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Componen el tribunal los siguientes magistrados:
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO
LUIS RODRIGUEZ VEGA MARTA CERVERA MARTINEZ

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Durante el trdmite del recurso de apelacidén se ha presentado escrito de
Huawei Technologies Espafia, S. L., (en adelante Huaweil) por el que interesa la
suspensién del presente procedimiento por prejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. Dado el oportuno traslado a la contraparte Corning Optical Communications
LLC (en adelante Corning) para que lo contestara, se opuso a la peticién de
suspensidén, pasando las actuaciones para resolver.

Con fecha 16 de mayo Huawei presentdé nuevo escrito, y con fecha de hoy lo ha
presentado Corning.

Actla como ponente la magistrada MARTA CERVERA MARTINEZ.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO. Términos en los que aparece planteado el conflicto.

1. La parte recurrente en apelacién solicita la suspensidén del presente
procedimiento por la existencia de cuestidén prejudicial relativa a la concesidn
de la Patente Europea EP 2.772.778 (EP778) objeto del presente recurso en base a
las siguientes consideraciones:

1°) Que la decisidén que la Camara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(en adelante, EPO) ha de tomar en relacidén con los recursos interpuestos por las
partes contra la decisidén de la Divisidédn de Oposiciones del mismo érgano de 19 de
octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la patente EP778 - objeto del
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presente procedimiento- por falta de novedad y se acuerda conceder en una versidédn
modificada de la misma, prejuzga la decisidén del presente recurso. Asi considera
que tanto si se declara la nulidad como si se mantiene en una versién limitada
conllevaria 1la carencia sobrevenida de objeto de 1la demanda reconvencional
(nulidad de la patente) y la desestimacidén de la demanda principal (infraccidédn de
patente), de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 del CPE. Se citan los
autos n° 320/2012 de 5 de octubre de 2012 y n° 93/2014 de 24 de julio de 2014
donde, en supuestos similares, se acordd el archivo del procedimiento por carencia
sobrevenida de objeto.

2°) Huaweil insiste en que es altamente probable que la decisidén final respecto a
la patente de autos sea tomada a méds tardar durante el primer trimestre de 2020 y
que frente a la resolucidén de la EPO no cabe recurso alguno ante los tribunales
nacionales por lo que la decisidén de la Cémara de Recursos prejuzga la decisidn
del presente recurso pudiendo ser asimilada a un tribunal administrativo.

3°) Por ello, en aras al principio de economia procesal y la prontitud del
pronunciamiento de la EPO interesa la suspensidén del procedimiento.

Indicar que tras las alegaciones de las partes, Huawei ha presentado nuevo escrito
informando que la EPO ha aceptado el tréamite de urgencia por lo que "estd previsto
que la citacidn al procedimiento oral se emita antes de que finalice el afdo en
curso'", se indica en la comunicacidén de la Cémara de recursos que consta en autos.

2. La representacidén de Corning se opone a la peticidén de suspensidén por
considerar que no encuentra amparoen ninguno de los motivos de suspensidn
previstos en el articulo 42.3 LEC, puesto que no hay disposicidén legal que prevea
la suspensién ni hay acuerdo entre las partes. Aflade, ademds, que la resolucidn
de la EPO no es necesaria para dar respuesta judicial a las cuestiones que se
discuten en el presente recurso, por lo que hasta que no recaiga resolucidn
definitiva en dicha oposicidén, la patente EP778 es un titulo vé&lido con plenos
efectos, de tal forma que los tribunales civiles espafioles pueden conocer de
cuantas acciones deriven del mismo.

Niega el caracter prejudicial de la resolucidén de la EPO puesto que nuestro
ordenamiento juridico prevé los efectos de las resoluciones (declarando nula una
patente) en los procedimientos de infraccién instados sobre dicha patente,
articulo 102 LP, por lo que no pueden ser prejudiciales. Cita en esta linea la
argumentacidén contenida en la Sentencia de 19 de junio de 2014 dictada por esta
seccidén 15% de la Audiencia Provincial de Barcelona en un asunto de marcas donde
se rechazaba la infraccidén del articulo 42.3 de la LEC, alegado por la demandada,
por no haberse suspendido el procedimiento por prejudicialidad administrativa.

SEGUNDO. De la cuestién prejudicial.

3. Las partes han invocado el articulo 42.3 de la LEC para argumentar tanto la
suspensién del procedimientocomo su continuacién. Para la resolucidn del conflicto
debemos partir de la redaccién del articulo 42 en su totalidad que dispone:

"l. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podran conocer de
asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los oérdenes contencioso-
administrativo y social.

2. La decisidn de 1los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se
refiere el apartado anterior no surtirdefecto fuera del proceso en que se produzca.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca
la ley o lo pidan las partesde comun acuerdo o una de ellas con el consentimiento
de la otra, el Letrado de la Administracién de Justicia suspenderd el curso de
las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestiédn
prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administracién publica
competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden
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jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedaréd vinculado
a la decisidén de los bérganos indicados acerca de la cuestidédn prejudicial".

4. La redaccidén del precepto es confusa puesto que por una parte permite a los
tribunales conocer de lascuestiones referentes a otros oérdenes Jjurisdiccionales
si lo consideran oportuno (apartado 1°) o no, es una opcidn que se deja en manos
del tribunal, pero no obstante esta posibilidad parece dejar en manos de las
partes la decisidén de suspensidn del curso del procedimiento (apartado 3°).

5. Respecto de la correcta interpretacidn del precepto ya nos hemos pronunciado
en Auto de 15 de noviembrede 2018 (Rollo num. 664/2017) en el que indicédbamos:

"No podemos compartir con SGAE que no concurran los requisitos legales para acordar
la suspensidén, como podria hacer suponer una lectura precipitada del art. 42.3
LEC , precepto que regula la materia con una técnica muy defectuosa. La posibilidad
de plantear cuestidén prejudicial suspendiendo el proceso debe ser deducida,
contrario sensu, de lo dispuesto en el apartado primero, donde se establece la
posibilidad de que los tribunales civiles no suspendan y conozcan de la cuestion
contencioso-administrativa, a los simples efectos prejudiciales. Por consiguiente,
Si esa es una posibilidad, tal y como se deduce del verbo podrdn, es porque también
existe su antagdnica, es decir, que suspendan el curso de las actuaciones.

Obviamente, que quepa la posibilidad abstracta no significa que sea admisible en
todo caso la suspensidn sino que habrd que examinar si concurren razones que la
justifican pues la opcidén no puede responder a un simple capricho del tribunal'.

6. Pero ello, la procedencia de suspender en los supuestos de prejudicialidad
administrativa deberia dejarse ala decisidn del tribunal en atencidn a las razones
que concurran en el caso concreto.

7. Debemos partir del hecho incontrovertido de que la decisidén de la Cémara de
Recursos de la EPO sobrela validez o nulidad de la patente de autos y, por tanto,
sobre el mantenimiento, extincidén o modificacién del titulo tendrd efectos
prejudiciales respecto del presente procedimiento e incidencia en su tramitacién,
como ya nos hemos pronunciado en otras ocasiones. Serd, ademéds, una incidencia
definitiva puesto que respecto de aquélla resolucidén no cabe recurso alguno, ni
ante la Oficina ni ante los tribunales nacionales.

8. Es cierto, como mantiene Corning, que la patente sigue siendo valida vy
desplegando sus derechos (articulol06 CPE) y que la mera existencia del recurso
en tramite no determina la suspensién del procedimiento.

9. Pero en el caso que nos ocupa concurren unas circunstancias especiales que
permiten al tribunal justificarla suspensidén del procedimiento.

10. Por un lado la patente EP778 ha sido anulada por la Divisidén de Oposiciones
de la EPO en resolucidén defecha 19 de octubre de 2018 por falta de novedad,
concediéndose una versidén modificada, lo que afecta de pleno a nuestro

procedimiento con el mismo objeto.

11. Por el otro, consta una comunicacidén de la Cémara de Recursos de la EPO en
la que se admite un trédmitede urgencia en la fase de apelacidén a la vista del
presente procedimiento nacional de infraccidén y nulidad sobre el mismo titulo -
conscientes de la vinculacidén existente entre ambos procedimientos- y el
compromiso de resolver antes de que finalice el afio en curso.

12. Por ello, concurren razones claras para acordar la suspensidén del presente
recurso en tanto no constela resolucidén de la Cémara de Recursos sobre el recurso
presentado frente a la resolucién de la Divisidn de Oposiciones de la EPO de fecha
19 de octubre de 2018 por la que se anula la patente de autos.
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PARTE DISPOSITIVA

Estimamos la peticidén de suspensidén por prejudicialidad administrativa interesada
por Huawei Technologies Espafia, S. L. en tanto no conste la resolucidén de la
Cédmara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes en relacidén con los recursos
interpuestos por las partes contra la decisidén de la Divisidn de Oposiciones del
mismo oérgano de 19 de octubre de 2018 por la que se declara la nulidad de la
patente EP778.

Contra la presente resolucidn cabe recurso de reposiciédn.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrisimos sefiores magistrados
componentes del tribunal.

AVISO LEGAL

Para la realizaciéon de cualesquiera actos de reutilizacion de sentencias y otras
resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el
Centro de Documentacién Judicial -CENDOJ-




