lo seria hecho por un experto en la materia. No estad justificado aislar de forma arbitraria
de su contexto diversas partes de un documento, para extraer determinada informacion técnica diferente o
incluso contradictoria con lo divulgado del documento considerado integramente ( T 56/87).

4.11 Pero la Camara Técnica de Apelacion de la EPO también ha mantenido que para valorar la novedad se
puede combinar diversos pasajes de un mismo documento, ya que no hay razones para evitar que un experto
lo haga, por ejemplo, T 332/87.

4.12 La divulgacion del estado de la técnica debe ser tal que permita al experto en la materia reproducir la
invencion reivindicada. A tal efecto, se puede recurrir a conocimientos adquiridos en otro lugar que no sea el
documento del estado de la técnica.

4.13 En la tercera etapa interviene una figura imaginaria o prototipo de experto, es el experto en la materia
o campo de la técnica al que se refiera el objeto de la invencion, se trata de una persona practica en ese
campo de la técnica, que dispone de los conocimientos comunes del mismo en la fecha relevante, asi como
de los medios normales para llevar a cabo trabajo rutinario y de experimentacidn. La caracteristica especial de
ese arquetipo de experto es que tiene acceso a todos los conocimientos que definen el estado de la técnica
y, en concreto, a los documentos que tiene que ser comparados con el invento reivindicado ( Guidelines for
Examination, Seccién C, 9.3).

4.14 Por lo tanto, para hacer esa valoracion ente lo divulgado y lo reivindicado hemos de partir de lo que ese
experto leyendo el documento anticipatorio consideraria divulgado. Légicamente, conforme lo previsto en el
art. 335 LEC, esos conocimientos han de ser aportados al tribunal por los expertos que intervengan como
peritos en el proceso, pero esa figura no puede identificarse con ninguno de los peritos, sino que ha de ser
elaborada imaginariamente por el juez, lego en la materia, partiendo de los conocimientos que le suministren
los peritos. La funcién de los peritos es pues proporcionar al juez la identificacion, lectura y valoracién correcta
de los documentos que forman parte del estado de la técnica.
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4.15 Los elementos de las reivindicaciones de una patente pueden haber sido divulgados por un documento
anterior de forma explicita o de forma implicita.

(1) Divulgaciones expresas:

Un documento que forma parte del estado de la técnica, priva de novedad al invento reivindicado, si de su
lectura por aquel experto resultan de forma clara ( T 450/89, T 465/92), directa y sin ambigiiedad ( T 204/83,
T 56/87), es decir, sin dudas, todos los elementos reivindicados. Es importante precisar que se entienden
igualmente divulgadas las caracteristicas implicitas para el experto de todos aquellos elementos que estan
explicitamente mencionados en el documento. Lo que no puede hacerse, al valorar la novedad, es incluir
equivalentes conocidos, ya que este tipo de interpretacion del documento es propio del analisis de la actividad
inventiva ( Guidelines for Examination, Seccion C, 7.2).

Los elementos descritos en un documento solo pueden considerarse divulgados entre el publico, cuando
un experto en la materia hubiera podido, en la fecha relevante del documento, con la informacién que le
proporciona dicho documento y con los conocimientos comunes que se le presumen, poner en practica
esa ensefianza técnica. Igualmente, un compuesto quimico, cuyo nombre o férmula esté mencionada en un
documento del estado de la técnica, no debe ser considerado como divulgado, a menos que la informacién
del documento, junto con el conocimiento general disponible en la fecha del documento, permita prepararlo y
separarlo, o, en el caso de productos naturales, solo separarlo ( Guidelines for Examination, Seccién C, 7.3a).

Como regla general, se puede decir que una ensefianza o divulgacién general no priva de novedad a un invento
mas especifico, sin embargo, una divulgacion especifica, por el contrario, puede privar de novedad a la general
( Guidelines for Examination, Seccion C, 7.4).

(2) Divulgaciones implicitas:

En el caso de existir un documento prioritario, la falta de novedad puede resultar clara de lo que esta
explicitamente expresado en el documento. Sin embargo, esa falta de novedad también puede resultar
implicitamente, cuando el experto en la materia al ejecutar la ensefianza del documento llega inevitablemente
a un resultado que esta situado dentro del ambito de la reivindicacién ( Guidelines for Examination, Seccion
C,7.5).

Para que haya divulgacion implicita, las pruebas explicitas sobre las que se apoye el examinador deben
establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan estan forzosamente presentes en el
documento de referencia, y que serian conocidos como tales por el experto en la materia, prescindiendo de
probabilidades o posibilidades, sin que sea posible que cierto aspecto resulte de un determinado conjunto de
circunstancias.

4.16 Estas reglas se completan con otras extraidas directamente de decisiones de la Camara de Recursos:

(i) Ninguna parte del documento debe ser interpretada de forma aislada respecto al resto del documento,
de modo que, aunque una parte de un documento parezca tener un sentido particular cuando se interpreta
literalmente y de forma aislada del resto del documento, el verdadero significado de dicha parte del documento
puede ser diferente en el contexto del resto del documento ( T 312/94). Por lo que una referencia aislada en
el documento anterior no supone una divulgacion clara e inequivoca si resulta incoherente con las ideas o
ensefianzas clave del resto del documento ( T 450/89).

(i) La determinacion por un experto de las ensefianzas implicitas no es libre, sino que esta sujeta a una
exigencia de inmediatez y claridad propia de un sistema que aboga por la seguridad juridica: el documento
anterior destruira la novedad si la invencién posterior resulta inmediatamente aparente para el experto que
lee el documento ( T 204/93), si puede inferirse directa e inequivocamente de la descripcion ( T 56/87), ya
que no es suficiente para estimar la falta de novedad de los elementos reivindicados que puedan haberse
derivado del documento del estado de la técnica. Debe haber habido una ensefianza clara e inequivoca de
los elementos reivindicados ( T 677/91). Es por ello que, cuando se afirma que la falta de novedad puede
ser implicita porque un experto en la materia hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en
los términos de la reivindicacién, las Camaras especifiquen que la palabra inevitable significa indefectible, de
ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas.
Por tanto, es evidente que la inevitabilidad impide la existencia de resultados u opciones alternativas validas:
en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad ( T 793/93, reiterada por la T 396/89).

B) De la supuesta falta de novedad de la R1, R22, R33 y R38 de ES182 desde el documento AT&T (D1).

4.17 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de novedad a partir de D1 del estado de la técnica, entendiendo que anticipa todas y
cada una de las caracteristicas de dichas reivindicaciones.
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4.18 El documento AT&T (D1) es un articulo que lleva por nombre "The Interactive Video Netework: An overview
of the video manager and the V protocol" (La red de video interactiva: una descripcién general del administrador
de video y el protocolo V"). Fue publicado en la revista AT&T Technical Journal el mes de septiembre/octubre
de 1995. Sus autores son Roger Libman, Mowaffak T. Midani, Irene J. y Hung Tan Nguyen. Y ha sido aportado
como documento 21.

4.19 D1 se refiere a la " oferta de la red de video interactiva (IVN) de AT&T consiste en los elementos de red y el
protocolo de sefializacién necesarios para proporcionar servicios interactivos tales como video bajo demanda,
compra desde casa y juegos interactivos, al tiempo que se establece un marco para la evolucién para soportar
futuros servicios. Este articulo introduce la arquitectura de red que esta desarrollandose y las dos tecnologias
de acceso desplegadas con la mayor frecuencia: video digital conmutado (SDV) e hibrido de fibra coaxial (HFC).
Se centra entonces en dos ofertas de sistemas de red de AT&T que soportan la red de video interactiva: el gestor
de video y el protocolo V de AT&T.", segun recoge su resumen.

4.20 Nos centraremos en el examen de la caracteristica 1.e.4 de R1 al ser la mas discutida por las partes, la
cual se reza: "transmitir a un servidor informacion relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado
para el ordenador del cliente para permitir el registro remoto de la informacion relacionada con la entrega del
flujo de medios seleccionado para el ordenador del cliente".

4.21 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que la aludida caracteristica estaria divulgada de manera
implicita, para ello se basan en las alegaciones de su perito el sefior Justino . El mencionado perito afirma
lo siguiente en su dictamen (doc. 20):

"A continuaciéon se muestra un extracto donde el ordenador personal envia implicitamente al servidor
informacion ya que se describe la monitorizacidn de los recursos de la sesién y/o si se ha terminado la
sesidn de forma normal o de forma normal por parte de un servidor (para este tipo monitorizaciones se necita
implicitamente recibir informacion del ordenador personal del cliente):

"Gestion de sesiones. El gestor de video realiza las funciones de gestidn de sesiones, gestidn y asignacién de
recursos de red y gestién de ancho de banda para la red. Correlaciona y hace un seguimiento de los recursos
usados por una sesion a lo largo de la red, incluyendo establecimiento de sesidn, servicios en curso durante la
sesion, liberacién de sesion normal, terminacion de sesién anémala y auditoria de sesion. Durante una sesién,
puede afadir o retirar recursos, e incluso cancelar la sesion.’|...]

Ademas, D1 describe entre el ordenador personal y el Gestor de Video un intercambio de informacion de
manera bidireccional relacionada con la solicitud y su posterior entrega, para que el Gestor de Video pueda
transmitir esa informacion al servidor proveedor de servicios.

"Se intercambian mensajes de control entre el STT y el gestor de video a lo largo de esta conexién, habilitando
al gestor de video para determinar el servicio deseado para la sesién particular. El gestor de video informa
al VIP seleccionado de la peticién realizada por el STT y configura una conexién de red entre el STT y el VIP.
Trabaja con los elementos de acceso alared, usando protocolos de sefializacién de capa de red para continuar
con la configuracién de conexién de red a través de la red de acceso. Esto configura una trayectoria de control
entre el STT y el servidor. Se establece la trayectoria de datos de manera similar." [...]

Se aprecia que dicho camino de control (entre el ordenador personal y el servidor) se establece en paralelo al
camino datos (video enviado), por lo tanto, implicitamente D1 describe un registro del flujo de video mientras
se envia desde el ordenador personal al servidor."

4.22 El sefior Justino reconocié en el acto de la vista que habia cometido un error a la hora de elaborar
su dictamen pericial pues habia equiparado los vocablos "envio" y "entrega’, reconociendo que eran términos
diferentes, lo cual afecta a sus conclusiones sobre novedad.

4.23 En la patente de autos, no es lo mismo monitorizar la "entrega" del flujo de medios seleccionados (que
se hace desde la perspectiva del cliente) que monitorizar el "envio" de dichos flujos (que se lleva a cabo desde
el punto de vista del servidor).

4.24 D1 no monitoriza la entrega de flujos de medios, pues la comunicacién de usuario a usuario queda fuera
de dicho documento, como se recoge en el mismo cuando dice: "[d]espués de establecerse una sesion, se
produce una sefializacién directa entre el cliente y el servidor a través del protocolo de sefializacion de usuario
a usuario, sin implicar al gestor de video. Se transfieren video y datos por un cable coaxial unidireccional o
bidireccional desde el servidor al cliente. El protocolo de sefializacidon de usuario a usuario esta mas alla del
alcance de este articulo.”

4.25 Ello nos permite concluir que no haya una divulgacion implicita de esta caracteristica, pues no existen
pruebas explicitas para establecer claramente que el elemento descriptivo que falta esta forzosamente
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presente en el documento de referencia, ni que seria conocido como tal por el experto en la materia,
prescindiendo de probabilidades o posibilidades.

4.26 Por tanto, podemos concluir que D1 no divulga todas y cada una de las caracteristicas de la R1 de la
patente ES182, con lo que dicha reivindicacién posee novedad frente a D1.

4.27 Las reivindicaciones 22, 33 y 38 incorporan esta caracteristica con la misma redaccion, en concreto, la
podemos leer en los elementos descritos para tales reivindicaciones en el fundamento segundo (22.e.4, 33.i.4
y 38.i.4).

4.28 Ello supone que las mismas aseveraciones que hemos realizado para la R1 sean aplicables a la R22, R33
y R38. Por lo que podemos concluir que las mismas gozan de novedad frente a D1.

4.29 Una vez declara la novedad de R1, R22, R33 y R38 (que son las Unicas reivindicaciones independientes de
la patente ES182) frente a D1 no es necesario entrar a analizar el resto de reivindicaciones alegadas, pues todas
son dependientes éstas. Una de las mdaximas del derecho de patentes consiste en que si una reivindicacién
independiente es nueva, por definicion también lo son todas las reivindicaciones dependientes de ella. Asi
lo recogen las Directrices de Examen de la OEPM (Parte B, julio 2016) cuando dicen " cuando el objeto de la
reivindicacién independiente sea nuevo, asi se considerara también el de las reivindicaciones dependientes a
efectos de busqueda". Y también las Guidelines for Examination in the EPO (Part G - Chapter VII-27, versién
2022), la cuales indican:

" 14. Dependent claims; claims in different categories

If the subject-matter of an independent claim is new and non-obvious, there is no need to investigate the novelty
and non-obviousness of the subject-matter of any claims dependent thereon, except in situations where the
subject-matter of a dependent claim has a later effective date than the independent claim and intermediate
documents are to be considered (see F-VI, 2.4.3).

Similarly, if the subject-matter of a claim to a product is new and non-obvious there is no need to investigate
the novelty and non-obviousness of the subject-matter of any claims for a process which inevitably results in
the manufacture of that product or of any claims for a use of that product. In particular, analogy processes, i.e.
processes which themselves would otherwise not involve an inventive step, are nevertheless patentable insofar
as they provide a novel and inventive product (see T 119/82 ). It should, however, be noted that in cases where
the product, process and use claims have different effective dates, a separate examination as to novelty and
inventive step may still be necessary in view of intermediate documents".

C) De la supuesta falta de novedad de la R1 a R40 de ES182 desde el documento N1-A o, alternativamente,
N1-B.

4.30 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las cuarenta reivindicaciones de la patente
litigiosa serian nulas por falta de novedad a partir del documento denominado N1-A del estado de la
técnica, entendiendo que anticipa todas y cada una de las caracteristicas de dichas reivindicaciones, o,
alternativamente, a partir del documento denominado N1-B.

4.31 El primer hecho discutido en este punto es la fecha en la que los citados documentos se hicieron
accesibles al publico.

4.32 El documento N1-A se titula RealAudio Server Administrator's Guide Release 2.0, divulgado supuestamente
en abril de 1996, y el documento N1-B se titula RealAudio Server Administrator's Guide Release 1.01, divulgado
supuestamente en 1995. Ambos documentos son los manuales necesarios para instalar y ejecutar el software
RealAudio, que fue desarrollado por la empresa Progressive Networks (posteriormente, RealNetworks), para
la reproduccion de audio por Internet en streaming.

4.33 El testigo sefior Rodrigo declaré que no recordaba la fecha exacta en que los citados documentos
se hicieron accesibles al publico. Sin embargo, se han aportado algunos documentos a autos que recogen
referencias a las fechas en que se puso a disposicion del publico el citado software. Tales son los documentos
13 a 20. El testigo acredité que era muy dificil instalar, ejecutar y manejar el citado programa, por lo que con el
mismo se distribuian los citados manuales. No se ha aportado prueba alguna que desmienta esta aseveracion,
ni se ha puesto en duda, por lo que debemos tener por probado este dato. El documento 15 nos indica que
junto con el software se acompafiaba documentacion impresa y el documento 20 indica que la patente US
9124607 recoge que, entre los documentos que existian en el estado de la técnica, se encontraba el N1-B.

4.34 Por tanto, podemos considerar que los aludidos documentos forman parte del estado de la técnica al
objeto de realizar los juicios de novedad y de actividad inventiva, pasando a continuacién a realizar el juicio
de novedad.
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4.35 En relacién con la R1, empezaremos por su caracteristica 1.a. Las entidades del Grupo Telefénica
consideran que la misma se divulga en N1-A. Sus alegaciones son las siguientes:

RealAudio Server permite enviar transmisiones de audio a través de Internet a los Reproductores RealAudio.
El funcionamiento del servidor es similar al funcionamiento de los servidores web de Internet". [p. 1, cap. 1,
"Descripcion General'].

"RealAudio Player solicita el archivo de audio a RealAudio Server (4), que envia la transmision de audio al
Reproductor (5), donde finalmente se reproduce (6)". [p. 5, cap. 1, "Descripcién General'].

"RealAudio Player le permite escuchar archivos de audio que han sido codificados en el formato RealAudio.
El Reproductor reproduce archivos en formato RealAudio en tiempo real a través de una red TCP/IP. Puede
descargarse de forma gratuita desde el sitio web de Progressive Network en http://www.realaudio.com/. Los
Reproductores RealAudio estan disponibles para los sistemas operativos Microsoft(r) Windows(r), Apple(r)
Macintosh(r) y UNIX(r)". [p. 1, cap. 1, "Descripcién General].
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FIG. 1-1 de N1-A. Ruta de interaccidn entre el navegador web y RealAudio [p. 4, cap. 1, "Descripcion General"]."

4.36 Y en cuanto a N1-B aducen:

RealAudio Server es un sofisticado programa que se ejecuta en un servidor Windows NT o UNIX y permite
transmitir streams de audio en una red TCP/IP a usuarios de RealAudio Player. Su funcionamiento es similar
al de un servidor web de Internet". [p. 1, cap. 1, "Introduccion’].

"RealAudio Player solicita el fichero de audio al servidor (4), que lo transmite en streaming al reproductor (5),
donde se almacena en una memoria intermedia antes de reproducirlo (6)". [p. 2, capitulo 1, "Introduccion’].

"RealAudio Player se utiliza para escuchar el audio. Se puede descargar gratuitamente desde la pagina web
de Progressive Networks: http://www.realaudio.com/. Esta disponible para Microsoft Windows y para Apple
Macintosh". [p. 1, cap. 1, "Introduccién’].
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FIG. 1-1 de N1-B. Ruta de distribucién de informacion empleada por el navegador web al activar ficheros de
RealAudio [p. 2, cap. 1, "Introduccién’].”
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4.37 Las entidades del Grupo Telefénica y su perito, el sefior Lorenzo, realizan un ataque de falta de novedad
partiendo de un error de base a la hora de interpretar la tecnologia implementada en los documentos N1-B 'y
N1-A, lo que pasamos a explicar a continuacion.

4.38 El documento N1-B divulga una transmisidn de audio bajo demanda con diferentes elementos, a saber: '[l]a
tecnologia de RealAudio ofrece audio en tiempo real bajo demanda y consta de dos componentes: RealAudio
Player (reproductor) y RealAudio Server (servidor). También incluye herramientas de codificacion que permiten
generar contenidos de RealAudio a partir de datos de audio sin comprimir" (pagina 1, parrafo 2).

4.39 El esquema de funcionamiento de N1-B (figura 1 reproducida en el punto 4.36) se basa en una arquitectura
punto a punto en la cual cada peticidn de un usuario diferente para el mismo u otro contenido de medios da
lugar a una transmision independiente ( stream) que puede controlarse en cualquier momento deteniendo,
pausando, rebobinando o adelantando. Asi lo indica el propio documento cuando dice: "RealAudio Player
mantiene la comunicacion con RealAudio Server, lo que permite al usuario controlar el stream de audio como
si fuera una cinta de casete" (final pagina 2 y principio de la 3).

4.40 Su funcionamiento se describe en la pagina 2 de este modo, siguiente la aludida figura 1: "[c]uando el
usuario hace clic en un enlace de RealAudio (1)1, accede a un metarchivo referenciado por el documento
HTML en la pagina web. El metarchivo es un documento que contiene la direcciéon URL del fichero de audio
en RealAudio Server2. El servidor web envia esa informacién al navegador del usuario (2) y luego a RealAudio
Player (3). RealAudio Player solicita el fichero de audio al servidor (4), que lo transmite en streaming al
reproductor (5), donde se almacena en una memoria intermedia antes de reproducirlo (6)."

4.41 Esto supone que las etapas que hay que realizar para que se pueda implementar el procedimiento descrito
en N1-B son las siguientes:

. "El usuario hace clic en un enlace de RealAudio", operacion que se produce en el ordenador cliente.
. "El servidor web envia el URL al navegador del usuario"

."y después al RealAudio Player", entiéndase del navegador del usuario al "RealAudio Player".

A OWON =

. "Real Audio Player solicita el archivo de audio a RealAudio Server"
5. "que envia la transmisién de audio al Reproductor”

6. "donde finalmente se reproduce”, quien finalmente lo reproduce es el RealAudio Player en el ordenador
cliente.

4.42 Los pasos (1), (3), (4) y (6) se realizan en el ordenador cliente; mientras que los pasos (2) y (5) se realizan
en el ordenador servidor.

4.43 A partir de ello, podemos sostener como hace el perito sefior Pablo (doc. 4): "sin el paso 2 realizado
por el servidor, el consistente en que si después de la seleccion del usuario (paso 1) el servidor no envia un
metarchivo que contiene una URL (paso 2) que es realmente en enlace al flujo de medios que posteriormente
solicita el reproductor (paso 4), no se podria realizar ni la entrega, ni la reproduccién del flujo de medios. Por
consiguiente, la realizacion de unas etapas adicionales en el servidor, con respecto a las etapas reivindicadas
en La Patente, son esenciales y necesarias para el buen funcionamiento del método divulgado en el documento
N1B, dando a lugar a un método o procedimiento diferente al protegido por La Patente".

4.44 Por su parte, el documento N1-A es la version mejorada de N1-B para implementar la misma tecnologia.
En estos puntos, ambos documentos son iguales, sin diferencias a nivel técnico (seguin reconocen las partes).

4.45N1-Atambién divulga una tecnologia bajo demanda con una serie de elementos. Asi lo confirma su pagina
1 cuando dice que la "tecnologia RealAudio proporciona aplicaciones de audio bajo demanda en tiempo real
y consta de tres componentes principales: RealAudio Player (Reproductor de RealAudio), RealAudio Server
(Servidor de RealAudio) y RealAudio Encoder (Codificador de RealAudio)." Y su arquitectura de sistema es
idéntica, segun su figura 1, siendo de punto a punto; existiendo también los controles VCR, segun afirma su
pagina 5 al decir: "RealAudio Player mantiene comunicacion con RealAudio Server, lo que permite al usuario
controlar la transmisién de audio de una manera similar a un reproductor de discos compactos (CD)."

4.46 El propio testigo sefior Rodrigo confirmé en la vista que la tecnologia RealAudio era un sistema de audio
bajo demandada.

4.47 Sin embargo, la patente ES182 en su R1 describe un sistema de flujo de medios y dicho flujo de medios
ha de ser continuo y no bajo demandada. Asi lo expone la patente en su pagina 5 lineas 39 a 41 cuando dice:
"[e]l flujo de informacion del Servidor Primario 20 a través de la red al Usuario 40 se basa en la entrega de una
secuencia continua de las piezas individuales de informacién, o paquetes”.
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4.48 Los clientes que solicitan estos flujos de medios inicamente pueden conectarse al mismo y reproducirlo,
sin embargo, no tienen la posibilidad de elegir el momento en el que el canal le distribuye el citado flujo. La
patente lo expresa asi: "[p]referiblemente, hay mdltiples canales de informacion disponibles simultaneamente
para ser entregados a los usuarios, consistiendo cada canal en un flujo de informacién independiente. Un
usuario elige sintonizar o no un canal particular, pero no elige el momento en el que el canal distribuye su
informacion" (pag. 3, lineas 9-11).

4.49 A continuacién debemos detenernos en la funcién LTA descrita en N1-A como Anexo E, pues las entidades
del Grupo Telefénica consideran que en la misma se divulga una tecnologia que permite retransmitir un evento
en directo. El propio perito sefior Lorenzo reconocié que era la Unica parte de N1-A que divulgaba una
retransmision en vivo.

4.50 Para una mejor comprension pasamos a insertar una fotografia de la pagina 86 de N1-A que recoge toda
la tecnologia LTA divulgada en la mencionada anterioridad:
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4.51 Esta combinacion que estan haciendo las entidades del Grupo Telefénica para llevar a cabo el juicio de
novedad esta prohibida. La propia Seccidn 152 de la AP de Barcelona en su Sentencia de 19 de enero de 2022
recogidé: "no esta permitido combinar realizaciones descritas en el mismo documento, a menos que dicha
combinacién haya sido especificamente sugerida en el mismo documento’. El documento N1-A no sugiere
especificamente que se combinen sus partes. Esto ya comporta la desestimacién de este punto.

4.52 No obstante, el Anexo E describe que el comando LTA es capaz de generar archivos para retransmision de
eventos en vivo, pero no explica de ningin modo como se llevaria a cabo la distribucion de ese archivo, es decir,
N1-A no divulga cémo el sistema RealAudio, con la arquitectura y caracteristicas descritas en el documento,
pueden llevar a cabo una retransmision de tales caracteristicas.

4.53 A este respecto, el sefior Lorenzo indicé en la vista que tal acciéon seria posible mediante una
retransmision de tipo broadcast. Sin embargo, el sefior Pablo explicé en la vista que no es posible hacer
transmisiones tipo broadcast en Internet, ya que se necesita establecer subredes para poder hacer dichas
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transmisiones. Y el sistema RealAudio no divulga como crear una red privada o subred de usuarios para
poder hacer una retransmisién en broadcast, pues el sistema RealAudio funciona en la red abierta y publica
de Internet, lo que implica que una retransmision broadcast masiva de uno a todos no pueda técnicamente
realizarse.

4.54 En base a lo expuesto, podemos concluir que los documentos N1B o N1A no tratan sobre flujos de medios
continuos, el cliente no puede interactuar con dicho flujo, las etapas necesarias del procedimiento divulgado
en los aludidos documentos para la reproduccion de un flujo de medios no son asimilables a las protegidas
por la patente litigiosa y no se ejecutan todas ellas en el ordenador cliente como exige R1.

4.55 En cuanto a la caracteristica R1.b, las entidades del Grupo Telefonica alegan lo siguiente:

Una vez que se ha iniciado RealAudio Server, podra verificarlo intentando reproducir los clips que se facilitan
en el directorio rafiles. Abra el reproductor RealAudio Player (Figura2-1) en cualquier ordenador Macintosh,
Windows o UNIX que admita reproductores RealAudio Player y podra acceder al servidor RealAudio Server a
través de una red". [p. 22, cap. 2, "Instalacion de RealAudio Server"].

"Los usuarios de RealAudio Player acceden a contenidos de audio por la web. Las referencias a ficheros de
RealAudio estan incrustadas en documentos HTML de un servidor web". [p. 4, cap. 1, "Descripcion General].

"Cuando el usuario hace clic en un enlace de RealAudio (1), el documento de la pagina web accede a un
metarchivo". [p. 5, cap. 1, "Descripcién General"]."

Cuando RealAudio Server esté ya en ejecucion, puede probarlo tratando de reproducir los clips incluidos en
el directorio rafiles. Para reproducir los clips, inicie RealAudio Player en un equipo Windows o Macintosh". [p.
17, cap. 2, "Instalacién y administracion de RealAudio Server "].

"Los usuarios de RealAudio Player acceden a contenidos de audio por la web. Las referencias a ficheros de
RealAudio estan incrustadas en documentos HTML de un servidor web". [p. 1, cap. 1, "Introduccién’].

"Cuando el usuario hace clic en un enlace de RealAudio (1)7, accede a un metarchivo referenciado por el
documento HTML en la pagina web". [p. 2, cap. 1, "Introduccién’].

4.56 El documento divulga varias alternativas para indicar la seleccién de un flujo de audio al servidor, sin
embargo no hace publico que se le ofrezca al usuario una lista de flujos de medios disponibles en el servidor
para que puedan ser reproducidos por dicho usuario.

4.57 El documento N1-B ofrece dos aplicaciones para poder seleccionar uno de los flujos de medios presentes
en el servidor, a saber: un servidor Web que se ejecuta en el servidor y un navegador Web que se ejecuta en el
ordenador cliente. Estos dos sistemas nos permiten obtener una referencia a la ubicacién de los contenidos de
audio, ya que el reproductor RealAudio no dispone de dicha caracteristica técnica. Asi se deriva de lafigura 1 ya
expuesta y de su pagina 1 cuando dice: "los usuarios de RealAudio Player acceden a contenidos de audio por
la web. Las referencias a ficheros de RealAudio estan incrustadas en documentos HTML de un servidor web".

4.58 También estd la posibilidad de que el usuario final pueda introducir de forma manual en una ventana de
didlogo del reproductor el fichero de audio que desea escuchar, pero eso sélo es posible si el usuario conoce
exactamente la referencia para identificar dicho archivo. Asi se puede ver en la figura 2.2.

Fleure 11, Doen Liscation Dles By

4.59 N1-B divulga que, a través de una pagina Web, se apuntara a un metarchivo que contiene una referencia
a un fichero de audio, sin embargo no le muestra al usuario una lista de flujos de medios seleccionables. De
este modo, se recoge: en "[e] el caso de ficheros de RealAudio, la pagina web es como una hoja de papel
que da instrucciones para encontrar una casa y, una vez alli, hay otra hoja de papel clavada en la puerta con
instrucciones para llegar a otra casa que es el verdadero destino. La primera hoja de papel representa un
metarchivo identificado por la extension .ram, mientras que la hoja de papel en la puerta representa el fichero de
RealAudio con extension. .ra. En lugar de apuntar al fichero de audio, el documento HTML apunta al metarchivo.
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A diferencia de un enlace HTML normal, el metarchivo no hace que aparezca informacién en el navegador, sino
que indica a RealAudio Player cudl es la ubicacién del fichero de audio en RealAudio Server. El reproductor
utiliza esta informacidn para localizar el fichero en el servidor" (pag. 33, parrafo 4).

4.60 Lo mismo que hemos expuesto se recoge en N1-A.

4.61 Ademas, debemos repetir que N1-Ay N1-B no divulgan medios de flujos continuos como hemos analizado
anteriormente.

4.62 Todo lo enjuiciado nos permite concluir que los documentos N1-A y N1-B no divulgan todas y cada una de
las caracteristicas de la R1 de la patente ES182, con lo que dicha reivindicacién posee novedad frente a ellos.

4.63 Las reivindicaciones independientes 22, 33 y 38 incorporan esta caracteristica marcada con la letra b)
con la misma redaccidn, en concreto, la podemos leer en los elementos descritos para tales reivindicaciones
en el fundamento segundo (22.b, 33.gy 38.9).

4.64 Ello supone que las mismas aseveraciones que hemos realizado para la R1 sean aplicables a la R22, R33
y R38. Por lo que podemos concluir que las mismas gozan de novedad frente a N1-A'y N1-B.

4.65 Y, finalmente, por lo que respecta al resto de reivindicaciones que son dependientes damos por
reproducido el punto 4.29.

D) De la supuesta falta de novedad de la R1, R22, R33 y R38 de ES182 desde el documento W0658.

4.66 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de novedad a partir del documento WO658 del estado de la técnica, entendiendo que
anticipa todas y cada una de las caracteristicas de dichas reivindicaciones.

4.67 En torno a la caracteristica 1.e.1, las entidades del Grupo Telefdnica llevan a cabo las siguientes
afirmaciones:

- "El sistema descrito en WO '658 permite registrar remotamente informacion relacionada con la seleccién: "El
administrador de red es capaz de procesar las comunicaciones de los suscriptores con el fin de dirigir anuncios
y anuncios especificos a un suscriptor. Dicha orientacidn publicitaria puede basarse en datos histéricos de

visualizacién (o programas vistos) y/u otros datos disponibles en el administrador de red 214".

4.68 Y en cuanto a la caracteristica 1.e.4, las entidades del Grupo Telefénica realizan las siguientes
alegaciones:

- "El sistema descrito en WO '658 transmite para informacién relacionada con la entrega del flujo de medios
seleccionado para su registro remoto:

"El administrador de red es capaz de procesar las comunicaciones de los suscriptores con el fin de dirigir
anuncios y anuncios especificos a un suscriptor. Dicha orientacién publicitaria puede basarse en datos
histoéricos de visualizacion (o programas vistos) y/u otros datos disponibles en el administrador de red 214"

"De esta manera, el administrador de red 214 mantiene una matriz actualizada de programas vistos por cada
suscriptor en la red de distribucién de cable 210'. Estas matrices de programas vistos pueden usarse para

determinar el material publicitario que se envia a un suscriptor particular 292".

4.69 El documento W0658 ( Network Manager for cable televisién system headends) divulga una invencion
relativa a un gestor de red que coordina, supervisa y gestiona la red de distribucién de programas de televisién
y contenido audiovisual bajo demanda desde una cabecera de cable, siendo dicha entrega de programas
realizada en un sistema convencional de television por cable.

4.70 Larealizacién preferente de la invencion es divulgada en la figura 7, donde se representa un sistemay un
procedimiento para la entrega de medios digitales, configurado como una red que funciona con varios nodos
de terminales de conexidn digitales (700). En esta configuracién, los componentes de una cabecera de cable
(208) deben incluir moduladores digitales (702) para que las sefiales digitales sean distribuidas a los usuarios
de lared o abonados (292). La forma de realizacion de dicha figura es utilizando moduladores de amplitud en
cuadratura (QAM) (702), pero pudiéndose utilizar cualquier otro modulador digital adecuado.

4.71 La figura 7 aparece representada de este modo:
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4.72 El citado documento WO658 describe una red de comunicacién de radiodifusion, caracterizada por tener
un emisor con un ancho de banda asignado (frecuencias) desde la que emite por un canal (el cual puede ser
terrestre (por ondas, por satélite o por cable) y una multitud de receptores. Por su parte, la patente de autos
implementa redes telematicas (redes IP), en las que no existe una frecuencia para cada emisor, sino que la red
es compartida. Esto hace que existan numerosas diferencias técnicas entre ambos documentos.

4.73 Esta desigual tecnologia supone que el documento W0658 no permite conocer ni la informacién sobre la
seleccion, ni la informacion relacionada con la entrega, ni el registro de dicha informacion, pues en las redes
de radiodifusion los receptores reciben en todo caso la informacién emitida, los receptores no tienen que
solicitar el contenido y no se producen pérdidas de informacion, ya que el sistema sabe que todo lo emitido
es recibido por los receptores que tengan la correspondiente antena/decodificador, por ello carece de interés
para un sistema de este tipo conocer lo entregado al usuario, que se da por supuesto que sera lo emitido. Asi
se reconoce por las entidades del Grupo Telefénica en sus escritos en los que niegan la infraccién del Servicio
Movistar+ Satélite por no concurrir la caracteristica 1.e.4 de R1, etc.

4.74 La informacién que transmite el terminal del usuario al servidor, segiin WO658, puede ser la siguiente:
- " Program request", que es informacion referente a la seleccién de un programa bajo demanda.

- " Menu request", que versa sobre informacion relacionada con el menu actual y la seleccién del usuario para
acceder a otro menu.

- " Other data request", que se trataria de informacién referente a una rutina de Cuenta/Facturacioén para generar
informes de facturacién para cada terminal de decodificacién 220.

4.75 Esta informacion que puede transmitir el usuario al servidor, segiin WO658 no contiene informacion
relacionada con una entrega, pues la misma todavia no se ha iniciado.

4.76 Los dos parrafos de W0658 transcritos en el punto 4.69 (referentes a los programs watched) no
reproducen la caracteristica 1.e.4 de R1, pues en ellos no se divulga que el usuario transmita informacién al
servidor sobre su seleccion de medios, ni el servidor realiza un registro remoto de informacién relacionada
con los mismos, como por ejemplo los programas vistos por el usuario (cliente), ni la recopilacién de dicha
informacién (la misma informacién) es también informacién sobre los flujos de medios entregados. El
documento W0658 sélo anticipa que el servidor posee un tipo de informacién, pero no divulga la transmisién
necesariamente de la misma por parte del receptor. Ademads, la interpretacién de la expresion "informacién
relacionada con la entrega" tiene que ver con informacién relacionada con el hecho de que se realice la entrega
del flujo de medios, es decir, con el dato de que el flujo de medios esté llegando finalmente al usuario destino.
Asimismo, la creacién, mantenimiento o actualizacién de los programs watched se realiza independientemente
de si el programa se entrega o no, de cuanta informacion se haya entregado o de qué tiempo haya necesitado
para la entrega, pues la realizacion efectiva de la entrega de flujos de medios no tiene importancia, segun
se deriva del propio tenor literal de los parrafos transcritos, sin embargo, la caracteristica 1.e.4 describe lo
contrario, pues requiere monitorizar la entrega del flujo de medios.

4.77 Todo lo enjuiciado nos permite concluir que el documento WO658 no divulgan todas y cada una de las
caracteristicas de la R1 de la patente ES182, con lo que dicha reivindicacién posee novedad frente a ellos.
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4.78 Las reivindicaciones independientes 22, 33 y 38 incorporan esta caracteristica marcada con la misma
redaccion, ello supone que las mismas aseveraciones que hemos realizado para la R1 sean aplicables a la
R22, R33 y R38. Por lo que podemos concluir que las mismas gozan de novedad frente a WO658.

4.79 Y, finalmente, por lo que respecta al resto de reivindicaciones que son dependientes damos por
reproducido el punto 4.29.

QUINTO.- Sobre la (falta de) actividad inventiva de la patente ES182.

5.1 La siguiente cuestién que hemos de juzgar es la supuesta falta de actividad inventiva de la patente
ES182 mantenida por las entidades del Grupo Telefénica, la cual afectaria a las cuatro reivindicaciones
independientes de la patente litigiosa.

A) Consideraciones legales y jurisprudenciales previas sobre el examen de la actividad inventiva.

5.2 Apreciar actividad inventiva supone enjuiciar el mérito de la invencidn para ser considerada como tal, para
lo cual hay que plantearse si un experto en la materia, partiendo de lo descrito con anterioridad y, en funcion,
de sus propios conocimientos, seria capaz de obtener el mismo resultado, sin aplicar su ingenio.

5.3 En este sentido, el Art. 8 de la Ley de Patentes sefiala que " se considera que una invencion implica una
actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la
materia".

5.4 Un método util para el andlisis del requisito de actividad inventiva es el de aproximacion al problemay ala
solucion, que es el que se emplea con frecuencia por el examinador de la Oficina Europea de Patentes, aunque
no se trate del Unico procedimiento apto para valorar la actividad inventiva.

5.5 El citado método, empleado por la EPO en el andlisis de la actividad inventiva de una solicitud de
patente y conocido con el nombre de " problem and solution approach" (método problema-solucién), pretende
fundamentalmente evitar una valoracién de la actividad inventiva ex post facto, de esta manera se trata de
objetivizar el andlisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado, es
decir, antes de que la descripcion del invento fuera hecha publica, tal y como exige el art. 8.1 LP y el art. 56 CPE.

5.6 Las Camaras de Apelacién, para buscar un fundamento legal a este test, suelen apoyarse en la Regla
40(1)c() (Reglamento de Ejecucion del CPE, actualmente adaptado por decision del Consejo de Administracidn
de 7 de diciembre de 2006), segun la cual la descripcién de la solicitud debe de: " exponer la invencién tal y
como estd caracterizada en las reivindicaciones, de tal manera que permita la comprension del problema técnico,
aunque no se designe expresamente, y la solucién a ese problema" ( disclose the invention, as claimed, in such
terms that the technical problem, even if not expressly stated as such, and its solution can be understood). De
esta manera resulta que el problema técnico y su solucién son elementos de cualquier invencion.

5.7 La aplicacién del método supone seguir tres pasos: a) La determinacion del estado de la técnica mas
préximo; b) La definiciéon de cudl es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento; y
c) partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la
materia, lo que supone, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de
solucionar, y, por otra, qué solucién propuesta le hubiera parecido obvia.

5.8 Tanto el Tribunal Supremo como la Seccién 152 de la AP de Barcelonay la Seccion 282 de la AP de Madrid
aceptan la metodologia de la EPO del método problema solucién para resolver el requisito de la actividad
inventiva de una invencién, sin embargo reconocen que no es el unico método posible. Dichos 6rganos
coinciden en que lo importante consiste en analizar si el experto en la materia, partiendo de lo divulgado en
el estado de la técnica y del conocimiento general comun, es capaz de llegar a la invencidn protegida en la
reivindicacion cuya validez se discute. La STS N° 182/2015, de 14 de abril, indica: "No existe un unico método
para enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en
cuenta los factores decisivos. En la sentencia 434/2013, de 12 de junio, corroboramos la validez e idoneidad
del método seguido por el tribunal de instancia de "analisis problema-solucion” o de los tres pasos, segun el
cual primero hay que determinar el estado de la técnica mas préximo, después, establecer el problema técnico
objetivo que se pretende resolver; y, finalmente, considerar si la invencién reivindicada habria sido o no obvia
para un experto a la luz del estado de la técnica mas cercano y del problema técnico. Dicho método, coherente
con la regla 27 del Reglamento de Ejecucién del Convenio, es utilizado con caracter general por la Oficina
Europea y ha sido acogido por tribunales de otros Estados parte en el Convenio como un método util en la

generalidad de los casos para evaluar la actividad inventiva™.

5.9 Igualmente, ambas secciones consagran que las partes del procedimiento judicial deben utilizar una
sistematica para el andlisis del requisito de la actividad inventiva que evite aproximaciones ex post facto.
En este sentido, la Seccion 282 de AP de Madrid mantiene que sin dicha sistematica deviene practicamente
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imposible realizar un control juridico del analisis que pudiera realizar el perito que intervenga en el proceso
judicial. Asi, su Sentencia N° 283/2011, 3 de octubre de 2011, afirma:

"... que éste se limita en su condicion de experto, en lo relativo al andlisis de actividad inventiva, a proclamar un
juicio de evidencia segun su criterio, es decir, a participarnos el resultado de sus reflexiones, pero prescindiendo
en su informe (en el que, ademads, no discierne en ocasiones de si esta abordando el andlisis de otra premisa
distinta como lo es la novedad, que criticaba entonces dicho perito y que ya ni siquiera la parte que lo propuso
defiende que no concurriese) de realizar una evaluacién del requisito de actividad inventiva segun el método de
aproximacion al problema y a la solucidn. Este tribunal considera respetable el parecer de dicho perito, a tenor de
su brillante curriculo, pero ello no nos basta para considerarlo como prueba decisiva si no se ajusta a un método
que podamos someter a valoracion juridica, pues de lo contrario nos estariamos plegando de modo acritico a
un argumento de autoridad y estariamos dejando la solucion de la contienda en menos de un sujeto ajeno al
juzgador. Por otro lado, nos parece evidente el riesgo de que al actuar de ese modo el perito, que hace continuas
referencias a lo que considera sobradamente conocido, pudiera estar incurriendo, de modo inconsciente, en un
andlisis "ex post facto", lastrado por la realizacién de una mirada retrospectiva hacia lo inventado desde los
conocimientos que ya se tienen afios después del momento en el que se solicité el registro de la patente ".

B) Configuracién legal y jurisprudencial de la actividad inventiva
5.10 Como indicabamos, la aplicacién del método problema-solucién supone seguir varios pasos (punto 5.7).
B.1) La determinacidn del estado de la técnica mas préximo

5.11 Para determinar el estado de la técnica mds proximo las Camaras de Apelacién de la EPO siguen diversos
criterios, partiendo, con caracter general, de que ese estado de la técnica viene representado por un documento
prioritario que redne una serie de caracteristicas. En primer lugar, se trata de un estado de la técnica dirigido
al mismo propdsito o efecto que la invencién cuestionada ( T 606/89, T 686/91, T 650/01). En segundo lugar,
debe de tratarse de un documento relacionado con el mismo o similar problema técnico que la invencion
cuestionada, o al menos al mismo o similar campo de la técnica que la patente cuestionada ( T 909/93, T
1203/97, T 263/99). En tercer lugar, ha de constituir, para un experto en la materia, el punto de partida mas
prometedor para llegar a la invencién cuestionada ( T 254/86, T 282/90,70/95, T 644/97, T656/90).

5.12 Las Guidelines for Examination de la EPO (versién16/9/2013, Parte G. Capitulo VII, 5.1) dicen que: " El
estado de la técnica mds proximo es el que en una sola referencia describe la combinacién de caracteristicas
que constituye el punto de partida mas prometedor cuyo desarrollo conduce a la invencién”.

5.13 Al analizar novedad la fecha relevante es la de la divulgacién del documento-antecedente, no la de la
prioridad de la patente impugnada, mientras que para valorar actividad inventiva, la fecha relevante es la de la
prioridad de la patente cuestionada. Como dice la jurisprudencia de las Cdmaras de Apelacion de la EPO "el
documento de la técnica mas cercano debe evaluarse desde el punto de vista experto en la materia el dia antes
de la fecha de presentacion o prioridad vélida de la invencidn reivindicada ( T 24/81, DO 1983, 133 de por el
experto, T 772/94, T 971/95, Directrices G-VII, 5.1 - Junio versién 2012, The closest prior art must be assessed
from the skilled person's point of view on the day before the filing or priority date valid for the claimed invention).

B.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

5.14 El segundo paso del test aplicado consiste en identificar el problema técnico objetivo que se pretende
solucionar con el nuevo invento.

5.15 Dice la Directriz de Examen C-VII, 5.2: " En el contexto de la aproximacion problema-solucién, el problema
técnico significa la intencién y tarea de modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano para proporcionar
los efectos técnicos que proporciona la invencion sobre el estado de la técnica mds cercano. El problema técnico
asi definido es el "problema técnico objetivo™

B.3) La valoracién de la obviedad.

5.16 Determinado el estado de la técnica mas préximo y el problema objetivo a solucionar por la invencion,
hay que pasar al ultimo paso del método problema-solucidn, la valoracion de la evidencia o no de la solucién
propuesta por la patente cuestionada por el hipotético experto en la materia.

5.17 A este respecto, debemos recordar que ese experto en la materia tiene unos rasgos comunes en todos
los casos que debemos de definir:

a) El experto en la materia es una persona (o un equipo de personas) practica en la materia a la que se refiera
la invencién, poseedor de los conocimientos comunes del campo técnico o cientifico correspondiente, en el
momento en que se formula la solicitud, se trata de un profesional medio que tiene los conocimientos comunes
a ese tipo de profesionales.
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b) Experto se le atribuye conocimiento de todos los documentos que forman el estado de la técnica, que ha
leido cuidadosamente y, por supuesto, los citados en informe sobre el estado de la técnica.

c¢) Nuestro técnico cuenta con los medios y la capacidad normales para realizar tanto el trabajo rutinario como
la experimentacion.

d) Se trata de un experto en el campo de la técnica al que corresponda el invento (Camaras de Recursos EPO T
641/00,0J 2003, 352), pero que no tiene ninguna capacidad inventiva ( T39/93,0J 1997, 134). Es precisamente
ese tipo de capacidad lo que diferencia al inventor del experto en la materia.

e) Para elegir a ese experto ideal, hay que partir del problema técnico que el invento aborday pretende solventar,
pues el experto en la materia es experto en el campo del problema técnico, no en el de la soluciéon ( T 422/93).

5.18 En este punto, siguiendo el test " could-would", hay que recordar que no se trata que el experto en la
materia hubiera "podido” llegar a la invencion cuestionada. Es indudable que un experto podria haber llegado
realizando los mismos rutinarios experimentos que realizd la titular de la patente. Pero ese analisis seria un
examen ex post facto de la actividad inventiva, es decir, conociendo el punto de partida (el estado de la técnica
mas préximo) y el punto de destino (la invenciéon cuestionada), sin tener presente que, en la fecha de prioridad
de la patente, el experto no conocia la invencién que soluciona el problema.

5.19 Lo determinante para valorar si el invento es obvio o0 no, es si el experto lo habria hecho, es decir, hay
que preguntarse si, partiendo del estado de la técnica mas proximo el experto habria llegado a la solucién
propuesta. Ese "habria" es lo que convierte en obvio, lo que en otro caso es inventivo.

C) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R1 de la ES182 desde D6.
C.1) La determinacidén del estado de la técnica mds préximo.

5.20 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que el estado de la técnica mas proximo podria ser
determinado a partir del documento D6 (aportado como doc. 18) consistente en un articulo cientifico de Little
et alter. Por su parte, la entidad Two-Way, titular de la patente de autos, discrepa en tomar a dicho documento
como el estado de la técnica mas proximo, pues sostiene que el mismo seria D1.

5.21 Se reconoce por la EPO que puede existir mas de un documento como estado de la técnica mas préximo.
En este sentido, la Decision T 308/09 de 9-2-2011, consagra: " The Board concurs with the conclusion arrived
atin T 967/97 (of 25 October 2001, not published in OJ EPO, reasons point 3.2) that there is not necessarily only
"one closest prior art” document. If there are more workable routes, i.e. routes starting from different documents,
which may lead to the invention, the rationale of the problem-solution approach requires an examination of the
invention in respect of all these workable routes, before inventive step can be acknowledged. Correspondingly, if
one of these workable routes shows the invention is obvious, the presence of inventive step is to be denied. See
also T 21/08 of 2 September 2010 and T 710/97 of 25 October 2000, reasons point 3.2.1 (both not published
in the OJ EPO)". Lo podemos traducir del siguiente modo: " La Cdmara coincide con la conclusién a la que se
llega en la decision T 967/97 (de 25 de octubre de 2001, no publicada en OJ EPO, fundamentos punto 3.2) en el
sentido de que no hay necesariamente solamente un documento que sea "el estado de la técnica mas cercano”.
Si hay mas caminos viables, es decir, caminos que partiendo de diferentes documentos podrian conducir a la
invencion, la I6gica del problem-solution approach requiere que se examine la invencién respecto de todas esas
soluciones viables antes de reconocer la actividad inventiva. Consecuentemente, si una de esas soluciones
viables demuestra que la invencidn es obvia, la presencia de actividad inventiva tiene que negarse. Véase también
las decisiones T21/08 de 2 de septiembre de 2010 y T710/97 de 25 de octubre del 2000, fundamentos punto
3.2.1 (no publicadas en el 0J EPO)".

5.22 También las Guias de Examen de la EPO (Parte G, Cap. VII-3, versidén 2022) se hacen eco de esta doctrina
cuando en su punto 5.1 indican: " In some cases there are several equally valid starting points for the assessment
of inventive step, e.g. if the skilled person has a choice of several workable solutions, i.e. solutions starting from
different documents, which might lead to the invention. If a patent is to be granted, it may be necessary to apply
the problem-and-solution approach to each of these starting points in turn, i.e. in respect of all these workable
solutions. In the event of refusal, however, it is sufficient to show, on the basis of one relevant piece of prior art
in respect of at least one of these solutions, that the claimed subject-matter lacks an inventive step. In such a
situation, there is no need to discuss which document is "closest” to the invention; the only relevant question is
whether the document used is a feasible starting point for assessing inventive step (see T 967/97, T 558/00, T
21/08, T 308/09 and T 1289/09). This is valid even if the problem identified in a problem-solution reasoning may
be different from the one identified by the applicant/patentee”. Este parrafo lo podemos traducir del siguiente
modo: " En algunos casos hay varios puntos de partida igualmente vdlidos para analizar la actividad inventiva,
por ejemplo, si el experto puede elegir entre varias soluciones viables, es decir, soluciones que partiendo de
diferentes documentos podrian conducir a la invencion. Si una patente va a ser concedida, puede ser necesario

24



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

aplicar el problem-solution approach a cada uno de esos puntos de partida sucesivamente, es decir, a todas
esas soluciones viables. Sin embargo, en el caso de denegacidn de la patente es suficiente demostrar que el
objeto reivindicado carece de actividad inventiva partiendo de un documento relevante del estado de la técnica
respecto de al menos una de esas soluciones. En este supuesto no hay necesidad de discutir qué documento es
mas proximo a la invencion, la unica cuestion importante es si ese documento es un punto de partida viable para
evaluar la actividad inventiva (véase T967/97, T558/00, T21/08, T308/09 y T1289/09). Esto es valido incluso
si el problema identificado en el problem-solution approach es distinto del identificado por el solicitante o titular
de la patente".

5.23 El art. 120 LP establece que corresponde al demandado alegar la nulidad total o parcial de la patente del
actoryelart. 217 LEC afiade que le corresponde la prueba de aquellos hechos en los que funde sus alegaciones,
("incumbe al demandado (...) la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables,
impidan, extingan o enerven la eficacia juridica de los hechos a que se refiere el apartado anterior").

5.24 Como ya mantuvo este Juzgado en otras sentencias (entre otras, la de 20 de octubre de 2014, caso
Celocoxib, o de 9 de febrero de 2018, caso Ebastina) si corresponde al demandado alegar la nulidad (via de
excepcion o de reconvencion), premisa esta indiscutible, también le corresponde seleccionar los hechos sobre
los que funda tal pretension. La funcion del Juez en este punto consiste en verificar la existencia de aquellos
hechos y valorar la certeza o falsedad de sus conclusiones. Por ello, si el demandado selecciona un documento
como el mas cercano del estado de la técnica, si el documento efectivamente forma parte del estado de la
técnica relevante, hemos de partir en nuestro analisis de dicha seleccion.

5.25 En este caso, no podemos olvidar que las entidades del Grupo Telefénica formularon demanda
reconvencional de nulidad de la patente titularidad de la entidad Two-Way, asi como excepcién de nulidad de
dicha patente. Esta ultima sociedad admite que el documento D6 forma parte del estado de la técnica, pero
anaden que el documento del estado de la técnica mdas proximo seria D1.

5.26 Las Guidelines reconocen que puede haber varios documentos que constituyan puntos de partida
igualmente validos, en cuyo caso, el examinador de la Oficina tiene que aplicar el test del problema solucién
partiendo de cada uno de ello, puesto que su objeto es valorar si se puede o no conceder la patente.

5.27 Sin embargo, cuando se trata de una accion judicial de nulidad frente a una patente ya concedida, el
juez en su sentencia esta constrefiido a valorar los hechos alegados y probados por las partes como causa
de nulidad como una exigencia de congruencia, art. 218 LEC. Procesalmente hemos de partir del documento
alegado por el demandado, ya que es él quien tiene la carga de alegar y probar los hechos en los que funde
su excepcion o pretensién de nulidad. Si el demandado ha elegido un documento mas lejano del que debiera,
cargara con su eventual equivocacion en el analisis de la actividad inventiva, pero no podemos dejar de hacer
dicha valoracion por el mero hecho que haya un documento mas cercano al estado de la técnica relevante.

5.28 El método problema-solucién es solo un método juridico para analizar la obviedad de un invento, cuya
aplicacion nunca tiene premisas verdaderas o falsas, sino mas o menos razonables. Si la parte que pretende la
nulidad de la patente parte, como hemos dicho, de un compuesto descrito en el estado de técnica, que requiere
mas modificaciones estructurales que otro, le sera mas dificil justificar la obviedad del invento cuestionado,
pero creemos que no tiene mucho sentido enzarzarse en una discusién sobre si el documento propuesto por
el titular es o no el mas cercano, lo importante siempre sera si el documento seleccionado por el demandado
forma parte del estado de técnica relevante.

5.29 Légicamente el titular de la patente al oponerse a la prensién de nulidad puede negar que el documento
forme parte del estado de la técnica relevante o que constituya el punto de partida mas prometedor, pero
procesalmente no tiene sentido que analicemos si existe un documento del estado de la técnica mas cercano
al propuesto por el demandado.

5.30 En consecuencia, partiremos del documento alegado por las entidades del Grupo Telefénica como estado
de la técnica mas préximo, en concreto, D6.

5.31 El documento D6 consiste en el articulo cientifico titulado "Selection and Dissemination of Digital Video
via the Virtual Video Browser" (Seleccion y diseminacion de video digital a través del navegador de video virtual)
publicado en la revista Multimedia Tools and Applications, el 1 de junio de 1995, siendo sus autores T.D.C. Little,
G. Ahanger, H.-J. Chen, R.J. Folz, J.E Gibbon, A. Krishnamurthy, P. Lumba, M. ramanathan, y D. Venkatesh.

5.32 Dicho documento recoge en su resumen: " En este articulo describimos la aplicacién de software de
navegador de video virtual (VVB) disefiada para permitir la navegacion interactiva y la consulta basada en
contenido de una base de datos de video y para facilitar la posterior reproduccion de titulos seleccionados. VVB
es una manifestacion de nuestros mecanismos para la localizacidn, identificacion y suministro de audio y video
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digitales en un sistema distribuido que puede extenderse a varios dominios de aplicacion incluyendo ocio en
casa basado en multimedia, compra por catalogo y educacion a distancia.

VVB emplea un proceso de recuperacion en dos fases para dar servicio a sus usuarios. En la fase de consulta,
se envian consultas de usuario a un servidor de metadatos para su procesamiento. En la fase de reproduccion
posterior, se establece una conexién entre la estacion de trabajo de cliente y un servidor de video para el
suministro de datos de video. VVB incorpora una interfaz de consulta sencilla que permite a los usuarios
especificar sus preferencias al sistema y recuperar el video apropiado. La aplicacion esta disefiada para
trabajar en un entorno distribuido en el que se almacenan secuencias de video en diferentes bases de datos
interconectadas a través de una red. Se ha mostrado que es una aplicacion objetivo viable util para estudiar
problemas de investigacion relacionados con la construccién de sistemas multimedia interactivos."

C.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

5.33 Para describir el problema técnico objetivo debemos partir del estado de la técnica mas préximo a
la reivindicacién cuestionada y determinar cudles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como
funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicacién cuestionada. Una vez determinadas
esas caracteristicas diferenciales habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese
efecto, formular el problema técnico objetivo.

5.34 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que las Unicas diferencias entre D6 y la patente litigiosa son
las caracteristicas 1.e.1y 1.e.4 que no estarian reproducidas por D6. A tales efectos, se basan en que durante
la tramitacién de la patente el citado documento fue alegado por la EPO y el titular de la patente indicé que las
diferencias entre su patente y D6 eran las aludidas especificaciones.

5.35 Ya hemos indicado que la caracteristica 1.e.1 indica: transmitir informacién a un servidor que permita
el registro remoto de la informacién relacionada con la seleccién. Y la 1.e.4 divulga: transmitir a un servidor
informacioén relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado para el ordenador del cliente para
permitir el registro remoto de la informacién relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado para
el ordenador del cliente.

5.36 Los escritos rectores de la causa presentados por las entidades del Grupo Telefénica se limitan a sefialar
las citadas diferencias y saltan directamente a tratar la obviedad, saltandose los pasos consistentes en
identificar el efecto técnico de esas diferencias y, principalmente, formular el problema técnico objetivo.

5.37 Los peritos aportados por estas entidades para resolver esta cuestion fueron el sefior Jesus vy el sefior
Justino . El primero de ellos, en su dictamen (doc. 5) no utiliza ningtin método de los previstos para realizar
el juicio de actividad inventiva. Como ya hemos indicado (puntos 5.8 y 5.9) no existe un tnico método para
enjuiciar la actividad inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en
cuenta los factores decisivos. En la vista, dicho perito reconoci6 que no habia aplicado el método problema-
solucién ni ningdn otro, sino que habria usado la misma metodologia que utiliza para comentar un articulo
cientifico en unarevista. Esto supone que tengamos que prescindir de las alegaciones de este perito en cuanto
al juicio de actividad inventiva.

5.38 Por su parte, el sefior Justino si alega cual es el efecto técnico derivado de las diferencias en el sentido
siguiente: "la transmision de informacién relacionada con la seleccién después de haber detectado la seleccién
de un video y la transmision de informacion relacionada con el envio del video después de haber enviado el
video al cliente y/o durante el envio del video al cliente." En base a ello, indica que el problema técnico objetivo
seria: "como transmitir informacion relacionada con el envio del video después de haber detectado la seleccién
de un video y cédmo transmitir informacion relacionada con el envio del video después de haber enviado el
video al cliente y/o durante el envio del video al cliente."

5.39 Lo primero que podemos destacar del problema técnico enunciado por el sefior Justino es que vuelve
a intercambiar el término "entrega” por "envid" en relacién con la caracteristica 1.e.4. Y, en segundo lugar, que
dicho problema coincide con la solucién dada por la patente en las reivindicaciones, lo cual no se permite,
segun recogen las Guidelines de la EPO. A tales efectos, dichas Guias indican (Part G - Chapter VII-5, edicidn
2022): "[ilt is noted that the objective technical problem must be so formulated as not to contain pointers to
the technical solution, since including part of a technical solution offered by an invention in the statement
of the problem must, when the state of the art is assessed in terms of that problem, necessarily result in
an ex post facto view being taken of inventive activity (see T 229/85)." Este fragmento puede ser traducido:
Se advierte que el problema técnico objetivo debe formularse de manera que no contenga indicaciones
sobre la solucién técnica, ya que incluir parte de una solucién técnica ofrecida por una invencién en el
planteamiento del problema debe, cuando se evalla el estado de la técnica en términos de ese problema,
conducir necesariamente a que se adopte una vision ex post facto de la actividad inventiva (véase T 229/85).
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5.40 El sefior Justino reconocid en la vista que el problema técnico objetivo lo habia formulado en los términos
de la reivindicacién porque para él no hay diferencias con efecto técnico que se deriven entre la comparacién
de D6, como estado de la técnica mas proximo, y la propia patente.

5.41 A la hora de determinar el problema técnico objetivo, el punto de partida nos ha sido indicado, entre otras,
por las resoluciones del Case Law de la EPO (apartado 1.D.4.3.2, version 2019) en los siguientes términos:

"An objective definition of the problem to be solved by the invention should normally start from the problem
described in the contested patent. Only if examination shows that the problem disclosed was not solved or
if inappropriate prior art was used to define the problem, is it necessary to investigate which other problem
objectively exists (T 1060/11: "established case law"). The definition of artificial and technically unrealistic
problems is to be avoided (see T495/91, T741/91, T334/92, T813/93, T68/95, T644/97, T 747/97, T 946/00).
This legal principle is also applicable to ex parte proceedings ( T 881/92, T 882/92, T 884/92). In T 419/93 it
was added that, when determining the problem, the statements relating thereto in the application should be
examined for correctness with regard to the prior art and for their de facto relevance to the claimed features
of the solution. Only if the problem described in the application did not meet prior art requirements and/or was
not solved in accordance with the features of the invention, should it be adapted to the prior art and/or actual
technical success. In this connection, T 800/91 emphasised that in any event the formulated problem should
be one which the skilled person knowing only the prior art would wish to solve. It should not be tendentiously
formulated in a way that unfairly directed development towards the claimed solution. In T 400/98, the technical
problem set out in the patent had to be reformulated because it had not been credibly solved."

Dicho pasaje se puede traducir del siguiente modo: Normalmente, una definicién objetiva del problema que
debe resolver la invencién debe partir del problema descrito en la patente impugnada. Solo si el examen
muestra que el problema revelado no se resolvié o si se utilizé un estado de la técnica inapropiado para
definir el problema, es necesario investigar qué otro problema existe objetivamente (T 1060/11: "jurisprudencia
establecida"). Debe evitarse la definicién de problemas artificiales y técnicamente irreales (véanse T495/91,
T741/91,T334/92,T813/93,T68/95, T644/97, T 747/97,2? T 946/00). Este principio legal también es aplicable
a los procedimientos ex parte ( T 881/92, T 882/92, T 884/92). En T 419/93 se agregd que, al determinar el
problema, las declaraciones relacionadas con el mismo en la solicitud deben ser examinadas para verificar su
correccién con respecto al estado de latécnicay surelevancia de facto para las caracteristicas reivindicadas de
la solucién. Sélo si el problema descrito en la solicitud no cumpliera con los requisitos del estado de la técnica
y/o no seresolviera de acuerdo con las caracteristicas de la invencion, debera adaptarse al estado de la técnica
y/o al éxito técnico real. A este respecto, el T 800/91 subrayaba que, en cualquier caso, el problema formulado
deberia ser uno que el experto en la materia que sélo conozca el estado de la técnica desearia resolver. No
debe formularse tendenciosamente de manera que injustamente dirija el desarrollo hacia la solucién que se
pretende. En la T 400/98, el problema técnico planteado en la patente tuvo que ser reformulado porque no
habia sido resuelto de manera creible.

5.42 A este respecto, tenemos que transcribir algunos parrafos del folleto de la patente, a saber:

a) "En la realizacion preferida, el tamario de los paquetes de audio que se transmite es variable y puede cambiar
en una base de paquete a paquete" (pagina 6, lineas 26-27).

b) "Ademas, el Servidor de Medios puede elegir variar dindmicamente el tamafio de paquete para acomodar
cambios en las condiciones de la red" (pagina 6, lineas 32-33).

c¢) "Como que la reproduccion resultante de la informacién de audio es sensible a pérdida de paquetes y a
congestion de la red, el software que se ejecuta en los distintos ordenadores que conforman este sistema
monitoriza la situacién actual y se adapta a la misma de la mejor manera posible" (pagina 6, lineas 34-36).

d) "Esto permite al sistema monitorizar qué Usuarios estan escuchando qué canales y también permite al
sistema para variar, por ejemplo, el contenido de publicidad entregada a un Usuario" (pagina 7, lineas 8-10).

e) "Finalmente, la figura 17 ilustra la secuencia de solicitud de estadisticas. Esta secuencia es utilizada por
el Servidor de Administracion para recabar informacion desde los Servidores de Medios y los Servidores de
Control para la gestion de todo el sistema. Se puede utilizar esta informacion para detectar fallos y para
equilibrar la carga cuando las Condiciones dindmicas cambian” (pagina 15, lineas 27-30).

f) "También puede utilizar esta informacion para controlar el contenido de la publicidad que se descarga a un
Usuario en particular antes de la recepcion de la programacion regular de audio y/o la monitorizacion de la
entrega de publicidad a los Usuarios" (pagina 6, lineas 32-34).
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5.43 Por tanto, podemos concluir que el problema técnico objetivo que se pretende resolver es como permitir
la gestion dindmica, por cliente y por flujo, de un sistema de reproduccion de flujo de medios para identificar
posibles contingencias y mitigar sus efectos.

5.44 Esto nos permite concluir que es errdnea la determinacion del problema técnico objetivo formulado por las
entidades del Grupo Telefdnica, pues en realidad el problema técnico objetivo descrito contiene indicaciones
sobre la solucion técnica ofrecida por la patente. De este modo, las aludidas entidades estan adoptando (en
palabras de la EPO) una vision ex post facto de la actividad inventiva al incluir parte de la solucion técnica
ofrecida por la invencion en el planteamiento del problema.

5.45 Al considerar erronea la identificacion del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar
en el analisis del resto de aspectos o pasos del método problema-solucion, a saber, el analisis de la obviedad,
pues todos los ataques de falta de actividad inventiva de la R1 se hacen partiendo de D6 como estado de la
técnica mas préximo

D) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R22, R33 y R 38 de la ES182 desde D6.

5.46 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que el analisis de actividad inventiva realizado respecto a
R1 es perfectamente trasladable a R22, R33 y R 38 de ES182, ya que las caracteristicas 22.e.1, 33.i.1, 38.i.1,
22.e.4,33.i.4 y 38.i.4 son coincidentes con 1.e.1y 1.e.4.

5.47 Ello supone que traslademos a estas reivindicaciones las mismas consideraciones expuestas
anteriormente para R1y podamos afirmar que las R1, R22, R33 y R 38 poseen actividad inventiva frente a D6.

5.48 En relacion con las reivindicaciones dependientes, nos remitimos a lo expuesto en el parrafo 4.29 para
sostener su validez.

E) De la supuesta falta de actividad inventiva de laR7 Y R 32 de ES182 desde el documento N1-A y N1-B.

5.49 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de actividad inventiva a partir de N1-Ay N1-B como estados de la técnica mas proximos.

5.50 Como ya hemos indicado (puntos 5.8 y 5.9) no existe un Unico método para enjuiciar la actividad inventiva,
pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores decisivos,
para que no se lleve a cabo un examen ex post facto. En este caso y en relacién con dichas reivindicaciones,
las entidades del Grupo Telefénica no utilizan ninguno de los métodos previstos al efecto, por lo que debe
desestimarse el citado ataque de actividad inventiva.

F) De la supuesta falta de actividad inventiva de las reivindicaciones dependientes de ES182 desde el
documento WO658.

5.51 Tal y como se acordd en la audiencia previa, las citadas entidades no han usado ninguno de los métodos
previstos para realizar el ataque de falta de actividad inventiva en relacién con estas reivindicaciones, por lo
que procede su desestimacion.

SEXTO.- Sobre la causa de nulidad por adicion de materia de ES182.

6.1 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las R1, R22, R33 y R38 de la patente ES182 seria nula
por estar incursa en el vicio de adicion de materia.

A) Consideraciones legales y jurisprudenciales previas sobre el examen de la adicién de materia.

6.2 Una de las causas de nulidad de una patente, de acuerdo con el art. 102.1.c) de la Ley de Patentes de 2015
es precisamente que " su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada”.

6.3 En el mismo sentido, se pronuncia el art. 138.1,c) del Convenio sobre Concesién de Patentes Europeas del
5 de octubre de 1973 tras la redaccion dada por la Revision del afio 2000. Este precepto, hay que relacionarlo
con el art. 123.2 del CPE que establece que la solicitud de patente europea o la patente europea no podran
modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como se haya presentado.

6.4 A nivel jurisprudencial, la Sentencia N° 144/2013, de 3 de mayo, de la Seccion 282 de la Audiencia
Provincial de Madrid establecio ciertas pautas relativas a los criterios a seguir para analizar el supuesto de
adicion de materia. Dicha sentencia realiza un resumen de parte de la doctrina emanada de la EPO sobre la
adicion de materia. Transcribimos los apartados mas significativos:

" 27.- Asi las cosas, la tarea que se nos impone es determinar si las caracteristicas técnicas controvertidas
suponen un afiadido material al contenido de la solicitud originaria. El caracter novedoso que ante los tribunales
espafoles presenta la cuestion justifica que nos detengamos en identificar los pardmetros o estandares que
con caracter general podrian ser utilizados en el analisis de la misma. En este sentido, asumimos como punto
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de partida las siguientes directrices, basadas en las pautas establecidas por las Camaras de Recursosy la Alta
Camara de Recursos de la OEP al interpretar el articulo 123.2 ("Articulo 123. Modificaciones [.] 2. La solicitud
de patente europea o la patente europea no podran modificarse de manera que su objeto exceda del contenido
de la solicitud tal como se haya presentado"), con el que entronca el articulo 138.1.c) CPE, en el marco del cual
ha de resolverse la controversia que nos ocupa:

(i) El "contenido de la solicitud tal como se haya presentado" viene determinado por la informacién divulgada por
la solicitud en su conjunto, de modo que han de tomarse en cuenta no solo las reivindicaciones, sino también las
restantes partes de la solicitud, esto es, la descripcién y los dibujos (G 11/91-19.11.1992-, G 2/295-14.05.1996-,
T 329/99 05.04.2001-, T 1293/03 - 02.11.2006-, T 97/05 -31.05.2007).

(i) Ha de entenderse que se ha producido una modificacién no autorizada de la solicitud de la patente europea
cuando como consecuencia de tal modificacion el experto en la materia se encuentra con una informacion que
no deriva o no se deduce directamente y sin ambigiiedad ("directly and unambiguously”) de la que previamente
se contenia en la solicitud, incluso de forma implicita ( T 860/00 -28.09.2000-, T 1206/01 -23.09.2004- y las
ya mencionadas T 1293/03 y T 97/05 ). De esta interpretacion se hacen eco las reglas, directrices o pautas
("guidelines”) de examen de la OEP (Parte C, Capitulo VI-21, apartado 5.3.1).

(iii) Hay 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. Las modificaciones introducidas en la solicitud sobre
esta ultima base no satisfacen los requisitos establecidos en el articulo 123.2 CPE ( T 823/96 -28.01.1997-, T
962/98-15.01.2004-y T 329/99, ya mencionada).

(iv) Por implicito debemos considerar aquello que un experto en la materia entendiera necesariamente incluido en
la solicitud en su conjunto aunque esta ultima no lo indicase expresamente. O, en otros términos, porimplicito hay
que entender aquello que no esta explicitamente mencionado, pero es una clara e inequivoca consecuencia de
lo explicitamente mencionado ( T 823/96 ya mencionada), teniendo en cuenta, por ejemplo, las leyes cientificas
( T 860/00, ya mencionada) o el estado de la técnica ( T 54/82 -16.05.1983). En este sentido, las Camaras
de Recursos han considerado contenido implicito una realizacién que constituye el complemento Iégico de
otra explicitada en los ejemplos de la solicitud (T 1107/06 - 03.12.2008) o una caracteristica técnica que deba
sobrentenderse a la vista de otras dos expresamente descritas ( T 917/94-28.10.1996).

(v) Ha de entenderse que la modificacion introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigiiedad de
la misma cuando no hay la minima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificacion
se encuentra descrito, de forma explicita o implicita, en la informacién divulgada en la solicitud tal como fue
presentada ( T 962/98, anteriormente citada). No basta, por ello, con que el objeto de la patente tal como resulta
de la modificacién guarde coherencia con la descripcion de la solicitud (la misma T 962/98 ) o encaje en los
términos de una interpretacion plausible de lo divulgado en ella ( T 824/06 -09.12.2008)."

6.5 Por su parte, la Sentencia N° 2752/2020, de 15 de diciembre, de la Seccién 152 de la Audiencia Provincial
de Barcelona (ECLI:ES:APB:2020:12688), haciendo referencia a otras anteriores, indicé:

" [D]e las distintas decisiones adoptadas por las Cdmaras de Recursos y la Alta Cdmara de Recursos de la Oficina
Europea de Patentes, podemos extraer los siguientes criterios generales para determinar si una determinada
modificacion debe considerarse materia afiadida en el sentido del articulo 123.2 del CPE:

-La adicidn de materia es una cuestion de hecho, que debe valorarse en atencién a las circunstancias particulares
de cada caso individual.

-Para valorar si una limitacion cumple con el requisito de prohibicién de materia afiadida ha de atenderse
al contenido de la solicitud original tal como fue presentada, solicitud que comprende la descripcion, las
reivindicaciones y los dibujos, utilizando el conocimiento general comdun.

-Una modificacién es admisible, de acuerdo con el articulo 123.2° del CPE, si el objeto resultante de tal
modificacion se deriva de manera directa y no ambigua de la solicitud original. Ha de entenderse que la
modificacion introducida en la solicitud deriva directamente y sin ambigliedad de la misma cuando no hay la
minima duda de que el objeto de la patente tal como resulta de la modificacion se encuentra descrito, de forma
explicita o implicita, en la informacién divulgada en la solicitud tal como fue presentada."|[...]

" Las directrices para el examen de la Oficina Europea de Patentes indican que para interpretar el alcance de las
modificaciones del articulo 123 del Convenio:

"La idea subyacente del Art. 123(2) es que no se permite que un solicitante mejore su posicion afadiendo
materia objeto no desvelada en la solicitud presentada, lo que le concederia una ventaja injustificada y podria
ser perjudicial para la seguridad juridica de terceros que se basen en el contenido de la solicitud original (véase
G 1/93).
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Deberia considerarse que una modificacién introduce materia objeto que se extiende mas alld del contenido de la
solicitud presentada y, por tanto, injustificada, si todo el cambio en el contenido de la solicitud (ya sea mediante
adicidn, alteracion o escision) se traduce en que se entregue informacién al experto que no pueda derivarse
de forma directa e inequivoca de la entregada previamente mediante la solicitud, incluso cuando se tenga en
cuenta materia que resulta implicita para un experto en la materia (véase G 2/10). Al menos en los casos en que
la modificacion sea mediante adicion, la prueba de su permisibilidad corresponde normalmente a la prueba de
novedad presentada en G-VI, 2 (novelty test) (véase T 201/83 )."

Al revisar sus directrices en el afio 2014, la OEP afiadié dos nuevos pdrrafos en las directrices que interpretan
el articulo 123:

"Segun el Art. 123 (2), no es admisible afadir a una solicitud de patente europea materia objeto que un experto
en la materia no pueda derivar directamente y sin ambigliedad, usando el conocimiento general comun, de la
divulgacién de la invencidn tal y como se ha presentado, también teniendo en cuenta cualquier caracteristica
implicita para el experto en la materia en lo que se menciona expresamente en el documento. No obstante, el
lenguaje del Art. 123(2) no requiere soporte literal (véase T 667/08 ).

La expresion 'divulgaciéon implicita' no significa mds que la consecuencia clara y sin ambigiiedad de lo que
se menciona explicitamente en la solicitud tal y como fue presentada. Asi pues, debe tenerse en cuenta el
conocimiento general comun para decidir lo que esta implicito claramente y sin ambigtiedad en la divulgacion
explicita de un documento. Sin embargo, la cuestion de qué puede haberse vuelto obvio por esa divulgacion
en vista del conocimiento general comun no es relevante para evaluar lo que se divulga implicitamente en ese
documento ( T 823/96 ).

Al evaluar la conformidad de las reivindicaciones modificadas con los requisitos del Art. 123(2), la atencién
debe centrarse en lo que realmente se divulga al experto en la materia en los documentos tal y como fueron
presentados, como si estos estuvieran dirigidos a una audiencia técnica. En particular, el examinador debe evitar
centrarse de manera desproporcionada en la estructura de las reivindicaciones tal y como fueron presentadas,
en detrimento de la materia objeto que el experto en la materia derivaria directamente y sin ambigliedad de la
solicitud en su conjunto."

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

"Una reivindicacion puede acotarse mediante la adicion de caracteristicas adicionales, siempre y cuando la
combinacion resultante se haya dado a conocer de manera directa e inequivoca en la solicitud presentada
originalmente, ya sea de forma explicita o implicita (véase H-1V, 2.1), y no se refiera a una invencién no buscada
(véase H-ll, 6, y H-ll, 7.2). Si la combinacién resultante constituye una novedad con respecto a la solicitud
presentada originalmente (véase el test de novedad indicado en G-VI, 2), se entenderd que la reivindicacion
modificada no cumple los requisitos previstos en el articulo 123(2).

El hecho de que la combinacién resultante pueda considerarse:
- 'no contradictoria" con la descripcién ( T 495/06 ) o bien

- 'razonablemente plausible" ( T 824/06 ) o bien

- "obvio" a la vista de la solicitud ( T 329/99 )

no es suficiente para que una modificacién pueda considerarse admisible conforme al articulo 123(2), ya que se
exige que su divulgacion sea directa y sin ambigiiedad."

B) De la supuesta nulidad de las caracteristicas 1.a de R1, 22.a.2 de R22, 33.a de R33 y R38.a de la ES182.

6.6 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las R1, R22, R33 y R38 son nulas de pleno derecho por
incumplir el requisito de adicién de materia al amparo del art. 138.1,c) en relacién con el art. 123.2, ambos del
CPE. A tales efectos, se basa en el informe pericial de sefior Justino documento 20.

6.7 En este sentido, sus alegaciones son las siguientes: " la caracteristica 1.a de R1 (asi como sus correlativas
22.a.2 de R22, de R33.a y 38.a de R38) de EP '775 hace referencia a "la reproduccién de un flujo de medios", sin
especificar si ese flujo de medios se transmite bajo demanda o en tiempo real.

Sin embargo, si se analiza el texto de EP '991 (que, recordemos, es la patente madre de la que trae origen la
patente divisional EP '775), se puede comprobar que Unicamente hace referencia a transmisiones en tiempo real.
Por todos, pueden citarse los siguientes extractos:
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[[0001] Esto se refiere a un método y a un aparato para proporcionar servicios de comunicacién sonora y / o
visual , en tiempo real a una multiplicidad de usuarios identificables en una red de comunicaciones, tal como
Internet.Solicitud]

[[0007] La presente invencion es una arquitectura escalable para la entrega de informacién en tiempo real a
través de una red de comunicaciones. Integrado en la arquitectura es un mecanismo de control que proporciona
la administracién y administracién de usuarios que recibiran la informacién en tiempo real.]

Por tanto, no cabe duda de que prescindir de la caracteristica "tiempo real" conlleva una generalizacion que
amplia la materia protegida y que, como acreditara el Dictamen Justino EP775 (DOC. No 20), supone una
generalizacion no permitida.”

6.8 Procede verificar si la ES182 incorpora materia afiadida, esto es, si excede del contenido de la solicitud tal
y como fue presentada. Esta tarea requiere un juicio comparativo a realizar entre:

a) la caracteristica (a) de las reivindicaciones 1, 22, 33 y 38, tal y como ha sido concedida en la ES182,

b) y el contenido de la solicitud, tal y como fue presentada. Por contenido, se entiende el conjunto global
resultante de la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos.

6.9 En este caso y al estar ante una patente divisional, la comparacién hay que hacerla con la solicitud
madre originariamente presentada. Asi lo indica la Decision T 423/03 de la EPO cuando dice que la materia
reivindicada en la solicitud divisional debe compararse con el contenido de la solicitud anterior (madre)
tal como se presentd, por lo que el contenido de una solicitud comprende toda la divulgacién, expresa o
implicita, que se deriva directa e inequivocamente de la solicitud, incluida informacién implicita e inmediata e
inequivocamente evidente para un experto en la materia que lea la solicitud. A ello, la Decisién T 402/00 afiade
gue debe establecerse si se ha introducido informacién técnica en la solicitud divisional que un experto en la
materia no habria obtenido de forma objetiva e inequivoca de la solicitud anterior tal como se presenté.

6.10 La solicitud madre tenia el nimero EP 05 075 844.0 (versién A1) y fue publicada con el nimero EP 1 582
991 (version A2). Nosotros centraremos nuestro analisis en la version A1, pues es el documento correcto con
el cual hay que hacer la citada comparacién, segun la doctrina indicada.

6.11 En el asunto de autos, las entidades del Grupo Telefénica en sus escritos rectores, por los que solicitan
la nulidad de las citadas patentes por adicion de materia, no han comparado las R1,R 22, R33 y R 38 de ES182
con la patente madre tal y como fue presentada (A1), sino con la version publicada de ella como EP991 (A2).

6.12 Este dato aislado no nos puede llevar a desestimar la alegacién de nulidad sin mas, ya que la entidad
Two-Way no ha puesto de manifiesto que en este punto haya diferencias entre la version A1y A2. Ademas,
no se dan las mismas circunstancias facticas que las resueltas por la Sentencia N° 78/2021, de 14 de abril,
de este Juzgado.

6.13 En la solicitud de la patente madre tal y como fue presentada (A1), encontramos diversos pasajes sobre
la existencia de flujo de medios con contenido publicitario y no publicitario y sobre la posibilidad de que el flujo
de medios publicitario sea en tiempo no real, a saber:

- "Una ventaja de esta alternativa es permitir la ejecucion selectiva comercial basada en el Usuario individual.
Es decir, un Usuario individual recibiria la alimentaciéon principal de audio, ademas de un flujo particular de
publicidad unico de su grupo demografico. Debe tenerse en cuenta que el flujo de publicidad tipicamente es
menor en tasa de bits global y, generalmente, no requiere la entrega en tiempo real, lo que disminuye la carga
global de una red. Por ejemplo, el flujo de publicidad puede ser entregado al Usuario antes de la programacién
regular, almacenada en una memoria intermedia en el ordenador del Usuario y se inserta en el flujo de la
programacion regular tras la recepcion de una sefial de cola incrustada en la secuencia de programacion
regular. Asi, un nimero sustancial de grupos especificos, tal vez 10 o 100 o incluso mas, podian satisfacerse
sin un aumento poco practico en la carga de lared" (pagina 14, lineas 1 a 15).

6.14 La informacién divulgada en la solicitud de patente madre, tal como fue presentada describe que un tipo
de flujo de medios puede tener caracter publicitario y que el mismo puede ser entregado en tiempo no real.
Por lo que no se aprecia la adicién de materia alegada, pues el experto en la materia no se ha encontrado con
una informacidén que no derivara o no se dedujera directamente y sin ambigliedad de la que previamente se
contenia en la solicitud.

6.15 Ello comporta la desestimacion de este primer ataque de adicién de materia.

C) De la supuesta nulidad de las caracteristicas 1.e.1y 1.e.4 de R1, 22.e.1y 22.e.4 de R22, 33.i.1 y 33.i.4
de R33y 38.i.1y 38.i.4 de R38 de la ES182.
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6.16 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las R1, R22, R33 y R38 también son nulas de pleno
derecho por incumplir el requisito de adicion de materia al amparo del art. 138.1,c) en relacién con el art. 123.2,
ambos del CPE. A tales efectos, se basa en el informe pericial de sefior Justino documento 20.

6.17 En este sentido, sus alegaciones son las siguientes: " analizando el texto de la solicitud de la patente
'madre" EP '991, se comprueba que en ningin momento la descripcién hace referencia a informacién relacionada
con una seleccion de un usuario, sino que Unicamente alude a informacién agregada (porcentaje de usuarios
que estan interesados en un canal, cuantos escuchan la seleccién completa y cuantos desconectan):

[El Servidor Administrador 60 es responsable de registrar nuevos Usuarios, autenticar Usuarios que desean iniciar
sesion en el sistema y mantener registros de audiencia de cudntos Usuarios estan escuchando qué canales y
en qué momentos. Mantener los registros de audiencia y reunir estadisticas son caracteristicas criticas para
controlar la entrega de mensajes comerciales pagados, asi como para otros fines. Por ejemplo, para evaluar
las regalias de derechos de autor, los registros de audiencia pueden registrar el nimero de oyentes para cada
seleccion de musica o video que distribuye el sistema. Otra aplicacion es determinar el porcentaje de oyentes que
estan interesados en escuchar concreta una seleccion musical, determinando cuantos escuchan la seleccion
completa y cudntos la desactivan.]

El contenido del extracto anterior hace referencia a informacion agregada pero no contiene ninguna referencia
a informacion relativa a la seleccidn realizada por un usuario individualmente considerado. Por lo tanto, como
acreditara el Dictamen Justino EP775 (DOC. No 20), las caracteristicas 1.e.1y 1.e.4 de R1 (y sus correlativas
l.e.1y l.eddeR1, 22e1y22e.4deR22 33.i.1 y 33.i.4 de R33 y R38f) contendrian una caracteristica nueva
que supone una ampliacién de materia no permisible "

6.18 En la solicitud de la patente madre tal y como fue presentada (A1), encontramos diversos pasajes sobre
qgue efectivamente se puede deducir a qué seleccién de un usuario corresponde la informacién registrada
relativa al comienzo o finalizacién de un flujo concreto dado, a saber:

a) "Los Servidores de Control 50 son responsables de mantener un registro de qué Usuarios estan escuchando
qué canales y la direccién de los Servidores de Medios para iniciar y detener los flujos de informacion a esos
Usuarios" (pagina 5, lineas 14 a 16).

b) "La arquitectura de control maneja el registro de nuevos Usuarios, el inicio de sesién de los Usuarios, el
inicio y la detencién de los flujos de audio y la monitorizacién de las transmisiones en curso. La arquitectura
de control es escalable simplemente como es la arquitectura de distribucién, de manera que cualquier nimero
de Usuarios pueden ser gestionados" pagina 14, lineas 22 a 26).

¢) "Una aplicacién particular es proporcionar servicios similares a radio o televisién de multiples canales con
contenido de programacion comercial ajustado de acuerdo con la identidad del usuario individual" (pagina 1,
lineas 10 a 14).

d) "[M]ultiples flujos de informacion se pueden integrar para su entrega a un usuario, y ciertas porciones de la
informacion que se entrega se pueden adaptar al usuario individual" (pagina 3, lineas 17 a 20).

e) "La figura 5 también ilustra un flujo de paquetes 36 que identifica al Usuario en el sistema. Esto permite al
sistema monitorizar qué Usuarios estan escuchando qué canales y también permite al sistema para variar, por
ejemplo, el contenido de publicidad entregada a un Usuario" (pagina 13, lineas 32 a 36).

f) "El Servidor de Medios utiliza los Objetos Ping para medir el tiempo de ida y vuelta y también para determinar
cuando el ordenador de un Usuario ha terminado de forma anormal” (pagina 27, lineas 7 a 10).

g) "Tal como se indicé anteriormente, también se puede utilizar esta informacién para controlar qué Usuarios
estan escuchando qué canal o si los Usuarios dejan de escuchar un canal en cualquier momento, tal como
durante la reproduccién de una cancién en particular. También puede utilizar esta informacién para controlar el
contenido de la publicidad que se descarga a un Usuario en particular antes de la recepcién de la programacién
regular de audio y/o la monitorizacién de la entrega de publicidad a los Usuarios" (pagina 30, lineas 3 a 10).

h) La parte final de la figura 1:
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6.19 La informacion divulgada en la solicitud de la patente madre, tal como fue presentada describe la
distribucion, control y monitorizacion por canal y usuario individual, asi como la posibilidad de que continte ese
control cuando el sistema de comunicacion multimedia esté siendo usado por un nimero elevado de usuarios
individuales. Por lo que tampoco se aprecia la adicion de materia alegada, pues el experto en la materia no
se ha encontrado con una informacién que no derivara o no se dedujera directamente y sin ambigiiedad de la
que previamente se contenia en la solicitud.

6.20 Por tanto, debemos considerar que la R1, R22, R33 y R38 no estarian incursas en la causa de nulidad del
art. 102.1.c) de la LP al no exceder su objeto del contenido de la solicitud madre tal como fue presentada.

SEPTIMO.- Sobre la nulidad por carecer de contribucién técnica de la patenteES293.

7.1 Las entidades del Grupo Telefénica mantienen que la patente seria nula por aplicacién del art. 138 letra
a) del CPE en relacién con el art. 52 letra c) del mismo texto legal. Las aludidas sociedades afirman que las
reivindicaciones recogen Unicamente ideas vagas y abstractas que seria equiparables a "los planes, principios
y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de juegos o en el campo de las actividades
econdmicas, asi como los programas de ordenador" del art. 52.

7.2 A tales efectos, indican lo siguiente:

- "la contribucién técnica de EP '333 se relacionaria con la implementacion de un método de medicion de
datos relacionados con streaming en tiempo real que se registran con finalidades comerciales. Por lo tanto,
la verdadera contribucion de EP '333 (si la hubiera) quedaria limitada a la medicion de informacién sobre la
transmision continua de medios en tiempo real que se envia al ordenador del usuario para registrarla con
finalidades comerciales."

- "llama la atencioén la propia redaccién de R1 de EP '333, que define su objeto como "método para la medicién
de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales", sin afiadir a continuacién
ningun elemento o caracteristica técnica que pudiera indicar los pasos para realizar dicha medicién y para
utilizar los resultados con fines comerciales en una aplicacién técnica. Mas bien al contrario, la patente
simplemente reproduce ideas abstractas y vagas que podrian definir cualquier sistema de streaming de audio
o video conocido, y se limita a incluir etapas que tienen por objeto, precisamente, la deteccion y determinacion
de cierta informacion relacionada con el envio, sin mayor detalle, para un propésito (“finalidades comerciales")
que por definicidn carece de naturaleza técnica."

- "aun asumiendo que EP '333 contuviese alguna ensefianza, tampoco podria concluirse, como se ha apuntado,
que su contribucién estuviera referida a un problema técnico. Y ello, porque el registro de informacion con
fines comerciales estd nuevamente dirigido a propiciar una actividad intelectual, perteneciente ademas a un
ambito ajeno a la técnica e impropio de una invencion. En este sentido, llaman la atencién los dos ultimos
pasos de la reivindicacion primera (que, como se ha visto, se reproducen en las restantes reivindicaciones
independientes), puesto que hacen referencia a "la determinacién de informacion para establecer una
extension de la transmision continua de medios en tiempo real que se envié al ordenador cliente" y "el registro
de la informacion con finalidades comerciales", sin afiadir a continuacion ninguna ensefianza que indique
como utilizar técnicamente (esto es modificando o creando un estado de cosas) ese registro para suministrar
mensajes comerciales pagados o evaluar los derechos de copia (p. 4, I. 1-9 de EP '333)."

- "No cabe sino concluir que ese ejercicio de recoleccién de informacién, calculo de royalties por derechos de
copia o suministro de publicidad no es mas que un ejercicio mental."
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7.3 De nuevo hay que indicar que no podemos coger una sola caracteristica de una reivindicacion y considerarla
de manera aislada para sostener que dicha reivindicacién es nula por no tener caracter técnico. Y, mucho
menos aun, partir de esa sola caracteristica para considerar que toda la patente (que tiene 38 reivindicaciones)
es nula por el mismo motivo. Tampoco podemos considerar que la citada caracteristica sea un cumulo de
ideas abstractas y vagas y considerarlas igual que los planes, principios y métodos del art. 52,c) del CPE. Las
razones que nos lleva a realizar estas aseveraciones son las mismas que las recogidas en los puntos 3.5a 3.8
que damos por reproducidos en su totalidad.

OCTAVO.- Sobre la (falta de) novedad de la patenteES293.

8.1 Las entidades del Grupo Telefénica ha realizado varios ataques de falta de novedad contra la citada patente
a través de la demanda reconvencion y de la demanda principal que dio lugar al segundo pleito que se tuvo
que acumular. Analizaremos en este fundamento todos estos ataques de nulidad realizados contra la ES293.

B) De la supuesta falta de novedad de la R1, R37 y R38 de ES293 desde el documento W0169 (D3).

8.2 Las entidades del Grupo Telefénica aducen que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa serian
nulas por falta de novedad a partir de D3 del estado de la técnica, entendiendo que anticipa todas y cada una
de las caracteristicas de dichas reivindicaciones.

8.3 A tales efectos, sostienen que la " solicitud de Patente WO' 169 reivindica un sistema y un método para
distribuir datos de video digitales en tiempo real. En particular, el sistema ofrece al usuario un listado de
contenidos predeterminado. Cuando un determinado numero de usuarios han escogido el mismo contenido, el
sistema los agrupa y comienza la transmision del video. Ello queda reflejado en los siguientes
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FIG. 6B

Queda igualmente descrito en la pag. 24 de WO '169 (I. 9 a 16):

[En la Fig. 6A, las solicitudes R1, R2, R3, R4, R5 y R8 son todas recibidas por el Servidor de Video después del
tiempo TO, pero antes del tiempo Tl. Estas solicitudes se agrupan en un grupo de sincronizacion, iniciandose la
transmisién en el tiempo T1 como se muestra en la FIG. 6B. De forma similar, las solicitudes R6 y R7 se agrupan
en el grupo de sincronizacién que comienza la transmision en el tiempo T2, y asi sucesivamente.] (Traduccién
de esta parte)

Por ejemplo, si un usuario decide parar la visualizacion (PAUSE), el sistema lo saca del grupo. En el caso de que
reanude la visualizacion (PLAY), se vuelve a repetir el proceso (es decir, se le asigna otro grupo para visualizar
el contenido en el momento de visualizacién donde se parg).

Por tanto, como se anticipaba, nos encontramos con un sistema de transmisién en tiempo real, segun la
definicion que contiene EP '333 de este término. A saber: para un canal de informacién dado, (i) se esta enviando
aproximadamente la misma informacién; y (ii) en aproximadamente el mismo momento a todos los que estan
habilitados para recibir la informacién (T1, T2,T3 etc).

El sistema, ademds, se caracteriza por, entre otras cosas, contar con un servidor que registra informacion tal
como estadisticas de uso, informacidn de facturacion y perfiles de preferencias de espectadores.”

8.4 A ello afhadieron, en relacidn con la caracteristica R1.a, lo siguiente:

" La Solicitud de Patente WO '169 anticipa un método para la medicion de transmisiones continuas para fines
comerciales:

"The Video Server is characterized by the need for rapid access to very large on-line databases, the capability
to transfer data from mass storage sub-systems to high-speed communications links (i.e., superior I/0
performance), high availability of system resources, and the capability of maintaining records such as usage
statistics, billing information, and viewer preference profiles"19. (pag. 13, 1. 2-7).

Ademas, al igual que EP '333, la Solicitud de Patente WO '169 hace referencia a video en tiempo real:

"A system and method for distributing real-time, compressed, digital video data from a video library (10)
composed of multiple mass storage devices through a digital video data server (12) to large numbers of viewers
via distribution networks (20) is provided"20. (Abstract)"

35



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

8.5 El documento WO169 (D3) es la Solicitud de Patente WO 95/34169, que fue presentada el 6 de junio de
1995y fue publicada el 14 de diciembre de 1995.

8.6 La primera cuestién que debemos tratar en este apartado es si el citado documento D3 se refiere a un
sistema y un método para distribuir datos de video digitales en tiempo real (como entienden las entidades del
Grupo Telefdnica) o a un sistema interactivo de datos de video digitales bajo demandada (como afirma Two-
Way), ya que la patente litigiosa se refiere a medios de transmision continua en tiempo real y no a tecnologia
bajo demanda (como reconocen los litigantes ex art. 281.3 LEC).

8.7 A continuacién expondremos algunos fragmentos del documento D3 que nos ilustraran sobre la tecnologia
divulgada en el mismo:

a) El titulo del documento WO169 es: "servidor de datos de video digitales de multidifusién que usa grupos
de sincronizacion'.

b) El campo de la invencién (pagina 1, lineas 1-11) recoge: "[e]sta invencidn se refiere de manera general a
sistemas transmisién de datos de video y especificamente a un sistema de video bajo demanda controlado
por espectadores en tiempo real. Mas particularmente, se refiere al suministro interactivo de datos de video
digitales bajo demanda desde una biblioteca de video a la que hace referencia un servidor de datos de video
digitales para la distribucién en tiempo real a multiples sistemas de presentacién visual controlados por
espectadores”.

c) En la informacidn sobre los antecedentes (paginas 1-6), el documento D3 describe el estado de la técnica
que existia previo a la presentacion de dicha solicitud de patente y, en todo momento, se esta refiriendo a
los sistemas bajo demanda que existian y los problemas que presentaban. Finalizando dicho apartado con
lo siguiente: "por consiguiente, se necesitan nuevas técnicas y arquitecturas de sistema para proporcionar
eficazmente video digital bajo demanda de manera simultanea a muchos espectadores”. Dicho parrafo nos
indica la finalidad que pretende aportar la invencién recogida en el documento D3.

d) A la hora de describir los objetivos de la invencién, los dos primeros recogidos en D3 son (pagina 6, lineas
19-31):

- "Un objeto de esta invencién es proporcionar a un gran nimero de espectadores la capacidad de tener
selectivamente acceso bajo demanda a datos de video digitales en movimiento completo desde una ubicacién
central para visualizar en un sistema de presentacién visual ubicado en el sitio de cada espectador.”

- "Otro objeto de la presente invencion es proporcionar a un gran numero de espectadores los controles de tipo
VCR de reproducir, poner en pausa, retroceder, avance y parar, en el control de la recuperacién y distribucion
de datos de video digitales en movimiento completo bajo demanda desde una ubicacién central que contiene
una biblioteca de video para el sitio de cada espectador.

e) Otros objetivos de la invencién son:

- "Un objeto adicional de la presente invencion es reducir el coste del servicio por espectador para la
recuperacion selectiva y distribucion de datos de video digitales bajo demanda desde una ubicacion central a
un gran nimero de espectadores ubicados de manera remota" (pagina 7, lineas 7-11).

- "Segun la presente invencidn, los objetos y ventajas anteriores y otros se logran mediante un servidor de datos
de video digital de multidifusién que puede recuperar selectivamente datos de video digitales, codificados y
comprimidos, desde una biblioteca de videos bajo demanda por un gran nimero de espectadores y distribuir
los datos de video a través de una o mas redes de distribucion a un sistema de presentacion visual ubicado
en el sitio de cada espectador” (pdgina 8, lineas 18-25).

f) "La presente invencion supera a los sistemas de la técnica anterior al usar completamente las capacidades
mejoradas de los grandes servidores empresariales tales como los ordenadores de la serie 2200 disponibles
de Unisys Corporation para distribuir selectivamente datos de video digitales de movimiento completo bajo
demanda a mas espectadores” (pagina 9, lineas 13-18).

g) "Segun un aspecto de esta invencidn, se proporciona un sistema para distribuir datos de video
digitales, codificados y comprimidos, seleccionados, en tiempo real, bajo demanda a uno o mas sistemas
de presentacion visual para su visualizacion por espectadores, residiendo cada espectador en un sitio
diferente" (pagina 9, lineas 19-24).

h) "Segun otro aspecto de la invencion, se describe un método para distribuir datos de video digitales,
codificados y comprimidos, seleccionados, en tiempo real, bajo demanda mediante un servidor de datos de
video digitales a uno o mas sistemas de presentacion visual para su visualizacién por espectadores, residiendo
cada espectador en un sitio diferente, e incluye la etapa de proporcionar una biblioteca de video que contiene
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datos de video digitales, codificados y comprimidos, que representan multiples programas, consistiendo cada
programa consta de multiples tramas de datos" (pagina 10, lineas 7-16).

i) La propia R1 del documento indica: "sistema para distribuir sefiales de datos de video digitales seleccionados,
en tiempo real, bajo demanda a uno o mas sistemas de presentacién visual para su visualizacién por
espectadores, proporcionando el sistema a cada espectador control interactivo sobre la presentacién visual

de las sefiales de datos de video digitales en un sistema de presentacion visual, que comprende:...".

8.8 De los pasajes transcritos podemos concluir que el documento D3 se refiere al suministro interactivo
de datos de video digitales bajo demanda desde una biblioteca de video a la que hace referencia un
servidor de datos de video digitales para la distribucion en tiempo real a multiples sistemas de presentacién
visual controlados por espectadores. Los servicios de video bajo demanda no anticipan la caracteristica 1.a
consistente en transmision continua de medios en tiempo real. Los videos digitales a que se refiere D3 son
ficheros en una biblioteca de video a los cuales accede el espectador cuando quiera y no son un flujo de medios
en tiempo real que sigan una planificacion de programacion predeterminada.

8.9 En relacion con la medicién de transmisiones continuas, el parrafo aducido por las entidades del Grupo
Telefénica, una vez traducido, dice lo siguiente: "[e]l servidor de video se caracteriza por la necesidad de un
acceso rapido a bases de datos en linea muy grandes, la capacidad de transferir datos desde subsistemas
de almacenamiento en masa hasta enlaces de comunicaciones a alta velocidad (es decir, rendimiento 1/0
superior), alta disponibilidad de recursos de sistema, y la capacidad de mantener registros tales como datos
estadisticos de uso, informacion de facturacién y perfiles de preferencias de espectador”.

8.10 El documento D3 trata de un método de transmision y no de un método de medicion, pues el servidor de
video tiene capacidad para mantener registros de datos estadisticos de uso, de informacién de facturacién y
perfiles de preferencia, pero no se indica en el documento D3 que los datos estadisticos de uso almacenados
tengan relacion alguna con la capacidad de medir las transmisiones continuas en tiempo real de tales medios.

8.11 Ello nos permite aseverar que no hay una divulgacién de esta caracteristica, lo que nos hace concluir
que D3 no divulga todas y cada una de las caracteristicas de la R1 de la patente ES293, con lo que dicha
reivindicacién posee novedad frente a D3.

8.12 Las mismas afirmaciones que acabamos de exponer son aplicables a la R 37 que requiere que un sistema
para la medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales. Y también
para la R38, pues en su caracteristica 38.b se remite a la R1. Por lo que podemos concluir que las mismas
gozan de novedad frente a D3.

8.13 En este punto, no entraremos a hacer alegaciones sobre la Sentencia dictada en Alemania, ya que la
misma quedd si efecto por la resolucion de 17 de diciembre de 2019 (aportada en la audiencia previa), ya que
parece ser que las partes llegaron a un acuerdo en la causa ( ex art. 281.3 de la LEC).

C) De la supuesta falta de novedad de la R1, R37 y R38 de ES293 desde el documento MBone (D4).

8.14 Las entidades del Grupo Telefénica también aducen que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de novedad a partir de D4 (aportado como documento 25) del estado de la técnica,
entendiendo que anticipa todas y cada una de las caracteristicas de dichas reivindicaciones.

8.15 El documento D4 es un articulo doctrinal titulado "Characterization of MBone Session Dynamics:
Developing and Applying a Measurement Tool" (Caracterizacion de la dindmica de sesién de la MBone:
desarrollo y aplicacién de una herramienta de medicién), que fue publicado en la revista Networking and
Telecommunications Group College of Computing del Instituto de tecnologia de Georgia (Atlanta, Estados
Unidos) y cuyos autores fueron el Sr. Kevin C. Almeroth y el Sr. Mostafa H. Ammar.

8.16 La primera cuestion litigiosa en torno a este documento es su fecha de divulgacion y, por tanto, cuando
fue accesible al publico.

8.17 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que dicho documento "continua disponible". Sin embargo,
tal afirmacién no es del todo cierta, pues para poder disponer del documento es necesario utilizar una
herramienta que ofrece copias espejo de paginas web y saber el momento exacto (dia, mes y afio) en que
buscar la imagen espejo de la web, asi se puede comprobar siguiendo los pasos descritos en las actas
notariales aportadas por ambas partes.

8.18 Las aludidas actas notariales traidas como doc. 25 por las entidades del Grupo Telefénica lo que
realmente acreditan son copias espejo del servidor FTP del Instituto de Tecnologia de Georgia el dia 20 de
diciembre de 1996. Sin embargo, no acreditan que el documento D4 fuera accesible al publico antes de la
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fecha de la solicitud de la patente (para la novedad) o antes de la fecha de prioridad de la patente cuestionada
(para la actividad inventiva).

8.19 El documento D4 aportado por las entidades del Grupo Telefénica recoge como fecha el 9 de junio de
1995y revision el 1 de marzo de 1996. Y el propio autor del documento, el sefior Heraclio, declaré en la vista
y afirmé en su dictamen (doc. 29) que los experimentos e ideas sobre el articulo se desarrollaron en junio
de 1995, pero no se publicé nada al respecto en dicha fecha, ya que el documento no fue aceptado para ser
publicado, de ahi que los autores siguieran trabajando en el articulo con el objetivo de presentarlo y divulgarlo
a la comunidad cientifica durante una Conferencia en Nueva York (HPDC 1996) celebrada del 6 al 9 de agosto
de 1996. A su vez, la citada version del articulo fue posteriormente modificada y revisada para adaptarla al
formato de la mencionada Conferencia.

8.20 Todo lo expuesto nos lleva a mantener que no quede acreditado realmente la fecha de divulgacién del
documento al publico, de ahi que tomemos las fechas indicadas en la copia aportada a autos y entremos a
enjuiciar los ataques de falta de novedad y de actividad inventiva que se han hecho con el dictado D4.

8.21 El documento D4 indica en su sumario: "Mucha de nuestra percepcién actual de los aspectos operativos
y los requisitos de red de la comunicacion de multidifusién procede de la red troncal MBone. Como una red
experimental superpuesta a internet, la MBone se ha servido como banco de pruebas para los protocolos
de multidifusion. Este trabajo ha impulsado al desarrollo de herramientas de conferencia de audio y video
gue se han utilizado de forma masiva recientemente. El presente documento describe nuestros esfuerzos
para el desarrollo y la utilizacidon de una herramienta de medicién, denominada Milisten, dirigida a caracterizar
el comportamiento dindmico de las sesiones MBone. Tal caracterizacion aportara grandes beneficios para
comprension del uso futuro de cualquier infraestructura de red con capacidades de multidifusién y control en
tiempo real. Abordaremos los retos de monitorizacién de la participacion en sesiones MBone con informes
sobre la metodologia del procesamiento de los datos observados a fin de reflejar mejor el comportamiento
real de los participantes en una sesion de la red troncal MBone. También notificamos los resultados del uso de
Miisten para determinar las caracteristicas temporales, geograficas y de uso de recursos de varias sesiones
recientes de la MBone".

8.22 Las entidades del Grupo Telefénica mantiene que el citado documento "describe una herramienta de
medicion (denominada Mlisten) que permite recoger informacion dinamica de los miembros de cada canal de
MBone. En particular, permite registrar informacién sobre la fecha y hora de establecimiento de la conexioén,
asi como la fecha y hora de finalizacién de la conexién:

"El presente documento describe nuestros esfuerzos para el desarrollo y la utilizacién de una herramienta de
medicion, denominada Mlisten, dirigida a caracterizar el comportamiento dinamico de las sesiones MBone. Tal
caracterizacion aportara grandes beneficios para la comprensién del uso futuro de cualquier infraestructura
de red con capacidades de multidifusion y control en tiempo real. Abordamos los retos de monitorizaciéon de
la participacion en sesiones MBone con informes sobre la metodologia del preprocesamiento de los datos
observados a fin de reflejar mejor el comportamiento real de los participantes en una sesion de la red troncal
MBone""

8.23 En relacién con la caracteristica R1.a indican que D4 "anticipa herramientas de medicién para
transmisiones en tiempo real", en base a los siguientes parrafos:

- "This paper describes our efforts in developing and using a measurement tool, called Mlisten, for
characterizing the dynamic behavior in MBone sessions. Such a characterization will be of great benefit
in understanding how any future networking infrastructure with multicast and real- time capabilities will be
used"34. (Abstract)"

- "One of the primary objectives of the MBone is to test the real-time, one-to-many delivery of audio- and video-
conferencing data"35. (pag. 3, I. 21-22)".

8.24 Y en cuanto a la caracteristica R1.d, también sostienen que estaria anticipada de conformidad a estos
pasajes:

- "The measurement tool uses the timeout threshold on the latest date and time fields to determine if a
connection is still active or if it has ended"41. (pag. 7 lineas 5-6)"

- "When a member properly closes the audio tool, a final message is transmitted informing the group that the
member is leaving"42. (pag. 4 linea 27 -péag. 5 linea 1)"

- "The operation of measurement tool can be broken down into the following four major functions: (1) collecting
packets, (2) processing packets, (3) estimating connection and times, and (4) maintaining active and archived
records"43. (pag. 5,1. 16-18)".
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8.25 La caracteristica R1.a no esta divulgada por D4, seguin reconoce su propio autor, cuando en su dictamen
indica en el punto 75 lo siguiente: "El Articulo MBone intenta recopilar el comportamiento de los miembros
del grupo independientemente de si hay una, mas de una o ninguna fuente transmitiendo un flujo de datos de
medios al grupo. La seccién 3 del Articulo MBone describe la recogida de paquetes. Todos ellos son paquetes
RTCP y se describen como "puerto de control UDP para una sesién." Las referencias a "El nimero de paquetes
recibidos para la conexion" se refieren al nimero de paquetes de control UDP. No hay una recopilacién de datos
que determine cuantos paquetes de audio y/o video ha enviado el transmisor o cuantos paquetes de audio y/o
video ha recibido el anfitrién. Tal como se describe en el articulo, éramos conscientes de que algunas sesiones
estaban activas en determinados momentos y de que, aunque la sesion hubiera terminado y no se estuviera
enviando trafico al grupo, seguia habiendo gente conectada al grupo (véase, p. €j., §5.1). Por consiguiente, el
Articulo MBone no describe un método para medir la transferencia continua en tiempo real."

8.26 La herramienta de medicién usada en D4 pretende registrar la informaciéon sobre la dindmica de los
miembros de las sesiones de la MBone, es decir, los tiempos de unién y abandono de cada miembro, los
cuales se recopilan escuchando la direccion multidifusién de una sesién y grabando la informacién de nombre
transmitida por los miembros de la sesion, lo que supone una medicién de comportamiento y uso de la red.
Sin embargo, no es capaz de realizar una medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios.

8.27 La caracteristica R1.d tampoco esta anticipada por D4, ya que el mismo no es capaz de detectar la
terminacion del envid, sino que la herramienta divulgada en MBone lo que hace es estimar los tiempos de
desconexidn a través de un umbral que decide si un miembro del grupo ha abandonado o no la sesion. Asi se
evidencia en los siguientes parrafos de D4:

a) "El funcionamiento de la herramienta de medicién puede desglosarse en las cuatro siguientes funciones
principales: (1) recoleccién de paquetes, (2) proceso de paquetes, (3) estimacion de los tiempos de
desconexion y (4) mantenimiento de registros activos y archivados" (pagina 4, lineas 33 a 36).

b) " Mlisten utiliza un umbral para decidir si un miembro del grupo ha cerrado una conexién y abandonado la
sesidn. Cuando se supera el umbral, Mlisten marca el registro de conexién como finalizado" (pagina 5, lineas
22 a 24).

8.28Y,ademas, la citada estimacion, en algunos supuestos, de los tiempos de desconexién es imprecisay poco
fiable, pues el propio D4 afirma: "[e]n algunos casos, puede ser dificil determinar el momento de finalizacion
de la conexién. Debido a la poca fiabilidad de la red, ni las herramientas de audio o Mlisten pueden determinar
si un miembro ha abandonado la sesién realmente” (pagina 5, lineas 12 a 15).

8.29 En este sentido, el propio autor de MBone recoge en el punto 77 de su dictamen lo siguiente: "[e]n el
Articulo MBone no se describe la deteccidn de la terminacion del envio. Como se ha descrito mas arriba, la
recogida de datos se basé en el puerto de control UDP. Toda la informacion facilitada correspondia a cuando
un ordenador anfitrion se unia al grupo multidifusién y remitia paquetes RTCP. Tal como se describe en el
articulo, en ocasiones los paquetes RTCP eran remitidos por receptores que no salian del grupo, aunque
sabiamos que no se estaba transmitiendo contenido (véase, p. €j., §5.1). Del mismo modo, se proporcionaron
informes de sesiones de los miembros del grupo, incluso aunque la sesién no hubiera comenzado. Y, por
ultimo, se proporcionaban informes de los miembros del grupo, aunque no hubiera datos activos en la sesion;
por ejemplo, los usuarios se unian a una sesién a través de uno de los anuncios que se mostraban en "SD", se
encontraban conque no habia contenido y salian."

8.30 Y, asimismo, expuso en la vista lo siguiente: "La manera en la que funciona el protocolo es que
periédicamente el usuario va enviando mensajes al grupo diciendo "estoy aqui", pero el tiempo cuando en
realidad el usuario envia estos mensajes puede cambiar y en realidad si cambia. Lo que sucede cuando el
usuario abandona la sesién es que no envia un mensaje diciendo "abandono la sesion", sino que deja de
enviar ese otro tipo de mensajes que decia anteriormente. Teniamos que adivinar cuando los usuarios habian
abandonado el grupo con base en la falta de recepcién de los mensajes "estoy aqui"." A lo que afadi6 que se
hacian estimacion de cuando se terminaba el envié del flujo y no se podia determinar el momento exacto de

dicha terminacion.

8.31 Por tanto, podemos concluir que no hay una divulgacion de estas caracteristicas en D4, por lo que dicho
documento no anticipa todas y cada una de las caracteristicas de la R1 de la patente ES293, poseyendo dicha
reivindicacion novedad frente a D4.

8.32 Las mismas manifestaciones que acabamos de exponer son aplicables a la R 37 que requiere que un
sistema para la medicidén de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales.
Y también para la R38, pues en su caracteristica 38.b se remite a la R1. Por lo que podemos concluir que las
mismas gozan de novedad frente a D3.
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D) De la supuesta falta de novedad de la R1, R37 y R38 de ES293 desde el documento AT&T (D1).

8.33 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de novedad a partir de D1 del estado de la técnica, entendiendo que anticipa todas y
cada una de las caracteristicas de dichas reivindicaciones.

8.34 En relacién con la caracteristica 1.a, las citadas sociedades mantienen que el documento "AT &T hace
referencia a sistemas de medicién de transmisiones continuas en tiempo real (como la televisiéon) para
finalidades comerciales (como facturar)" Y transcriben los siguientes parrafos como divulgacion de dicha
caracteristica:

Purpose of the Interactive Video Network. The IVN is designed to provide a variety of interactive services.
Variations of the basic network architecture are being used by local exchange carriers (LECs) and cable
television (CATV) operators. Typical interactive services include movies on demand, interactive games, home
shopping, bank at home services, and cable services that offer broadcast channels, premium channels, and
pay-perview"50. (pag. 92, Col.1, par.2).

"The AT&T Video Manager is a key network element of an end-to-end network architecture. As the central
intelligence and control for the IVN, it provides an end user's initial access to interactive services. It is the trusted
point of control for network resource allocation, connection management, and measurements collection
necessary for session management and billing data services"51. (pag. 96, Col.2, par.1).

"Billing records contain information pertinent to network usage billing, such as a session identifier, a structure
code indicating service completion status, originating STT address, selected VIP, billing party, resources used,
bandwidth allocated, type of service, time and date service started, and duration"52. (pag. 98, Col.2, par.1)."

8.35 Lo primero que conviene indicar de este documento es que D1 divulga un sistema de video bajo demanda,
el cual no esta cubierto por el ambito de proteccién de la patente litigiosa ( ex art. 281.3 LEC). Asi se puede
deducir de los siguientes pasajes de D1, a saber:

a) D1 se refiere a la " oferta de la red de video interactiva (IVN) de AT&T consiste en los elementos de red y el
protocolo de sehalizacion necesarios para proporcionar servicios interactivos tales como video bajo demanda,
compra desde casa y juegos interactivos, al tiempo que se establece un marco para la evolucién para soportar
futuros servicios. Este articulo introduce la arquitectura de red que esta desarrollandose y las dos tecnologias
de acceso desplegadas con la mayor frecuencia: video digital conmutado (SDV) e hibrido de fibra coaxial (HFC).
Se centra entonces en dos ofertas de sistemas de red de AT&T que soportan la red de video interactiva: el gestor
de video y el protocolo V de AT&T.", segun recoge su resumen.

b) "Propésito de la red de video interactiva. La IVN esta disefiada para proporcionar una variedad de servicios
interactivos. Estan usandose variaciones de la arquitectura de red basica por parte de proveedores de central
telefénica local (LEC) y operadores de televisidon por cable (CATV). Los servicios interactivos tipicos incluyen
peliculas bajo demanda, juegos interactivos, compra desde casa, servicios de banco en casa y servicios por
cable que ofrecen canales de difusion, canales Premium y pago por visién. La red también puede proporcionar
servicios de telefonia, incluyendo "servicio telefénico convencional" (POTS), red digital de servicios integrados
(ISDN) y videotelefonia. Este articulo hace hincapié en los servicios interactivos de video" (pagina 2, segundo
parrafo).

8.36 En segundo lugar, el documento D1 trata de elementos de red, protocolo de sefializacién y gestion
de sesiones para proporcionar servicios interactivos. El Protocolo V que divulga no permite la granularidad
suficiente para trabajar a nivel de flujo de medios, pues se queda a nivel de servicio, no pudiendo discernir
dentro del concepto de servicio de entre una multitud de flujo de medios transportado. Ello supone que D1 no
es capaz de medir las transmisiones continuas de flujos de medios en tiempo real, sino Unicamente establece
el momento de conexion y desconexion del usuario a su sesion. Asi lo podemos deducir de los siguientes
parrafos del documento:

- "Configuracién de sesion. Cuando un usuario final selecciona un servicio multimedia, el cliente envia un
mensaje de Peticidon de sesién al gestor de video. Este mensaje contiene una id-terminal, que identifica al
cliente, y unaid- servicio, que identifica al servicio interactivo seleccionado interactivo. (Véase Figura 3 para una
descripcidn de una configuracion de cliente) Al recibir este mensaje, el gestor de video toma varias decisiones
de alto nivel, tales como rechazar peticiones de clientes usuarios finales no pagadores o a servidores de VIP
no pagadores. Estas decisiones se basan en las politicas establecidas por el proveedor de red. Después que el
gestor de video ha validado a ambos el cliente y servidor, contacta el servidor indicado usando el transporte de
bajo nivel y direcciones de red del servidor (por ejemplo, direccion IP o direccion E.I64) que el gestor de video
mantiene. El cliente solo sabe sobre el id de servicio de alto nivel" (pagina 9, parrafo séptimo).
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- "El protocolo V es un protocolo de sefializacién basado en mensajes que se usa para establecer, gestionar
y desconectar sesiones entre VIP (servidores) y usuarios finales (clientes) a lo largo de IVN.4. El protocolo V
define los mensajes, escenarios y estructuras de recursos para soportar funciones de gestion de sesién-nivel,
tales como:

- Establecer y terminar sesiones, segun lo solicite el cliente o servidor;

- Asignacion dinamica de recursos/ desasignacion durante la duracion de una sesidn, segun lo solicite el cliente
o el servidor;

- Reenviar y transferir sesiones y recursos entre servidores y/o aplicaciones, incluyendo soporte de un entorno
de aplicacion distribuido; y

- Estado y otras actividades de OA&M para monitorizar el estado de una sesién" (pagina 7, dGltimo parrafo).

8.37 Ello nos permite declarar que no hay una divulgacién de esta caracteristica, lo que nos hace concluir
que D1 no divulga todas y cada una de las caracteristicas de la R1 de la patente ES293, con lo que dicha
reivindicacion posee novedad frente a D1.

8.38 Las mismas aserciones que acabamos de exponer son aplicables a la R 37 que requiere que un sistema
para la medicién de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales. Y también
para la R38, pues en su caracteristica 38.b se remite a la R1. Por lo que podemos concluir que las mismas
gozan de novedad frente a D3.

C) De la supuesta falta de novedad de varias reivindicaciones de ES293 desde los documentos N1-By N1-A.

8.39 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que reivindicaciones 1-2, 4-13, 15-20, 22-25, 28-31, 33
y 35-38 de EP '333 carecen de novedad respecto de N1-A o N1-B, y, ademas, la reivindicacion 3 carece de
novedad respecto de N1- A.

8.40 En relacién con la caracteristica R1.a las citadas entidades sostienen lo siguiente:

- "RealAudio permite la transmision y reproduccion continua de medios (audio) en tiempo real. Igualmente, el
ordenador cliente transmite informacion al servidor en relacién con la entrega del flujo de medios seleccionado,
lo que permite conocer el nimero de paquetes recibidos.

Como se observa, ambos documentos hacen referencia expresa a la reproduccién en tiempo real. N1-B incluye
ademads referencias a la transmision de eventos en directo o en "pseudo-directo” (esto es, pregrabrados pero
emitidos a todos los usuarios al mismo tiempo). En cualquier caso, la posibilidad de emitir eventos en directo
con base en el sistema RealAudio era una cuestion conocida y realizada ya en la época de su version 1.0 ['ABC
RadioNet Will Be First to Provide Live News Broadcasts on the Internet" publicado en octubre de 1995 en el
numero 9 la revista Information Today (DOC. N° 26)]:

['ABC RadioNet present6 su nueva capacidad de transmisiones en vivo de RealAudio con transmisiones en
vivo de la cobertura de ABC Radio News del juicio de OJ Simpson (...)"] [traduccion de parte, énfasis afiadido].

En cuanto a la expresion "para finalidades comerciales" carece, segun las Directrices de la OEP, de caracter
técnico. Sin perjuicio de ello, la tecnologia RealAudio debe considerarse apta para fines comerciales, por lo
que esta caracteristica también estaria anticipada por N1."

8.41 En este punto, damos por reproducido lo expuesto sobre la tecnologia divulgada en N1-B y N1-A (puntos
4.38 a 4.45) y lo referente al sistema LTA (4.48 a 4.52).

8.42 Por contraposicion, la patente ES293 en su R1 describe un sistema de flujo de medios y dicho flujo de
medios ha de ser continuo y no bajo demandada. Asilo expone la patente expresamente enlaR1y en su pdgina
5lineas 41 a 42 cuando dice: "[e]l flujo de informacion del Servidor Primario 20 a través de la red al Usuario 40
se basa en la entrega de una secuencia continua de las piezas individuales de informacién, o paquetes”.

8.43 Los clientes que solicitan estos flujos de medios Gnicamente pueden conectarse al mismo y reproducirlo,
sin embargo, no tienen la posibilidad de elegir el momento en el que el canal le distribuye el citado flujo. La
patente lo expresa asi: "[p]referiblemente, hay mdltiples canales de informacion disponibles simultaneamente
para ser entregados a los usuarios, consistiendo cada canal en un flujo de informacién independiente. Un
usuario elige sintonizar o no un canal particular, pero no elige el momento en el que el canal distribuye su
informacion" (pag. 3, lineas 3-5).

8.44 La transmisidon continua de medios ha de ser en tiempo real. La patente define tiempo real del siguiente
modo: "[e]s en tiempo real porque para un canal de informacién dado, se esta enviando aproximadamente la
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misma informacién en aproximadamente el mismo momento a todos los que estan habilitados para recibir la
informacion" (pag. 2, lineas 65, hasta pagina 3, linea 1).

8.45 Sin embargo, el documento N1-A define tiempo real de un modo distinto, en concreto, dice: "sin demoras
en descargas" (pagina 3). Lo cual es también aplicable para el documento N1-B, al referirse ambos a la misma
tecnologia y ser N1- A una version actualizada de N1-B.

8.46 La necesidad e importancia de la expresion "para fines comerciales" en la R1.a se evidencia en el siguiente
parrafo: "[e]l mantenimiento de registros de auditoria y la recogida de estadisticas son caracteristicas criticas
para la supervision del suministro de mensajes comerciales pagados, asi como para otras finalidades. Por
ejemplo, para finalidades de evaluar los derechos de copia, los registros de auditoria pueden registrar el
numero de oyentes para cada seleccién musical o de video que se distribuye por el sistema. Otra aplicacion es
determinar el porcentaje de oyentes que estan interesados en la escucha de una selecciéon musical particular
para determinar cuantos escuchan la seleccién completa y cuantos la desconectan” (pagina 4, lineas 3 a 8).

8.47 Ademads, las entidades del Grupo Telefénica en su demanda omitieron analizar la caracteristica 1.f de la
R1. En las paginas 79 a 85 van desgranando y explicando cada una de las caracteristicas de la R1 y como
las mismas estan divulgadas en el documento del estado de la técnica, sin embargo, al llegar a la 1.f omiten
cualquier referencia a la misma, la cual tampoco se cita dentro de las otras caracteristicas. Al dictamen pericial
del sefior Pablo le ocurre lo mismo, omite cualquier referencia a la citada caracteristica. Ello significa que las
entidades del Grupo Telefénica no consideran que la misma esta divulgada en los documentos N1-A y N1-B.

8.48 Todo lo enjuiciado nos permite concluir que los documentos N1-A 'y N1-B no divulgan todas y cada una de
las caracteristicas de la R1 de la patente ES293, con lo que dicha reivindicacién posee novedad frente a ellos.

8.49 Las mismas aserciones que acabamos de exponer son aplicables a la R 37 que requiere que un sistema
para la medicion de transmisiones continuas en tiempo real de medios para finalidades comerciales. Y también
para la R38, pues en su caracteristica 38.b se remite a la R1. Por lo que podemos concluir que las mismas
gozan de novedad frente a N1-A 'y N1-B.

8.50 Y, finalmente, por lo que respecta al resto de reivindicaciones que son dependientes damos por
reproducido el punto 4.29.

NOVENO.- Sobre la (falta de) actividad inventiva de la patente ES293.

9.1 La siguiente cuestidn que hemos de juzgar es la supuesta falta de actividad inventiva de la patente ES293
mantenida por la actora reconviniente, la cual afectaria a las tres reivindicaciones independientes de la patente
litigiosa.

A) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R1 de la ES293 desde D5.
A.1) La determinacién del estado de la técnica mds préximo.

9.2 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que el estado de la técnica mas proximo podria ser
determinado a partir del documento D5 (aportado como doc. 19) consistente en la patente europea EP
0617563 solicitada el 15 de marzo de 1995. Por su parte, la entidad Two-Way, titular de la patente de autos,
discrepa en tomar a dicho documento como el estado de la técnica mas préximo, pues sostiene que se deberia
partir de los documentos utilizados para hacer los ataques de falta de novedad.

9.3 En este punto, damos por reproducidos los motivos expuestos en los puntos 5.21 a 5.29 ya que son
extrapolables a esta cuestién. Por ello, partiremos del documento alegado por las entidades del Grupo
Telefénica como estado de la técnica mas préximo, en concreto, D5.

A.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

9.4 Para describir el problema técnico objetivo debemos partir del estado de la técnica mas préximo a
la reivindicacién cuestionada y determinar cudles son las diferencias técnicas, tanto estructurales como
funcionales, entre lo divulgado en dicho documento y la reivindicacién cuestionada. Una vez determinadas
esas caracteristicas diferenciales habremos de identificar el efecto técnico que producen y, partiendo de ese
efecto, formular el problema técnico objetivo.

9.5 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que las Unicas diferencias entre D5 y la patente litigiosa son
las caracteristicas 1.c, 1.e y 1.g que no estarian reproducidas por D5. A tales efectos, se basan en que durante
la tramitacién de la patente el citado documento fue alegado por la EPO y el titular de la patente indicé que las
diferencias entre su patente y D5 eran las aludidas especificaciones. Sin embargo, la entidad Two-Way sefiala
que las diferencias también incluyen las caracteristicas 1.a, 1.b y 1.f.
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9.6 Los escritos rectores de la causa presentados por las aludidas entidades del Grupo Telefénica se limitan
a sefialar las citadas diferencias y saltan directamente a formular el problema técnico objetivo y a tratar la
obviedad, saltandose el paso consistente en identificar el efecto técnico de esas diferencias, aduciendo que
la caracteristica 1.g carece de efecto técnico.

9.7 Sin embargo, enuncian dos problemas técnicos distintos, a saber: ";como enviar desde el servidor de
medios al ordenador cliente una secuencia continua de piezas individuales de informacién que corresponden
a la transmision continua de medios en tiempo real y determinar la informacién que permita establecer una
extension de la transmision continua de medios en tiempo real que se envié?",y "¢ cémo registrar la informacion
con finalidades comerciales? (si bien este problema, al no presentar cardcter técnico, podria obviarse del
andlisis de actividad inventiva)."

9.8 Lo mismo realiza el perito sefior Justino en su dictamen aportado a autos como doc. 23. Y, enrelacién con
el dictamen pericial del sefior Jesus (doc. 5), tenemos reiterar las consideraciones expuestas en el punto 5.37.

9.9 Lo primero que podemos destacar del problema técnico enunciado es que se formulan dos distintos. Y, en
segundo lugar, que dichos problemas coinciden con la solucién dada por la patente en las reivindicaciones,
lo cual, como hemos dicho, no se permite, seguin recogen las Guidelines de la EPO. A tales efectos, dichas
Guias indican (Part G - Chapter VII-5, edicion 2022): "It is noted that the objective technical problem must be
so formulated as not to contain pointers to the technical solution, since including part of a technical solution
offered by an invention in the statement of the problem must, when the state of the art is assessed in terms of
that problem, necessarily result in an ex post facto view being taken of inventive activity (see T 229/85)." Este
fragmento puede ser traducido: Se advierte que el problema técnico objetivo debe formularse de manera que
no contenga indicaciones sobre la solucién técnica, ya que incluir parte de una solucién técnica ofrecida por
una invencion en el planteamiento del problema debe, cuando se evalta el estado de la técnica en términos
de ese problema, conducir necesariamente a que se adopte una visién ex post facto de la actividad inventiva
(véase T 229/85).

9.10 Esto nos permite concluir que es errénea la determinacion del problema técnico objetivo formulado por
las entidades del Grupo Telefdnica, pues en realidad el problema técnico objetivo descrito contiene la solucién
técnica ofrecida por la patente. De este modo, las aludidas entidades estan adoptando (en palabras de la EPO)
una vision ex post facto de la actividad inventiva al incluir la solucién técnica ofrecida por la invencion en el
planteamiento del problema.

9.11 Al considerar errénea la identificacién del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar
en el andlisis del resto de aspectos o pasos del método problema-solucién en relacién con el ataque de falta
de actividad inventiva de la R1 partiendo de D5 como estado de la técnica mas proximo y sus combinaciones
con otros documentos.

B) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R37 y R 38 de la ES293 desde D5.

9.12 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que el analisis de actividad inventiva realizado respecto a R1
es perfectamente trasladable a R37 y R38 de ES293, ya que sus caracteristicas son coincidentes con las de R1.

9.13 Ello supone que traslademos a estas reivindicaciones las mismas consideraciones expuestas
anteriormente para R1 y afirmar que las R1, R37 y R 38 poseen actividad inventiva frente a D5.

C) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R1 de la ES293 desde D2.
C.1) La determinacién del estado de la técnica mds préximo.

9.14 Las entidades del Grupo Telefénica también alegan que el estado de la técnica mdas préximo podria
ser determinado a partir del documento D2 (aportado como doc. 22) consistente en la patente US 5442390
publicada el 15 de agosto de 1995. Por su parte, la entidad Two-Way, titular de la patente de autos, discrepa
en tomar a dicho documento como el estado de la técnica mas proximo, pues sostiene que se deberia partir
de los documentos utilizados para hacer los ataques de falta de novedad.

9.15 En este punto, también damos por reproducidos los motivos expuestos en los puntos 5.21 a 5.29 ya que
son extrapolables a esta cuestién. Por ello, partiremos del documento alegado por las entidades del Grupo
Telefénica como estado de la técnica mas préximo, en concreto, D2.

C.2) El problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento.

9.16 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que las Unicas diferencias entre D2 y la patente litigiosa
son las caracteristicas 1.a, 1.b, 1.c, 1.e y 1.f que no estarian reproducidas por D2, concretando, no obstante,
que las "diferencias existentes quedarian limitadas al hecho de que EP '333 (i) hace referencia a transmisiones
en tiempo real; y (i) utiliza el ordenador cliente como un ordenador de propdésito general, y no como un mero
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aparato de visualizacién conectado a una interfaz de red." Sin embargo, la entidad Two-Way sefiala que las
diferencias también incluyen las caracteristicas 1.d y 1.g.

9.17 De nuevo, los escritos rectores de la causa presentados por las entidades del Grupo Telefénica se limitan
a sefialar las citadas diferencias y pasan directamente a tratar la obviedad, saltdndose los pasos consistentes
en identificar el efecto técnico de esas diferencias y, principalmente, formular el problema técnico objetivo.

9.18 Los peritos aportados por estas entidades para resolver esta cuestion fueron el sefior Jesus vy el sefior
Justino . Sobre el primero de ellos, nos remitimos a lo expuesto en los parrafos 9.8 y 5.37.

9.19 Por su parte, el sefior Justino en su dictamen sefiala que las diferencias técnicas entre D2 y la patente
litigiosa son:

- "la relativa a que la transmision continua de medios se realiza en tiempo real, que permita la medicion de la
extensién de la transmisién continua de medios que se envig, y"

- "la relativa a que el envio de la solicitud de transmision y la recepcion de los paquetes de datos se realiza
desde una interfaz de red en lugar de desde un ordenador personal.”

9.20 Mantiene que el efecto técnico de cada diferencia es:

- "transmitir un medio en tiempo real a un cliente desde un servidor"

- "realizar la gestidn de la transmision de informacién desde un ordenador de usuario.”
9.21 Y formula el problema técnico objetivo del siguiente modo:

- "como transmitir un medio (audio y/o video) en tiempo real desde un servidor a un cliente, que permita la
medicion de la extension de la transmision continua de medios que se envio,'

- "como realizar la gestion de la transmision y recepcién de informacién desde un ordenador de usuario."

9.22 Otra vez, lo primero que podemos destacar del problema técnico enunciado es que se formulan dos
distintos. Y, en segundo lugar, que dichos problemas coinciden con la solucién dada por la patente en las
reivindicaciones, lo cual, como hemos dicho (parrafos 5.39 y 9.9), no se permite, segun recogen las Guidelines
de la EPO.

9.23 De nuevo, hemos de concluir que es errénea la determinacion del problema técnico objetivo formulado por
las entidades del Grupo Telefénica, pues en realidad el problema técnico objetivo descrito contiene la solucién
técnica ofrecida por la patente. De este modo, las aludidas entidades estan adoptando (en palabras de la EPO)
una vision ex post facto de la actividad inventiva al incluir la solucién técnica ofrecida por la invencién en el
planteamiento del problema.

9.24 Al considerar errénea la identificacién del problema técnico a resolver, no consideramos necesario entrar
en el andlisis del resto de aspectos o pasos del método problema-solucién en relacién con el ataque de falta
de actividad inventiva de la R1 partiendo de D2 como estado de la técnica mas préximo y sus combinaciones
con otros documentos.

D) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R37 y R 38 de la ES293 desde D2.

9.25 Las entidades del Grupo Telefénica sostienen que el analisis de actividad inventiva realizado respecto a R1
es perfectamente trasladable a R37 y R38 de ES293, ya que sus caracteristicas son coincidentes con las de R1.

9.26 Ello supone que traslademos a estas reivindicaciones las mismas consideraciones expuestas
anteriormente para R1 y afirmar que las R1, R37 y R 38 poseen actividad inventiva frente a D2.

E) Sobre las reivindicaciones dependientes.

9.27 En relacién con las reivindicaciones dependientes, nos remitimos a lo expuesto en el parrafo 4.29 para
sostener su validez.

F) De la supuesta falta de actividad inventiva de la R3, 4, 6, 14, 21, 24, 26, 27, 32 y 34 de ES293 desde los
documentos N1-A y N1-B.

9.28 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que las citadas reivindicaciones de la patente litigiosa
serian nulas por falta de actividad inventiva a partir de N1-A y N1-B como estados de la técnica mas proximos.

9.29 Como ya hemos indicado (puntos 5.8 y 5.9) no existe un Unico método para enjuiciar la actividad
inventiva, pero debe seguirse uno que asegure que en el enjuiciamiento se tienen en cuenta los factores
decisivos, para que no se lleve a cabo un examen ex post facto. En este caso y en relaciéon con dichas
reivindicaciones, las entidades del Grupo Telefénica no utilizan ninguno de los métodos previstos al efecto,
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por lo que debe desestimarse el citado ataque de actividad inventiva. Asi, se acordé en la audiencia previa, las
citadas entidades no han usado ninguno de los métodos previstos para realizar el ataque de falta de actividad
inventiva en relacién con estas reivindicaciones, por lo que procede su desestimacion.

DECIMO.- Sobre la causa de nulidad por adicién de materia de ES293.

10.1 Las entidades del Grupo Telefénica consideran que la R1 de la patente ES293 seria nula por estar incursa
en el vicio de adicién de materia al amparo del art. 138.1,c) en relacion con el art. 123.2, ambos del CPE. A
tales efectos, se basa en el informe pericial de sefior Justino documento 23.

A) De la supuesta nulidad de las caracteristicas 1.e de R1 de la ES293.

10.2 En este sentido, sus alegaciones son las siguientes: "como confirma el Dictamen Justino EP333 (DOC.
No 23) la solicitud de EP '333 EP 10011530 (DOC. No 26) reivindica la determinacion de la extensién (duracion)
de la transmisidn realizada, pero no incluye el paso previo de determinar informacién que permita establecer
dicha extension. Asi resulta a las claras de la Solicitud de EP '333 (pag. 19.16, 1. 15,1. 23, 1. 37,1.37,1.47 y 1.57):

[Un método para medir la transmisiéon de medios en tiempo real con fines comerciales, comprendiendo dicho
método: ...) después de la terminacion, determinar una extension de dicho flujo de medios en tiempo real
enviado hacia dicho dispositivo de usuario; y] (Traduccidon de esta parte]

Por consiguiente, la adiciéon del paso "determinacién de informacién para establecer una extensién de la
transmision" en 1.e de R1 no tiene soporte en la Solicitud de EP '333, lo que, como acredita el Dictamen Justino
EP333 (DOC. No 23) supone una combinacién de caracteristicas nueva, que da lugar a una ampliacién de
materia no admisible."

10.3 A lo que afiaden: "La referencia a la "determinacién de informacion para establecer una extension de la
transmision” de 1.e de R1 tampoco tiene soporte en la patente "madre" EP '991 (que, recordemos, es la patente
madre de la que derivan las patentes divisionales EP '775y EP '333).

De hecho, EP'991 ni siquiera tiene una referencia directa a la determinacién de la extensién de una transmision.
Por lo tanto, como acredita el Dictamen Justino EP333 (DOC. No 23) nos encontramos de nuevo ante una
ampliacién de materia no admisible."

10.4 Procede verificar si la ES293 incorpora materia afiadida, esto es, si excede del contenido de la solicitud
tal y como fue presentada. Esta tarea requiere un juicio comparativo a realizar entre:

a) la caracteristica (e) de la reivindicacién 1 tal y como ha sido concedida en la ES293,

b) y el contenido de la solicitud, tal y como fue presentada. Por contenido, se entiende el conjunto global
resultante de la descripcion, las reivindicaciones y los dibujos.

10.5 También, en este caso y al estar ante una patente divisional, la comparacién hay que hacerla con la
solicitud madre originariamente presentada, segun lo indica la Decision T 423/03 y la Decision T 402/00 de
la EPO.

10.6 La solicitud madre tenia el nimero EP 05 075 844.0 (versiéon A1) y fue publicada con el nimero EP 1 582
991 (versidon A2). Igualmente, centraremos nuestro analisis en la version A1, pues es el documento correcto
con el cual hay que hacer la citada comparacidn, segun la doctrina indicada.

10.7 De nuevo, en el asunto de autos, las entidades del Grupo Telefénica en sus escritos rectores por los que
solicitan la nulidad de las citadas patentes por adicién de materia no han comparado la R1 de ES293 con la
patente madre tal y como fue presentada (A1), sino con la version publicada de ella como EP991 (A2). Ademas,
han realizado la comparacién de la patente de autos con su solicitud como fue presentada, sin aportar a autos
el citado documento, el cual ha tenido que ser traido a autor por la entidad Two-Way.

10.8 En la solicitud de la patente madre tal y como fue presentada (A1), encontramos diversos pasajes sobre
la caracteristica relativa a que "después de la terminacién, la determinacién de informacion para establecer
una extensién de la transmisién continua de medios en tiempo real que se envié al ordenador cliente", a saber:

- "el Servidor de Administracién 60 es responsable del mantenimiento de registros de auditoria sobre cuantos
Usuarios estan escuchando qué canales y en qué momentos para determinar cuantos escuchan la seleccién
completa y cuantos la desconectan” (pagina 5, lineas 24-27).

- "la arquitectura de control maneja conexién de Usuarios, inicio y detencién de las transmisiones continuas
de audio y la supervision de las transmisiones en desarrollo” (pagina 14, lineas 22 a 24).

- "el inicio de la transmision hace que se genere una entrada de registro y se envie al Servidor de Administracion.
Esta informacion es importante de modo que el Servidor de Administraciéon pueda actualizar su base de
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datos para indicar qué Usuarios estan escuchando qué canales. Adicionalmente, cuando se finaliza la
transmision continua de audio a cualquier Usuario, se genera otro mensaje de registro y se envia al Servidor
de Administracion "(pagina 27, lineas 19 a 27).

- "finalmente, la figura 17 ilustra la secuencia de estadisticas. Esta secuencia se usa por el Servidor de
Administracién para recoger informacion desde los Servidores de Medios y Servidores de Control para
gestionar el sistema global, para detectar fallos y para equilibrar la carga cuando cambian las condiciones
dindmicas, también puede usar esta informacién para supervisar qué Usuarios estan escuchando a qué canal
o silos Usuarios paran la escucha en un canal en cualquier momento, tal como durante la reproduccién de una
cancion en particular" (pagina 29, linea 35, a la pagina 30, linea 10).

10.9 Si atendemos a la solicitud de la patente ES293 tal y como fue presentada, también encontramos estos
mismos parrafos, respectivamente, en: pagina, 5 lineas 24-27; pagina 14, lineas 22 a 24; pagina 27, lineas 19
a 27;y pagina 29, linea 35, a la pagina 30, linea 10.

10.10 La informacion divulgada en la solicitud de la patente madre, tal como fue presentada, y en la solicitud
de la patente, tal y como fue presentada, describe la citada caracteristica. Por lo que no se aprecia la adicién
de materia alegada, pues el experto en la materia no se ha encontrado con una informacién que no derivara o
no se dedujera directamente y sin ambigiiedad de la que previamente se contenia en la solicitud.

10.11 Ello comporta la desestimacién de este primer ataque de adiciéon de materia.
B) De la supuesta nulidad de las caracteristicas 1.f de R1 de la ES293.

10.12 Las entidades del Grupo Telefénica consideran: "esta caracteristica implica que el sistema determine
de forma individual la extensién de la transmisién continua de medios a tiempo real (siendo esta menor que la
transmision continua de medios completa). Sin embargo, la descripcién de la solicitud de EP '333 Unicamente
hace referencia a recogida de datos de forma agregada, permitiendo saber cuantos usuarios (plural) estan
interesados en el contenido y cuantos se desconectan (plural): [...]

[El Servidor Administrador 60 es responsable de registrar nuevos Usuarios, autenticar Usuarios que desean
iniciar sesion en el sistema y mantener registros de audiencia de cuantos Usuarios estan escuchando qué
canales y en qué momentos. Mantener los registros de audiencia y reunir estadisticas son caracteristicas
criticas para controlar la entrega de mensajes comerciales pagados, asi como para otros fines. Por ejemplo,
para evaluar las regalias de derechos de autor, los registros de audiencia pueden registrar el nimero de oyentes
para cada seleccidn de musica o video que distribuye el sistema. Otra aplicacion es determinar el porcentaje de
oyentes que estan interesados en escuchar concreta una seleccién musical, determinando cuantos escuchan
la seleccién completa y cuantos la desactivan.] (Traduccién de esta parte)

Por consiguiente, como acreditara el Dictamen Justino EP333 (DOC. No 23), la caracteristica relativa a que
"la extension de la transmision continua de medios en tiempo real que se envia al cliente es menor que la
transmision continua de medios en tiempo real completa" no tiene soporte en la Solicitud de EP '333 y, por
tanto, supone una ampliacion de materia no permisible."

10.13 En la solicitud de la patente madre tal y como fue presentada (A1), encontramos diversos pasajes sobre
que efectivamente se puede deducir a qué seleccién de un usuario o cliente de forma individual corresponde
la informacion registrada relativa a la transmisién continua de medios en tiempo real, a saber:

a) "Los Servidores de Control 50 son responsables de mantener un registro de qué Usuarios estan escuchando
qué canales y la direccion de los Servidores de Medios para iniciar y detener los flujos de informacidn a esos
Usuarios" (pagina 5, lineas 14 a 16).

b) "La arquitectura de control maneja el registro de nuevos Usuarios, el inicio de sesion de los Usuarios, el
inicio y la detencién de los flujos de audio y la monitorizacién de las transmisiones en curso. La arquitectura
de control es escalable simplemente como es la arquitectura de distribucién, de manera que cualquier nimero
de Usuarios pueden ser gestionados" (pagina 14, lineas 22 a 26).

¢) "Una aplicacién particular es proporcionar servicios similares a radio o televisién de multiples canales con
contenido de programacion comercial ajustado de acuerdo con la identidad del usuario individual" (pagina 1,
lineas 10 a 14).

d) "mudltiples flujos de informacién se pueden integrar para su entrega a un usuario, y ciertas porciones de la
informacion que se entrega se pueden adaptar al usuario individual" (pagina 3, lineas 17 a 20).

e) "La figura 5 también ilustra un flujo de paquetes 36 que identifica al Usuario en el sistema. Esto permite al
sistema monitorizar qué Usuarios estan escuchando qué canales y también permite al sistema para variar, por
ejemplo, el contenido de publicidad entregada a un Usuario" (pagina 13, lineas 32 a 36).

46



4

COMSEJO GEMERAL
DEL PODER JUDICIAL

JURISPRUDENCIA

f) "El Servidor de Medios utiliza los Objetos Ping para medir el tiempo de ida y vuelta y también para determinar
cuando el ordenador de un Usuario ha terminado de forma anormal” (pagina 27, lineas 7 a 10).

g) "Tal como se indicé anteriormente, también se puede utilizar esta informacidn para controlar qué Usuarios
estan escuchando qué canal o si los Usuarios dejan de escuchar un canal en cualquier momento, tal como
durante la reproduccién de una cancién en particular. También puede utilizar esta informacién para controlar el
contenido de la publicidad que se descarga a un Usuario en particular antes de la recepcién de la programacién
regular de audio y/o la monitorizacion de la entrega de publicidad a los Usuarios" (pagina 30, lineas 3 a 10).

h) La parte final de la figura 1:
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10.14 Si atendemos a la solicitud de la patente ES293 tal y como fue presentada, también encontramos estos
mismos parrafos, respectivamente, en: pagina, 5 lineas 14-16; pagina 14, lineas 22 a 26; pagina 1, lineas 10 a
14; pagina 3, lineas 15 a 36; pagina 13, lineas 32 a 36; pagina 27, lineas 7 a 10; y pagina 30, lineas 3 a 10.

e

10.15 La informacién divulgada en la solicitud de la patente madre, tal como fue presentada describe la
extensién de la transmision continua de medios en tiempo real que se envia al cliente es menor que la
transmision continua de medios en tiempo real completa. Por lo que tampoco se aprecia la adiciéon de materia
alegada, pues el experto en la materia no se ha encontrado con una informacién que no derivara o no se
dedujera directamente y sin ambigiliedad de la que previamente se contenia en la solicitud.

10.16 Ello comporta la desestimacién de este ataque de adicién de materia.
C) De la supuesta nulidad de las caracteristicas 1.g de R1 de la ES293.

10.17 Las entidades del Grupo Telefénica aducen: "Esa caracteristica en realidad hace referencia a la
"informacién para establecer una extension de la transmisidn continua de medios" a la que hace referencia
la caracteristica 1.e de R1.

Como se ha tenido ocasion de ver en el apartado 1.1 de este Hecho en relacién con la caracteristica 1.e,
la "determinacion de informacion para establecer una extensién de la transmisién continua de medios en
tiempo real que se envid al ordenador del cliente" no tiene soporte en la Solicitud de EP '333. Por tanto, como
acreditara el Dictamen Justino EP333 (DOC. No 23), el registro de dicha informacién tampoco tiene soporte
en la Solicitud de EP '333 como fue presentada. En consecuencia, se trata de una ampliacién de materia no
permitida. [...]

Del mismo modo, como se ha tenido ocasién de ver en el apartado 1.2 de este Hecho en relacion con la
caracteristica 1.e, la "determinacion de informacion para establecer una extension de la transmision continua
de medios en tiempo real que se envié al ordenador del cliente" no tiene soporte en la patente "madre" EP '991.
Por tanto, el registro de dicha informacién tampoco tiene soporte en EP '991. En consecuencia, se trata de una
ampliacién de materia no permitida".

10.18 En realidad, las entidades del Grupo Telefénica no estan alegando que la caracteristicas R1.g no esté
divulgada en la solicitud madre, tal como fue presentada, o en la propia solicitud de patente, sino que se remiten
a la caracteristica 1.e. Ya hemos enjuiciado esta caracteristica en los puntos 10.2 a 10.10, por tanto, nos
remitimos a lo alli expuesto.

10.19 Por tanto, debemos considerar que la R1 no estd incursa en la causa de nulidad del art. 102.1.c) de la
LP al no exceder su objeto del contenido de la solicitud madre, tal como fue presentada, ni de su solicitud, tal
como fue presentada.
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UNDECIMO.- Sobre la infraccién de la patente ES182 y sus consecuencias.

11.1 La entidad Two-Way considera que ciertos productos o servicios ofrecidos por las entidades del Grupo
Telefénica infringen de manera directa y literal las citadas patentes. La sistematica que utilizaremos para
enjuiciar la infraccidn sera, en primer lugar, tratar por separado cada patente, en segundo lugar, exponer las
realizaciones cuestionadas, en tercer lugar, indicar las supuestas reivindicaciones que se infringirian, en cuarto
lugar, los argumentos dados por las entidades del Grupo Telefénica sobre la no infraccién de las patentes, y
en quinto lugar, analizar cada uno de dichas alegaciones de no infraccién, sin entrar en las caracteristicas no
discutidas.

11.2 Las realizaciones cuestionadas que infringirian la patente ES182 son:

a) La plataforma de distribucién y difusién de television de pago (servicios IPTV), denominada comercialmente,
"MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o "Imagenio").

b) El producto/servicio " MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente

como "Yomvi", "Multipantalla” o "GO"), que permite el acceso a la citada plataforma a través de diferentes
dispositivos.

c) El producto/servicio " MOVISTAR+ READY", que permite el acceso a la citada plataforma a través de Smart
TVs.

11.3 Antes de continuar, conviene precisar que las entidades del Grupo Telefénica mantienen que el servicio
MOVISTAR+ SATELITE realiza transmisiones en broadcasting, que no permite recabar y registrar informacion
sobre la seleccién y entrega del flujo de medios seleccionado por el cliente, por lo que no infringiria: R1 1.e.1,
1.e.4; R22 e.1, e.4; R33 i.1, i.4; R38 f. Sin embargo, el servicio MOVISTAR+ SATELITE no es una realizacién
cuestionada en esta litis, de ahi que no entremos a estudiar dicha realizacién cuestionada y las transmisiones
en broadcasting.

11.4 También es necesario precisar que la accién de infraccidn planteada se cierne, Unica y exclusivamente, a
los servicios de television digital IPTV excluyendo los servicios o transmisiones bajo demanda (VoD) ofrecidos
por las entidades del Grupo Telefénica.

A) Realizacion cuestionada MOVISTAR+

11.5 La entidad Two-Way sostiene que esta realizacién cuestionada infringe de manera directa vy literal las
reivindicaciones independientes 1,22, 33 y 38y las dependientes 2-9, 12, 13, 15, 16, 19-21, 23-26, 28-31, 34-37,
39.

11.6 De manera mas especifica, la entidad Two-Way afirma:

- "171. Como bien explica el perito Sr. Pablo en su Dictamen, al describir los dispositivos que componen la
instalacién que proporciona TELEFONICA DE ESPANA al contratar el producto/servicio de "MOVISTAR+", la
demandada facilita un descodificador. Este dispositivo se ajusta a lo que la descripcién de la patente de autos
denomina "ordenador del cliente", puesto que es un dispositivo electréonico con al menos una unidad central
de procesamiento ("Control Process Unit" o las siglas CPU en inglés), una memoria principal y algtn periférico
o dispositivo de entrada y otro de salida.

172. En el caso que nos ocupa, el mando a distancia es el dispositivo de entrada vy, el dispositivo HDMI
(altavoces o pantalla), consiste en el dispositivo de salida.

173. El "ordenador del cliente" (descodificador) es capaz de ejecutar un software aplicativo que como veremos
mas adelante cumple con todas las caracteristicas de la reivindicacion.

174. En adelante, utilizaremos indistintamente el término "ordenador del cliente" y "descodificador".

175. El objeto final de la patente es la reproduccion de un flujo de medios ("media stream") y esa es la
funcion principal del descodificador que proporciona TELEFONICA DE ESPANA puesto que permite seleccionar
y visualizar en pantalla los canales de television ofrecidos por Telefénica."

11.7 Por su parte, las entidades del Grupo Telefénica aducen que el usuario del Servicio MOVISTAR+ emplea un
descodificador, que no es un "ordenador del cliente" como se exige en las reivindicaciones independientes (R1
caracteristica 1.a; R22.a.2, R33.3a, R 38.c) por lo que no habria infraccién directa y literal. De manera destallada
indican:

- "A la vista de los componentes y funciones que la descripcion atribuye al "ordenador del usuario" (como por
ejemplo en relacién con la interfaz de usuario: "La interfaz de Usuario se proporciona mediante la aplicacién
de cliente que se ejecuta en un ordenador individual y su interfaz grafica asociada. En la realizacién preferida,
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la interfaz de Usuario esta disponible para Windows de 32 bits (95 y NT), Macintosh y UNIX. Preferiblemente,
cualquier usuario de Internet puede descargar gratuitamente una copia del software de cliente e instélelo en su
ordenador” [p.11,1.12 a 15 de EP '775] y del conocimiento general disponible en la fecha de prioridad de EP '775,
un experto en la materia habria concluido sin lugar a dudas que "ordenador del usuario” (y por ello "ordenador
del cliente" de las Reivindicaciones Independientes) es un equipo informatico de propésito general, como un
ordenador personal (PC), excluyendo cualquier tipo de receptor especializado como un descodificador.”

-"Y lo que es lo mismo, habria concluido que un descodificador no es un "ordenador del cliente" a estos efectos,

porque no es un equipo informatico que tenga las caracteristicas que la descripcion de EP 775 atribuye al
"ordenador del usuario / ordenador del cliente"."

11.8 El descodificador que proporcionan las entidades del Grupo Telefénica a sus clientes en la fecha de
presentacién de la demanda era Arris VP1113, cuya imagen es la siguiente:

11.9 La entidad Two-Way afirma que el mismo "contiene un procesador dmips a 667 Mhz, 256 MB de RAM
en DDR3 y 64 MB de memoria Flash. Posee un conector Ethernet para la recepcion de la sefial de Televisién
por IP. Las conexiones de audio y video se centran principalmente en una salida HDMI (720P, 1080i, 1080p),

una salida CVBS (576i, 576p) y un jack de 3.5mm que comparte tanto audio como video, tal y como se aprecia
en la Figura 5."
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11.10 Y, ademas, "viene con un mando a distancia de infrarrojos como dispositivo de entrada del usuario tal
y como se muestra en la Figura 6."
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11.11 Por tanto, debemos determinar si dicho descodificador (al cual las partes también se refieren como set-
top box) es subsumible dentro del de ordenador que utiliza la patente de autos.

11.12 Las partes reconocen que el folleto de la patente no da un concepto de qué se debe entender por
ordenador del cliente de la R1. Sin embargo, si encontramos algunos pasajes relacionados con la cuestién que
pasamos a transcribir a continuacion:

- "El proceso de descompresion se lleva a cabo en los ordenadores de los usuarios finales y, preferiblemente,
utilizan sélo una parte de los requerimientos computacionales del ordenador, permitiendo que los ordenadores
sean utilizados para otras tareas mientras se esta procesando el flujo de audio’ (pagina 5, lineas 14 a 16).

- "El software que se ejecuta en el ordenador del Usuario estd preferiblemente programado para un entorno de
Windows de 32 bits, por lo que se ejecutara en un ordenador Windows 95 o Windows NT. Alternativamente,
entornos Macintosh y UNIX pueden alojarse mediante otro software del Usuario" (pagina 11, lineas 12 a 15).

- "La interfaz de Usuario se proporciona mediante la aplicacion de cliente que se ejecuta en un ordenador
individual y su interfaz grafica asociada. En la realizacion preferida, la interfaz de Usuario esta disponible
para Windows de 32 bits (95 y NT), Macintosh y UNIX. Preferiblemente, cualquier usuario de Internet puede
descargar gratuitamente una copia del software de cliente e instélelo en su ordenador" (pagina 51, lineas 48
a51).

- Las reivindicaciones 33 y 38 definen los elementos que debe tener el citado ordenador, entre ellos se incluyen
un procesador o CPU para ejecutar instrucciones, un dispositivo de entrada, dispositivos de salida, una interfaz,
etc. No se recogen como elementos propios de este ordenador un teclado, un rato, etc.

- La patente utilizada indistintamente, como sindnimos o equivalentes, y sin restricciones diversos términos, a
saber: ordenador del cliente, ordenador de un cliente, ordenador del usuario, ordenador de los usuarios finales,
ordenador, ordenadores, receptor.

- 'Y se trata de realizaciones preferibles, las cuales no destacan que puedan llevarse a cabo otras posibles
realizaciones.

11.13 Por tanto, a la luz de la redaccién del folleto de la patente lo primero que podemos concluir es que la
patente no utiliza un concepto restrictivo de ordenador, circunscribiéndolo a un equipo informatico de propésito
general, tal como un ordenador personal o PC.

11.14 Hoy en dia no es facil dar un concepto general de ordenador debido a que el proceso evolutivo de
la tecnologia ha sido demoledor. Sin embargo, la doctrina considera que la mayoria de los ordenadores
siguen respetando la arquitectura conocida como Eckert-Mauchly publicada por John Von Neumann y que
fue creada por los ingenieros electronicos Vicente y por Virgilio . La mencionada arquitectura consiste en
cuatro secciones principales de una computadora: la unidad légica y aritmética (ALU), la unidad de control, la
memoria (una secuencia de celdas de almacenamiento con nimeros en la cual cada una es una unidad de
informacion conocida como bit) y los dispositivos de entrada y salida. Y todas estas secciones se encuentran
interconectadas mediante cables que reciben el nombre de buses.
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11.15 El Anexo 16 del dictamen pericial del sefior Justino (doc. 20) recoge en su pagina 10 que un set-top
box es un ordenador multimedia ya que esta compuesto por los elementos de un ordenador. Dicho documento
dice lo siguiente: "New Magic Box - TVComputer. Today we are using a standard PC or a workstation to access
the Internet and its services. Experimental interactive TV systems use conventional TV and a set-top box
(STB) to access the Full Service Network (FSN). An FSN provides user connectivity to a variety of information
providers. The set-top box is a multimedia computer which comprises standard computer components (such
as a powerful CPU, memory, bus, and operating system), communication interfaces to a full service network,
MPEG decompression subsystem, tuner and modulator, and interfaces to various computer and TV peripherals
(VCR, remote controller, CD-ROM, printer, hard disk, etc.) [1]."

11.16 El aludido parrafo ha sido traducido en autos del siguiente modo: "A dia de hoy utilizamos un PC o
una estacién de trabajo estandar para acceder a Internet y sus servicios. Los sistemas de TV interactivos
experimentales usan TV convencional y un descodificador (STB) para acceder a la Red de servicio completo
(FSN). Un FSN ofrece conectividad de usuario a una variedad de proveedores de informacion. El set-top
box es un ordenador multimedia que estd compuesto de componentes estandar de ordenador (como una
CPU avanzada, memoria, bus y sistema operativo), interfases de comunicacién con una red de servicio
completo, subsistema de descompresion MPEG, sintonizador y modulador, e interfases para varios periféricos
de ordenador y TV (VCR, mando a distancia, CD-ROM, impresora, disco duro, etc.) [1]."

11.17 Los peritos sefores Justino y Lorenzo en su declaracion en la vista consideraron que un set-top box
contenia, en esencia, como elementos un procesador, un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida y un
interfaz. Ademas, en sus ataques de nulidad han considerado que los set-top box citados en los documentos
D1, D3 y WO658 reunian las caracteristicas para ser un ordenador cliente a los efectos de esta patente.

11.18 El hecho de que el folleto de la patente se refiera expresamente a Windows 95 o Windows NT, Macintosh
y UNIX no significa que la misma esté restringida a ordenadores de propdésito general, pues el conocimiento
general comun nos ensefa que el software Linux (evolucion mejorada de Unix) es utilizado en una gran variedad
de set-top box. Y la guia Imagenio de Telefénica (anexo A4 del doc. 16 del sefior Pablo ) recoge en su pagina
71 que usa software UNIX y Windows NT.

11.19 Asimismo, la utilizacion por la citada patente de la expresion "ordenadores sean utilizados para otras
tareas mientras se esta procesando el flujo de audio" tampoco se circunscribe a ordenadores de propdsito
general, ya que cuando un set-top box esta reproduciendo el flujo seleccionado también puede estar llevando
al mismo tiempo otras actuaciones, v. gr., consulta de la guia de programacion, teletexto, subtitulos, etc.

11.20 Por todo ello, podemos concluir que el citado descodificador ( set-top box) es subsumible dentro del
concepto de ordenador que utiliza la patente de autos.

B) Realizacién cuestionada MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS

11.21 La entidad Two-Way sostiene que esta realizacion cuestionada infringe de manera directa vy literal las
reivindicaciones independientes 1, 22, 33 y 38 y las dependientes 2-9, 12-16, 19-21, 23-26, 28-31, 32, 34-37, 39.

11.22 De manera especifica indica lo siguiente:

- "Los posibles flujos de medios o canales de televisiéon que un usuario puede ver con el paquete de servicios
contratado se muestran al usuario a través de la interfaz de la aplicacién "MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS"."

- "En dichas aplicaciones puede observarse que aparece una lista de canales de televisién seleccionables por
el usuario mediante pulsacion a través de uno de sus dispositivos de entrada (ratén, pantalla tactil, mando de
consola, etc.)."

- "Lo anterior significa que los dispositivos donde se ejecuta la aplicacién de "MOVISTAR+ EN TUS
DISPOSITIVOS" permiten mostrar una lista de canales de televisién que son seleccionables por el usuario y
que estan disponibles para su reproduccion.”

11.23 Por su parte, las entidades del Grupo Telefénica aducen que el servicio MOVISTAR+ EN TUS
DISPOSITIVOS emplea tecnologia de " streaming adaptativo’, que no permite la seleccidn de un flujo de medios
por parte del usuario, ni detecta la seleccién de un flujo de medios, ni permite solicitar la entrega de un flujo
de medios, al cual se refieren las reivindicaciones independientes (R1 1.b, 1.d, 1.¢, 1.e.1, 1.e.2, 1.e.3y 1.e.4;
R22 d, e,e.2,e.3ye.4; R33.g, h, i; y R38.f), ya que no existe un flujo de medios, por lo que no habria infraccion
directay literal.

11.24 Las citadas entidades del Grupo Telefénica mantienen:

- "El servicio MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS utiliza la tecnologia denominada " adaptive streaming". Como
acredita el Dictamen Jesuls (DOC. No 5), esta técnica se basa en la deteccién en tiempo real del ancho de
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banda de un usuario y la capacidad de su CPU, de forma que se ofrece la mejor calidad de video posible en cada
momento en funcién de dichas condiciones. Para ello, el contenido es previamente codificado en mdltiples
streams de audio o video segmentados y que presentan diferentes calidades ( vid. Hecho 3.2 de la presente
Contestacién a la Demanda). Esos streams, bien son enviados por los servidores de la red de Telefénica a un
servidor central (desde el cual se distribuye a los servidores encargados de entregarlos a los clientes) en el
caso de las transmisiones en tiempo real, bien estan almacenados en servidores desde los que se transmite
el contenido a los usuarios en el caso del video bajo demanda:"

- "Una vez que el usuario ha escogido el contenido que desea ver, el dispositivo selecciona el stream de entre
todos los disponibles para ese contenido que mejor se ajuste al ancho de banda disponible en ese momento.
Esta seleccion se realiza periddicamente, permitiendo la reproduccion del contenido, que se va adaptando al
ancho de banda disponible mediante la seleccién por parte del descodificador de diferentes streams."

- "La diferencia con otras modalidades de transmisidn en streaming es que el cliente, al elegir el canal (o,
con caracter general, el video o audio) que desea visualizar, no esta seleccionando un flujo de medios (o0 "a
media stream", segun la redaccién de EP '775). En realidad, en ese momento el flujo de medios mediante el
cual se va a reproducir el contenido es desconocido y quedara determinado por la sucesion especifica de
fragmentos (pertenecientes a los distintos streams de diferentes calidades disponibles para cada contenido),
que el dispositivo vaya solicitando segun la calidad de la red en cada momento."

- "Por tanto, para un mismo contenido existen una multitud de combinaciones de streams posibles, en funcién
de los cambios que acontezcan entre las distintas calidades."

"...si el usuario de MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS no puede seleccionar un flujo de medios (0 " a media
stream" segun la redaccion de EP '775), es obvio que el procedimiento implementado por MOVISTAR+ EN TUS
DISPOSITIVOS tampoco puede detectar una seleccion de un flujo de medios (porque no existe)."

- "...como el usuario de MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS no escoge un flujo de medios, tampoco puede
MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS reproducir las caracteristicas 1.e, 1.e.2, 3y 4 de R1 de EP '775 (en cuanto
que todas hacen referencia al " flujo de medios seleccionado")."

11.25 Conviene empezar precisando que la entidad Two-Way reconoce desde el principio de la litis que la
realizacién cuestionada consistente en el servicio MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS utiliza la tecnologia
denominada " adaptive streaming", pero a pesar de ello sostiene que la utilizacién de la misma no excluye que
exista la infraccién de la patente alegada.

11.26 Asimismo, la propia patente ES182 describe esta tecnologia y la necesidad de usarla para adaptar la
tasa de bits del flujo a la situacion de la red. En este sentido, procedemos a transcribir los parrafos que la
describen, a saber:

- "Como que la reproduccién resultante de la informacién de audio es sensible a pérdida de paquetes y a
congestion de la red, el software que se ejecuta en los distintos ordenadores que conforman este sistema
monitoriza la situacion actual y se adapta a la misma de la mejor manera posible. Esto puede implicar el
uso de Servidores de Medios diferentes y/o la bajada de la velocidad de datos para el usuario. Por ejemplo,
similar a la negociacién de la calidad de la sefial dinamica analdgica presente en muchos receptores de radio
analdgicos, el software de Usuario puede solicitar una tasa de bits mas baja hasta que la situacién ha mejorado.
Ademds, debe observarse que lainformacion de audio que se estd siendo entregada al usuario preferiblemente
se entrelaza de manera que un segmento contiguo del flujo de audio se distribuye para su transmision en
varios paquetes. Como resultado, la pérdida de un paquete se extiende a través de multiples muestras de
audio y causa una degradacién minima en el audio. Ventajosamente, un pequefio grado de redundancia puede
incorporarse dentro del flujo de audio para una proteccién adicional contra la pérdida de paquetes.

Preferiblemente, hay dos opciones de tasa de bits disponibles para el Usuario para la entrega de audio.
Estos son aproximadamente 20kbps de audio estandar y aproximadamente 56 Kbps para audio de alta
calidad" (pagina 6, lineas 34 a 46).

- "7. Procedimiento segun la reivindicacién 1, que también comprende la comunicacion a través de la red de
comunicaciones con un servidor, estando este servidor configurado para realizar una accién seleccionada
del grupo que consiste en: (i) registrar los usuarios asociados con los ordenadores de los clientes, (ii)
autentificar los usuarios asociados con los ordenadores de los clientes, (iii) comprimir los medios, (iv)
incorporar publicidad en los medios, (v) distribuir comandos para controlar el software que se ejecuta en el
ordenador del cliente, (vi) convertir uno o mas flujos de informacién de audio o visual en uno o mas flujos de
paquetes digitales dirigidos que cumplen con las especificaciones de un protocolo de comunicacion de red,
(vii) variar dindmicamente los tamarios de los paquetes para acomodar cambios en las condiciones de la red,
(viii) entregar el flujo de medios seleccionado a través de la red de comunicaciones al ordenador del cliente, (ix)
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monitorizar la entrega del flujo de medios seleccionado en el ordenador del cliente, (x) controlar la entrega del
flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente en respuesta a las sefiales de seleccién que se reciben
desde el ordenador del cliente, (xi) controlar la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente
basado en la monitorizacién de la entrega del flujo de medios seleccionado, (xii) cambiar la tasa de bits del
flujo de medios seleccionado durante la entrega del flujo de medios seleccionado en el ordenador del cliente,
(xiii) registrar informacion relacionada con la entrega del flujo de medios seleccionado al ordenador del cliente,
(xiv) determinar el estado de funcionamiento de otro servidor, y (xv) determinar el estado de funcionamiento
del ordenador del cliente" (reivindicacion 7).

11.27 El sefior Pablo llevé a cabo en su dictamen obrante como documento 16 unos test o pruebas
experimentales sobre la citada realizacion cuestionada, que describe con detalle en los parrafos 312 a 368,
a los cuales nos remitimos integramente. Las aludidas pruebas acreditan que la realizacién cuestionada
MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS, a pesar de utilizar la tecnologia adaptive streaming, ofrece un flujo de
medios que permite la seleccion de un flujo de medios por parte del usuario, la deteccion de la seleccion de un
flujo de medios, asi como solicitar la entrega de un flujo de medios. Los citados test no han sido cuestionados
ni discutidos por las entidades del Grupo Telefénica ni se ha aportado ninguna prueba que los contradiga,
por lo que tienen pleno valor probatorio. Las mencionadas pruebas experimentales indican que el usuario
de MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS obtiene una lista de canales (ya sea usando un navegador web o un
sistema operativo Android), pues selecciona la entrega de un flujo de medios de dicha lista, pudiendo ser
transmitido el flujo de medios elegido en tiempo real a una pluralidad de usuarios, como evidencia el ejemplo
de las Olimpiadas de Rio 2016 (parrafos 359 a 362).

11.28 Por todo ello, podemos concluir que la realizacién cuestionada reproduce la caracteristica relativa "flujo
de medios", rechazando las alegaciones formuladas por las entidades del Grupo Telefénica.

C) Realizacion cuestionada MOVISTAR+ READY

11.29 La entidad Two-Way sostiene que esta realizacion cuestionada infringe de manera directa y literal las
reivindicaciones independientes 1, 22, 33 y 38 y las dependientes 2-9, 12-16, 19-21, 23-26, 28-31, 34-37, 39.

11.30 Por su parte, las entidades del Grupo Telefénica aducen que el usuario del Servicio MOVISTAR+
READY emplea un descodificador, que no es un "ordenador del cliente” como se exige en las reivindicaciones
independientes (R1 caracteristica 1.a; R22.a.2, R33.a, R 38.c) por lo que no habria infraccion directa y literal.

11.31 En cuanto a esta realizacién cuestionada, debemos dar por reproducido los puntos 11.11 a 11.20, lo que
comporta la desestimacion de las alegaciones realizadas por las entidades del Grupo Telefénica.

D) Conclusion

11.32 Esto comporta que deba estimarse la accién de infraccion ejercitada por la entidad Two-Way, pues
las realizaciones cuestionadas ['MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o
"Imagenio"), "MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente como "Yomvi",
"Multipantalla" o "G0O"), "MOVISTAR+ READY"] reproducen todas y cada una de las caracteristicas de las
reivindicaciones independientes 1, 22, 33 y 38 de ES 182.

11.33 En relacién con el resto de reivindicaciones supuestamente infringidas hay que indicar que no procede
entrar a analizar si las realizaciones cuestionadas reproducen o no todas y cada una de dichas caracteristicas,
ya que hemos concluido que se infringe la patente al reproducir tales realizaciones todas las caracteristicas de
R1, R22, R 33 y R38. A tales efectos, conviene traer a colacion la SAP de Barcelona, Seccion 152, N° 168/2008,
9 de mayo Roj: SAP B 8225/2008 - ECLI:ES:APB:2008:8225), cuyo fundamento juridico 12° recoge lo siguiente:
" Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe si, a juicio del tribunal, se ha probado la infraccion de
alguna de sus reivindicaciones validas, sin que sea necesario probar la infraccidon de todas las reivindicaciones
vdlidas de la patente...".

11.34 Procede a continuacién estudiar las acciones ejercitadas por Two-Way derivadas de los actos de
violacion de su patente:

a) En primer lugar, se ejercita la accién declarativa de la infraccién para que este Juzgado constate y declare
que se ha producido una lesion del derecho de exclusiva de la patente. En este caso, se ha acreditado, por
lo anteriormente expuesto en este fundamento, que concurre la infraccion de la patente ES182, por lo que
procede estimar esta peticion.

b) En segundo lugar, se solicita la condena al pago de los dafios y perjuicios sufridos. La determinacion de
los dafios y perjuicios derivados de esta infraccién se realizara en ejecucién de sentencia, como asi se acordo
en la audiencia previa. Por ello, procede Unicamente condenar a las entidades del Grupo Telefénica a que
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abonen los dafios y perjuicios ocasionados a Two-Way por la citada infraccién de la patente ES182 dejando
para ejecucién de sentencia su cuantificacion.

DUODECIMO.- Sobre la infraccion de la patente ES293 y sus consecuencias.

12.1 La entidad Two-Way también considera que ciertos productos o servicios ofrecidos por las entidades del
Grupo Telefénica infringen de manera directa y literal la citada patente.

12.2 Las realizaciones cuestionadas que infringirian la patente ES293 son:

a) La plataforma de distribucion y difusion de televisién de pago (servicios IPTV), denominada comercialmente,
"MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o "Imagenio").

b) El producto/servicio " MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente

como "Yomvi", "Multipantalla" o "GQO"), que permite el acceso a la citada plataforma a través de diferentes
dispositivos.

c) El producto/servicio " MOVISTAR+ READY", que permite el acceso a la citada plataforma a través de Smart
TVs.

12.3 Igualmente antes de continuar, conviene precisar que las entidades del Grupo Telefénica mantienen que
el servicio MOVISTAR+ SATELITE realiza transmisiones en broadcasting, que no permite recabar y registrar
informacion sobre la seleccién y entrega del flujo de medios seleccionado por el cliente, por lo que no infringiria:
R1 1.e,1.fy 1.g. Sin embargo, el servicio MOVISTAR+ SATELITE no es una realizacion cuestionada en esta litis,
de ahi que no entremos a estudiar dicha realizacion cuestionada y las transmisiones en broadcasting.

12.4 También es necesario precisar que la accion de infraccion planteada se cierne, Gnica y exclusivamente, a
los servicios de television digital IPTV excluyendo los servicios o transmisiones bajo demanda (VoD) ofrecidos
por las entidades del Grupo Telefénica.

A) Realizacion cuestionada MOVISTAR+ y " MOVISTAR+ READY"

12.5 La entidad Two-Way sostiene que estas realizaciones cuestionadas infringen de manera directa vy literal
las reivindicaciones independientes 1, 37 y 38 y las dependientes 5, 11-13, 15-20, 23-25, 28, 31-33 y 36.

12.6 Por su parte, las entidades del Grupo Telefénica aducen que el usuario del Servicio MOVISTAR+ y
MOVISTAR+ READY emplea un descodificador, que no es un "ordenador del cliente" como se exige en las
reivindicaciones independientes (R1 caracteristica 1.b, 1.cy 1.e) por lo que no habria infraccién directay literal.

12.7 En cuanto a estas realizaciones cuestionadas, debemos dar por reproducido los puntos 11.11a 11.20 y
11.31, lo que comporta la desestimacion de las alegaciones realizadas por las entidades del Grupo Telefénica.

12.8 Ademas, las entidades del Grupo Telefénica sostienen que ninguna de las tres realizaciones cuestionadas
registra la informacidn relativa a la extensién de la transmisién con finalidades comerciales en el sentido de
la caracteristica 1.g de R1, por lo que no habria infraccién directa y literal de esta patente.

12.9 A continuacion pasamos a analizar con detalle esta cuestién que es aplicable a las tres realizaciones
cuestionadas.

12.10 La entidad Two-Way especifica, en torno a la caracteristica 1.g de R1, lo siguiente:

- "Como el perito Sr. Pablo ha confirmado con su experimento "EM#2 Estudio de las comunicaciones
en un cambio de canal" (vid. parrafo 784 del Dictamen), hay una serie de informacién que se envia a los
servidores. Endicha informacidn esta incluido el usuario que la envia, es decir, no es anénima. En consecuencia,
la informaciéon no es utilizada Unicamente con fines estadisticos, sino que también estd pensada para
finalidades comerciales como la oferta de publicidad personalizada en funcién de los intereses mostrados por
el consumidor, etc."

- Asimismo, como también confirma el perito Sr. Pablo en su Dictamen (vid. parrafos 785y 786), las propias
contrarias en la documentacién de contratacion de los Productos/servicios controvertidos (en concreto, en las
"Condiciones Generales del Servicio de Televisién <<MOVISTAR+>>"), confirman expresamente que se recaban
datos del usuario y que se emplea "tecnologia de recogida de informacién" (apartado 17 de las Condiciones
Generales) que puede ser destinada, por ejemplo, a campafias promocionales personalizadas y ajustadas
conforme a las preferencias que haya mostrado el usuario durante el uso del producto/servicio."

12.11 Las entidades del Grupo Telefénica aducen que la caracteristica 1.g debe interpretarse del este modo:
"las finalidades comerciales de la caracteristica 1.g de R1 son finalidades relacionadas directamente con la
percepcion directa de ingresos (como es el precio del contenido transmitido que paga el usuario, o el precio de
la publicidad insertada que paga el anunciante) por parte de quien utilice el método de medicion reivindicado, y
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mas en particular con la percepcién directa de ingresos asociados exclusivamente al tiempo durante el cual el
usuario recibe los contenidos transmitidos o, lo que es lo mismo, a la duracion de la transmision del contenido
recibido por el usuario."

12.12 Por ello, mantiene que sus realizaciones cuestionadas no registran informacién relativa a la duracién de
la transmision de contenidos con finalidades comerciales. En tal sentido, indican:

- "Los Servicios no registran la duracion de la transmision de contenidos al usuario con fines comerciales, y
en particular no utilizan esa informacion para establecer el precio de los Servicios, que se establece en todos
los casos a tanto alzado y de antemano, sea por paquetes de canales contratados o por cada uno de los
contenidos contratados, sin consideracion de la informacidn sobre la duracion de la transmisién continua de
medios registrada a la que se refiere R1. Y tampoco se utiliza esa infrmacion para fijar el precio de la publicidad
insertada en los canales, que igualmente se establece con base en parametros que no incluyen el tiempo de
duracion de la transmision del contenido en el que se insertara el mensaje comercial.

12.13 El parrafo utilizado por las entidades del Grupo Telefénica como base de sus alegaciones se encuentra
en la pagina 4 de la patente, lineas 1 a 8. Pasamos a transcribirlo para una comprensiéon mas sencilla. Dicho
parrafo dice asi:

- "El Servidor de Administracion 60 es responsable del registro de nuevos Usuarios, autenticacion de los
Usuarios que desean registrarse en el sistema, y mantenimiento de registros de auditoria sobre cuantos
Usuarios estan escuchando qué canales y en qué momentos. El mantenimiento de registros de auditoria
y la recogida de estadisticas son caracteristicas criticas para la supervisidon del suministro de mensajes
comerciales pagados asi como para otras finalidades. Por ejemplo, para finalidades de evaluar los derechos de
copia, los registros de auditoria pueden registrar el nUmero de oyentes para cada seleccion musical o de video
que se distribuye por el sistema. Otra aplicacién es determinar el porcentaje de oyentes que estan interesados
en la escucha de una seleccién musical particular para determinar cuantos escuchan la seleccién completa
y cuantos la desconectan.’

12.14 La simple lectura del mismo nos permite observar que la informacion registrada puede ser utilizada para
"mensajes comerciales pagados” y también para "otras finalidades", dejando abierta esta posibilidad como
un numerus apertus y citando algin ejemplo: "finalidades de evaluar los derechos de copia, los registros de
auditoria pueden registrar el nimero de oyentes para cada seleccidon musical o de video que se distribuye por
el sistema". Por ello, no podemos entender que dicho parrafo permita concluir que la Unica finalidad comercial
sea el envio de mensajes pagados, ni que deba existir una relacion directa entre el flujo de medios consumido
y la facturacién, ya que consideramos que el término finalidades comerciales no aparece restringido en el
sentido propuesto por las entidades del Grupo Telefénica.

12.15 Los contratos que las entidades del Grupo Telefénica hacen firmar a sus usuarios acreditan que la
informacion que registran las realizaciones cuestionadas tiene el propdsito de ofrecer a los usuarios nuevas
prestaciones, productos y servicios que se ajusten mejor a sus gustos. A tales efectos pasamos a recoger las
citadas condiciones aportadas como Anexo 4 del dictamen pericial del Sefior Rubén (doc. 7).

TELEFOMICA
PO sonabed aoCisda 8 servein el Coimd sobre olros pIOOUCEDn | ereieeo
commclalizados por TELEFOMSCA DE ESPANA, inchuids por medion slecEnbnicos.

18, - EMFLED DE TECHOLDGLA DE RECOGIDA DE INFORMACHIN

ipreferenciin.

MOVISTAR no empleard en ningin Cao Deonologis O necoghils de infonmadciin paes
e et e bl o B ewlaienie enoel propdo equaps nfcamnditioo del OLIDNTE {#soepto.
B Clvo, L propssec ionada por ki “gookied” de MOV TAR ya inataladas).

12.16 El citado perito (sefior Rubén ) afirma en su dictamen pericial que las entidades del Grupo Telefénica
registran informacion relativa a la extensién enviada a los usuarios, aunque mantiene que las citadas entidades
no la usan para fines comerciales, en concreto, "no se usa para el fin comercial por antonomasia, que es
la tarificacion del servicio". En su interrogatorio en la vista, reconocié que sabia este dato porque lo habia
preguntado expresamente a las mencionadas entidades en su visita in situ a sus instalaciones, sin que le
aportaran ningin dato que corroborara estas aseveraciones. Asimismo, sostuvo que no habia preguntado a
las entidades del Grupo Telefdnica para que usaban la citada informacidn, sin embargo si que reconocio en
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el juicio que la informacién recogida por las aludidas entidades es (til y tiene un interés para las finalidades
transcritas en los mencionados contratos.

12.17 Por todo ello, podemos concluir que las tres realizaciones cuestionadas reproducen la caracteristica 1.g
de R1, rechazando las alegaciones formuladas por las entidades del Grupo Telefénica.

B) Realizacién cuestionada MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS

12.18 La entidad Two-Way sostiene que esta realizacién cuestionada infringe de manera directa y literal las
reivindicaciones independientes 1, 37 y 38 y las dependientes 5, 11-13, 15-20, 23-25, 28, 31-33 y 36.

12.19 Por su parte, las entidades del Grupo Telefénica aducen que el servicio MOVISTAR+ EN TUS
DISPOSITIVOS emplea tecnologia de " streaming adaptativo’, que no permite la seleccién de un flujo de medios
por parte del usuario, ni detecta la seleccién de un flujo de medios, ni permite solicitar la entrega de un flujo de
medios, al cual se refieren las reivindicaciones independientes (R1 1.3, 1.b, 1.e., 1.f), ya que no existe un flujo
de medios, por lo que no habria infraccion directa vy literal.

12.20 En torno a esta realizacion cuestionada, debemos dar por reproducido los puntos 11.25 a 11.28, lo que
comporta la desestimacion de las alegaciones realizadas por las entidades del Grupo Telefénica.

D) Conclusion

12.21 Esto comporta que deba estimarse la accion de infraccion ejercitada por la entidad Two-Way, pues
las realizaciones cuestionadas ['MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o
"Imagenio"), "MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente como "Yomvi",
"Multipantalla" o "GO"), "MOVISTAR+ READY"] reproducen todas y cada una de las caracteristicas de las
reivindicaciones independientes 1, 37 y 38 de ES 182.

12.22 En relacién con el resto de reivindicaciones supuestamente infringidas hay que indicar que no procede
entrar a analizar si las realizaciones cuestionadas reproducen o no todas y cada una de dichas caracteristicas,
ya que hemos concluido que se infringe la patente al reproducir tales realizaciones todas las caracteristicas
de R1, R 37 y R38. A tales efectos, conviene traer a colacién la SAP de Barcelona, Seccion 152, N° 168/2008, 9
de mayo Roj: SAP B 8225/2008 - ECLI:ES:APB:2008:8225), cuyo fundamento juridico 12° recoge lo siguiente: "
Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe si, a juicio del tribunal, se ha probado la infraccion de
alguna de sus reivindicaciones validas, sin que sea necesario probar la infraccién de todas las reivindicaciones
vdlidas de la patente...".

12.23 Procede a continuacion estudiar las acciones ejercitadas por Two-Way derivadas de los actos de
violacion de su patente:

a) En primer lugar, se ejercita la accion declarativa de la infraccion para que este Juzgado constate y declare
que se ha producido una lesion del derecho de exclusiva de la patente. En este caso, se ha acreditado, por
lo anteriormente expuesto en este fundamento, que concurre la infraccion de la patente ES182, por lo que
procede estimar esta peticion.

b) En segundo lugar, se solicita la condena al pago de los dafnos y perjuicios sufridos. La determinacién de
los dafios y perjuicios derivados de esta infraccion se realizara en ejecucion de sentencia, como asi se acordd
en la audiencia previa. Por ello, procede Unicamente condenar a las entidades del Grupo Telefénica a que
abonen los dafios y perjuicios ocasionados a Two-Way por la citada infraccién de la patente ES293 dejando
para ejecucién de sentencia su cuantificacion.

DECIMOTERCERO.- Sobre la falta de legitimacién pasiva de Telefénica, S. A.

13.1 La entidad Telefénica, S. A., alega la falta de legitimacién pasiva frente a la accion declarativa de infraccion
de la patente y frente a la accién de condena de dafios y perjuicios derivados de la infraccién. Los argumentos
gue sustentan su alegacién de falta de legitimacién pasiva son los siguientes: "(i) no presta ninguno de los
Servicios, ni interviene en su comercializacion, (i) no es el titular del equipamiento suministrado al cliente para
la prestacion del Servicio, el titular es TESAU o DTS segun el tipo de servicio, (iii) tampoco es destinataria de
los pagos realizados por el usuario en virtud de la prestacion del servicio, y (iv) tampoco es la encargada de la
instalacion de los equipos y elementos necesarios para la recepcion de los Servicios por el cliente.”

13.2 La legitimacion pasiva para soportar las acciones civiles en defensa del derecho de propiedad atribuido
por una patente le corresponde a todas y a cada una de las personas que realizan los actos infractores
directos enunciados en el art. 59 de la LP, lo que comporta que tendra legitimacién pasiva el que es infractor
o responsable de las consecuencias de la infraccion.
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13.3 De ladocumentacion aportada por Telefénica, S. A., en concreto, los grupos documentales 2y 3, larelacion
con los usuarios de las realizaciones cuestionadas se lleva a cabo por las entidades Telefonica de Espafia,
S. A. U,y por Distribuidora de Television Digital, S. A. U., (absorbida por Telefénica de Espaia). Sin embargo,
este simple dato no significa que la entidad Telefénica, S. A., carezca de cualquier responsabilidad en esta litis
como analizaremos a continuacién.

13.4 En muchas ocasiones, el sujeto que realiza los concretos actos de infraccidn de una patente se integra
en un grupo de empresas, como ocurre en este caso, pues todas las entidades Telefénica de Espafia, S. A.
U., Distribuidora de Television Digital, S. A. U., Telefénica, S. A., y Acens Technologies, S. L., se integran dentro
del Grupo Telefénica.

13.5 El hecho de que algunas de las sociedades del citado grupo infrinjan las patentes de autos, en concreto,
Telefénica de Espafia, S. A. U., y por Distribuidora de Televisién Digital, S. A. U., no comporta que se pueda
atribuir la actuacidn infractora y sus consecuencias a las demds sociedades integradas en el mencionado
grupo, incluida la sociedad matriz, por el simple hecho de pertenecer al grupo, sino que es necesario que los
miembros del grupo realicen actos de infraccion. Por ello, es necesario enjuiciar los concretos actos realizados
por Telefonica, S. A.

13.6 Antes de continuar con el analisis de dichos actos, hay que hacer un inciso en el sentido de que no se
va a entrar a analizar la posible responsabilidad de la entidad holding (Telefénica, S. A.)), en determinadas
condiciones, por los actos de infraccién de una patente realizados por sus sociedades filiales a la luz del
Derecho de defensa de la competencia al no haber fundamentado la entidad Two-Way en su demanda la
responsabilidad de Telefénica, S. A., en dicha materia.

13.7 La entidad Telefénica, S. A., es la titular registral y responsable de los dominios "movistar.com’,
"vermovistar.es”, "movistarplus.es", "vermovistarplus.es", "movistarplus.es" y "movistar.es" desde los cuales
se facilita el acceso y se ofrecen las realizaciones cuestionadas en esta litis a los usuarios, segin queda
acreditado con el documento 7 de la demanda, con pleno valor probatorio, y con las paginas 60 a 72 del

dictamen pericial del sefior Pablo (doc. 16).

13.8 El mero hecho de que estos nombres de dominio estén licenciados (asi como las marcas) no priva
de responsabilidad al licenciante ni atribuye, por extension, Unicamente la responsabilidad de su uso al
licenciatario, pues para que ello fuera asi seria necesario que el licenciatario hubiera violado alguno de los
limites que se le haya establecido en el contrato de licencia (segtin el art. 83.2 de la LP o el art. 48.2 de la LM).
Sin embargo, en esta causa no se ha alegado que las licenciatarias hayan cometido una extralimitacion de sus
licencias en sus actuaciones con las realizaciones controvertidas.

13.9 Cierto es que la LP (y, en general, las leyes de propiedad industrial) recogen una enumeracion de los actos
que infringen los derechos de exclusiva y no aluden a una supuesta responsabilidad de terceros, sin embargo,
la doctrina cientifica mas relevante sostiene que estas normas no limitan la responsabilidad de los terceros
por la comision de dichos actos y que es un principio general de la responsabilidad que, existiendo dos o mas
personas que mediante su cooperacion fisica o psiquica cometan un acto de violacién de una patente, el dafio
originado debe ser imputado en toda su extensién a cada uno de los coautores.

13.10 Por ello, consideramos que las acciones civiles ejercitadas en esta causa se pueden dirigir contra
Telefénica, S. A., ya que la misma colabora y/o participa en las infracciones de las patentes llevadas a cabo por
Telefonica de Espafia, S. A. U., y por Distribuidora de Televisidn Digital, S. A. U., facilitdndolas. Y decimos que
la entidad Telefonica, S. A, facilita las infracciones de las patentes hoy enjuiciadas porque, como licenciante,
tiene la posibilidad de establecer medidas de control y limites en el uso de sus nombres de dominio y marcas,
pues estamos ante unas licencias no exclusivas (segun reconoce Telefénica, S. A.,), por lo que el licenciante
no transmite al licenciatario sus facultades de explotacion, ni estd constituyendo un derecho real a favor
del licenciatario, sino que Telefénica, S. A., sigue conservado la facultad de usar los nombres de dominio (y
las marcas) y conceder ulteriores licencias que coincidan con el mismo ambito de las otorgadas a favor de
Telefénica de Espania, S. A. U., y de Distribuidora de Televisidn Digital, S. A. U.

13.11 Y en este sentido, el propio contrato de licencia aportado a la causa (doc. 9) acredita que la entidad
Telefénica, S. A., obtiene unos beneficios por la explotacién de los aludidos nombres de dominio (y marcas).
La clausula 5 del contrato dice asi:
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13.12 Por todo lo expuesto, debemos rechazar la alegacién de falta de legitimacién pasiva aducida por
Telefonica, S. A.

DECIMOCUARTO.- Costas

14.1 El articulo 394.1 Ley Enjuiciamiento Civil establece que en los procesos declarativos, las costas de la
primera instancia se impondran a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal
aprecie, y asi lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

14.2 En relacién con la demanda principal del JO 517/2017-X, procede la imposicion de costas a la parte
demandada, las entidades Telefénica de Espafia, S. A. U, Distribuidora de Televisién Digital, S. A. U, y
Telefdnica, S. A., al haberse desestimado todas sus pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.

14.3 En relacién con la demanda reconvencional del JO 517/2017-X, procede la imposicion de costas a las
partes demandantes reconvencionales y de la que planted la excepcidn de nulidad, al haber sido tratado dicha
excepcion como reconvencion, de conformidad con el art. 120.2 de la LR las entidades Telefénica de Espafia,
S. A. U, Distribuidora de Television Digital, S. A. U., y Telefénica, S. A., al haberse desestimado todas sus
pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.

14.3 En relacién con la demanda principal del JO 733/2018-X, procede la imposicién de costas a la parte
demandada, las entidades Telefénica, S. A., y Acens Technologies, S. L., al haberse desestimado todas sus
pretensiones sin que existan dudas de hecho o de derecho.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo espafiol:

FALLO

A) ESTIMAMOS la demanda principal del JO 517/2017-X interpuesta por la representacion procesal de la
entidad Two-Way Media Ltd, y, por tanto:

a) DECLARAMOS que el ambito de proteccion de las patentes ES 2.394.182 y ES 2.534.293 ha sido infringido
por las siguientes realizaciones cuestionadas:

i) La plataforma de distribucién y difusion de television de pago (servicios IPTV), denominada comercialmente,
"MOVISTAR+" (antes designada comercialmente como "Movistar TV" o "Imagenio").

i) El producto/servicio "MOVISTAR+ EN TUS DISPOSITIVOS" (anteriormente designado comercialmente como

"Yomvi", "Multipantalla” 0 "GO"), que permite el acceso a la citada plataforma a través de diferentes dispositivos.

iii) El producto/servicio "MOVISTAR+ READY", que permite el acceso a la citada plataforma a través de Smart
TVs.
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b) DECLARAMOS que las entidades Telefénica de Espana, S. A. U., Distribuidora de Television Digital, S. A. U,,
y Telefénica, S. A., han infringido de manera directa y literal las patentes ES 2.394.182 y ES 2.534.293.

c) CONDENAMOS a las entidades Telefénica de Espaiia, S. A. U., Distribuidora de Televisién Digital, S. A. U,,
y Telefénica, S. A., a que:

- abonen de manera solidaria a Two-Way Media Ltd los dafios y perjuicios que le hayan ocasionado por la citada
infraccion de las patentes ES182 y ES293 dejando para ejecucion de sentencia su cuantificacion.

- abonen las costas causadas por la demanda principal.

B) DESESTIMAMOS integramente la demanda reconvencional (y la excepcion de nulidad) del JO 517/2017-
X interpuesta por la representacién procesal de las entidades Telefénica de Espania, S. A. U., Distribuidora
de Televisién Digital, S. A. U., y Telefdnica, S. A. , imponiéndo a estas sociedades las costas derivadas de la
demanda reconvencional y la excepcién de nulidad, al haber sido tratado dicha excepcién como reconvencion.

C) DESESTIMAMOS integramente la demanda principal del JO 733/2018-X interpuesta por la representacion
procesal de las entidades Telefénica, S. A., y Acens Technologies, S. L., imponiendo a estas sociedades las
costas derivadas de dicha demanda.

Notifiquese a las partes que esta sentencia no es firme sino que, contra la misma, cabe interponer recurso
de apelacion, que se interpondra mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 dias desde
la notificacidn de la misma conforme a lo previsto en los arts. 455 y siguientes de la LEC, acreditando haber
consignado la cantidad de 50 euros en la cuenta de depdsitos y consignaciones de este Juzgado, sin cuyos
requisitos no se admitird el recurso (D. Ad. XV de la LOPJ, conforme a la regulacién dada por la L. O. 1/09,
de 3 de noviembre).

Asilo disponey firma, DON ALFONSO MERINO REBOLLO, Magistrado Titular de este Juzgado N° 4, habiéndolo
sometido a consideracion de la Seccion de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de
Barcelona, integrada por Diia. Yolanda Rios Lépez (coordinadora), D. Florencio Molina Lépez y Don Alfonso
Merino Rebollo, en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de
Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisién Permanente del CGPJ y revisado por
Acuerdo de la Comision Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016 y de 22 de noviembre de 2018.
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