RJ 2002\9309

Sentencia Tribunal Supremo num. 979/2002 (Sala de lo Civil), de 25 octubre
Jurisdiccion: Civil

Recurso de Casacion num. 1061/1997.

Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro Gonzalez Poveda.

Texto:
En la Villa de Madrid, a veinticinco de octubre de dos mil dos.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al
margen indicados, el presente recurso de casacion, contra la sentencia dictada en grado
de apelacién, por la Seccion Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona,
como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantia, seguidos
ante el Juzgado de Primera Instancia nimero Siete de Barcelona; cuyo recurso ha sido
interpuesto por SAPLEX, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don
Eduardo M. P.; siendo partes recurridas don Jaime F. V., representado por el Procurador
de los Tribunales don Antonio M? A.-B. B. y la entidad mercantil Industrial de
Polimeros Reciclados, SA (actualmente, POLYRECICLADOS, SA), representada por
el Procurador de los Tribunales don Jaime B. M.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Ante el Juzgado de Primera Instancia nimero Siete de los de Barcelona,
fueron vistos los autos de juicio ordinario de menor cuantia nimero 1189/1992, a
instancia de SA de Plasticos Extrusionados (SAPLEX, SA), representada por el
Procurador don Antonio Maria A. F., contra Ceyplast, SL; Almonplast, SA; Industrial
de Polimeros Reciclados, SA; Microplast, SA (don Jaime F. V.) y Josami, SA.

1.-Por la representacion de la parte actora, se formulé demanda en base a los hechos y
fundamentos de derecho que considerd pertinentes, para terminar suplicando en su dia
se dicte sentencia por la que: 1° La declaracion de que los rollos de suministro de
bolsas plegadas, cuyas muestras se acompafian, procedentes de las entidades
demandadas, que éstas fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos
dentro del objeto del Modelo de Utilidad nim. 8802239, del que SAPLEX, SA es
licenciada en exclusiva. 2°. La declaracion de que la fabricacion, importacion y/o
comercializacién por las demandadas de los rollos a que se refiere el anterior pedimento
1°, supone una lesion e interferencia de los derechos de exclusiva que derivan a favor de
la actora SAPLEX, SA de la inscripcion el Modelo de Utilidad num. 8802239 y de la
licencia otorgada a su favor por Impalex, SA, titular de tal Modelo. 3° La condena a las
entidades demandadas a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar,
importar y/o comercializar los rollos de suministro de bolsas plegadas objeto de la
presente demanda, a que se refieren los anteriores pedimentos 1° y 2° y, en general,
cualesquiera otros que vengan comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad
nam. 8802239. 4° La condena a las demandadas a abonar a la actora SAPLEX, SA, en
concepto de reparacion por los perjuicios irrogados a esta Ultima, hasta que gane
firmeza la sentencia que dicte en el pleito, por la infraccion a que se refiere el anterior
pedimento 2°, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios, en
los periodos de prueba y ejecucién de sentencia, sobre las bases que se han consignado



en la presente demanda. 5°. La condena de las demandadas al pago de las costas del
juicio.

2.-Admitida la demanda a tramite, se emplaz6 a los demandados personandose en autos
el Procurador don Juan R. D., en nombre y representacion de Microplast, SA, quien
contestd a la misma y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimo de
aplicacion, termin6 suplicando al Juzgado dictara sentencia en la que «a) Sin entrar en
el fondo se desestime integramente la demanda, por via de la falta de legitimacion de la
actora SA de Plasticos Extrusionados, al no tener la condicion de licenciada exclusiva
del Modelo de Utilidad 8802239; o b) Entrando en el fondo, desestimar la misma
integramente con imposicion de costas a la parte actora».

3.-Asimismo, el Procurador don Luis G. M., en nombre y representacion de la entidad
mercantil Industrial de Polimeros Reciclados, SA, present6d escrito contestando a la
demanda interpuesta de contrario y tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que
estimé de aplicacién, termind suplicando al Juzgado «dictase sentencia desestimando la
demanda en todas sus partes, todo ello con imposicion expresa de las costas procesales
al demandante».

4.-El Procurador don Carlos T. I., en nombre y representacion de la sociedad mercantil
Josami, SA, contesté a la demanda formulada de adverso, y tras invocar los hechos y
fundamentos de derecho que estimo de aplicacion, termind suplicando al Juzgado
dictara sentencia en la que se contengan los siguientes pronunciamientos: «1.-Declarar
improcedente la acumulacion de acciones de la demanda principal, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 156 de la LECiv (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892). 2.-
Dar lugar a la declinatoria interpuesta y declinar la competencia, en lo que se refiere al
conocimiento de la demanda interpuesta contra la demandada Josami, SA, a favor del
Juzgado de Primera Instancia, al que por reparto corresponda, de Valencia, ciudad sede
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Auténoma correspondiente al
domicilio de las citadas demandadas. 3.-Imponer expresamente las costas de este
procedimiento a quien se opusiera a esta pretension».

5.-La Procuradora dofia Concepcion C. H., en nombre y representacion de la compafiia
Ceyplast, SL, contesto a la demanda formulada de contrario, y tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho que tuvo por convenientes, termind suplicando al Juzgado
dictara sentencia en la que: «a) Sin entrar en el fondo se desestima integramente la
demanda, por via de la falta de legitimacién de la actora SA de Plasticos Extrusionados,
al no tener la condicion de licenciada exclusiva del Modelo de Utilidad 8802239; o b)
Entrando en el fondo, desestimar la misma integramente con imposicion de costas a la
parte actora.

6.-El Procurador de los Tribunales don Francisco Lucas R. O., en nombre y
representacion de la entidad Almonplast, SA, contesté asimismo a la demanda
formulada de adverso y tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimé de
aplicacion, termino suplicando al Juzgado dictara sentencia «desestimando la demanda
respecto a mi representada, por la falta de personalidad de mi mandante y no tener el
carécter con que se le demanda, con imposicion de costas a la actora.



7.-Recibido el pleito a prueba, se practicd la que propuesta por las partes fue declarada
pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas
practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.

8.-El llmo. Sr. Juez de Primera Instancia dictd sentencia en fecha 17 de noviembre de
1994, cuyo fallo es el siguiente: «Que estimando la demanda interpuesta por SA de
Plésticos Extrusionados (SAPLEX, SA), representada por el Procurador Antonio M2 A.
F., contra Microplast, SA, representada por el Procurador Juan R. D.; Industrial de
Polimeros Reciclados, representada por el Procurador Luis G. M.; Almonplast, SA,
representada por el Procurador Francisco Lucas R. O.; Ceyplast, SL, representada por
Concepcion C. H., debo declarar y declaro que los rollos de suministro de bolsas
plegadas, cuyas muestras se han acompafado, procedentes de las entidades
demandadas, que éstas fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos
dentro del objeto del Modelo de Utilidad nam. 8802239, del que SAPLEX, SA es
licenciada en exclusiva. Asimismo debo declarar y declaro que la fabricacion,
importacion y/o comercializacion por las demandadas de los rollos a que se refiere el
anterior pronunciamiento, supone lesion e interferencia de los derechos de exclusiva que
derivan a favor de la actora SAPLEX, SA, de la inscripcion del Modelo de Utilidad
nam. 3302239 y de la licencia otorgada en su favor por Impalex, SA, titular de tal
Modelo; por lo que debo condenar y condeno a las entidades demandadas Microplast,
SA; Industrial de Polimeros Reciclados, SA; Almonplast, SA y Ceyplast, SL a
abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar, importar y/o comercializar
los rollos de suministros de bolsas plegadas objeto de la presente demanda, a que se
refieren los anteriores pedimentos 1° 2° y, en general, cualesquiera otros que vengan
comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad nam. 8802239, y abonar a la
actora SAPLEX, SA, en concepto de reparacion por los perjuicios irrogados la cantidad
gue se concrete en ejecucién de sentencia, con imposicion de costas a la parte
demandada.

SEGUNDO Apelada la sentencia de primera instancia, la Seccion Decimoquinta de la
Audiencia Provincial de Barcelona, dict6 sentencia en fecha 20 de junio de 1996, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Fallamos: Estimamos en parte los
recursos de apelacion interpuestos por don Jaime F. V. y por Industrial de Polimeros
Reciclados, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia numero
Siete de los de Barcelona, en el proceso de que dimanan las actuaciones y cuya parte
dispositiva se transcribe en los antecedentes, de modo que la modificamos unicamente
en cuanto condena a los demandados a indemnizar a la demandante, "en concepto de
reparacion por los perjuicios irrogados, la cantidad que se concrete en ejecucion de
sentencia”, que dejamos sin efecto ese pronunciamiento y, en su lugar, liberamos a los
dos recurrentes de esa obligacion.

No formulamos pronunciamiento condenatorio sobre las costas de esta instancia, de
modo que cada parte pagaréa las causadas por ella y las comunes por mitad».

TERCERO 1.-El Procurador don Eduardo M. P. en nombre y representacion de
SAPLEX, SA, interpuso recurso de casacion con apoyo en los siguientes motivos:

«l.-Autorizado por el articulo 1692.4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en
infraccién de los articulos 63.b), 64 y 66 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939)



(aplicables a los Modelos de Utilidad, segun los articulos 152.1 y 154 de dicha Ley), en
relacion con el articulo 3.1 del Cadigo Civil.

I1.-Autorizado por el articulo 1692.4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en
infraccion de los articulos 1249 y 1253 del Codigo Civil, y en la doctrina
jurisprudencial de ese Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en sus sentencias de
fechas 30 de marzo de 1984 (RJ 1984, 1474) y 5 de marzo de 1992, que se citan
expresamente en la sentencia recurrida.

I11.-Autorizado por el articulo 1692.4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consistente en
infraccion del articulo 24 de la Constitucion (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875)».

2.-Admitido el recurso por auto de esta Sala de fecha 29 de enero de 1998, se entreg6
copia del escrito a la representacion de la parte recurrida, para que pudieran impugnarlo.

3.-No teniéndose solicitada por todas las partes personadas la celebracion de vista
publica, se sefiald para votacion y fallo el dia nueve de octubre del afio en curso, en que
ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Pedro Gonzélez Poveda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La demanda formulada por SAPLEX, SA contenia los siguientes
pronunciamientos: 1°. La declaracion de que los rollos de suministro de bolsas plegadas,
cuyas muestras se acompafan, procedentes de las entidades demandadas, que éstas
fabrican, importan y/o comercializan, vienen comprendidos dentro del objeto del
Modelo de Utilidad nam. 8802239, del que SAPLEX, SA es licenciataria en exclusiva.
2°. La declaracion de que la fabricacidn, importacién y/o comercializacién por las
demandadas de los rollos a que se refiere el anterior pedimento 1°, supone una lesion e
interferencia de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora SAPLEX, SA
de la inscripcion el Modelo de Utilidad nam. 8802239 y de la licencia otorgada a su
favor por Impalex, SA, titular de tal Modelo. 3° La condena a las entidades demandadas
a abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de fabricar, importar y/o
comercializar los rollos de suministro de bolsas plegadas objeto de la presente demanda,
a que se refieren los anteriores pedimentos 1°y 2° y, en general, cualesquiera otros que
vengan comprendidos dentro del objeto del Modelo de Utilidad nim. 8802239. 4° La
condena a las demandadas a abonar a la actora SAPLEX, SA, en concepto de reparacion
por los perjuicios irrogados a esta Ultima, hasta que gane firmeza la sentencia que dicte
en el pleito, por la infraccion a que se refiere el anterior pedimento 2°, la cantidad que se
concrete como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y ejecucién
de sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda. 5°. La
condena de las demandadas al pago de las costas del juicio.

Estimada integramente la demanda por la sentencia de primer grado, ésta fue revocada
parcialmente por la aqui recurrida en el sentido de dejar sin efecto la condena a la
indemnizacién solicitada en el cuarto pedimento del suplico de la demanda.

SEGUNDO Interpuesto recurso de casacion por SAPLEX, SA su primer motivo,
acogido al cauce procesal del art. 1692.4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia



infraccion de los arts. 63.b), 64 y 66 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939) (aplicables
a los modelos de utilidad, segun los arts. 152.1 y 154 de dicha Ley), en relacion con el
art. 3.1 del Codigo Civil. Por el mismo cauce procesal, el segundo motivo alega
infraccién de los arts. 1249 y 1253 del Cddigo Civil y de la doctrina jurisprudencial
recogida, entre otras, en las sentencias de 30 de marzo de 1984 (RJ 1984, 1474) y 5 de
marzo de 1992. Ambos motivos se sustentan en la tesis, contraria a la de la mantenida
en la sentencia «a quo», de que las normas de la Ley de Patentes que cita la recurrente
como infringidas establecen el derecho del titular de la Patente y, en su caso, del
Modelo de Utilidad, a ser resarcido en todo caso en que se constate una infraccion de su
derecho de exclusiva; la obligacion de indemnizar es consecuencia directa y automatica
del acto de infraccidn; no precisa de prueba independiente alguna, y ello por expresa
voluntad del legislador.

La sentencia de esta Sala de 5 de abril de 2000 (RJ 2000, 2497) recoge la doctrina
jurisprudencial sobre la cuestion planteada, diciendo: «El art. 63 citado, de dicha Ley de
Patentes, no impone unos efectos econdmicos de la violacion de una patente, de modo
automatico, sino que se ha de probar su realidad. Lo cual es concorde con la doctrina
jurisprudencial: Con caracter general, la sentencia de 26 de noviembre de 1999 (RJ
1999, 9134) expresa: La doctrina de esta Sala viene declarando sin vacilacion alguna
que la demostracion de la existencia real de los dafos y perjuicios no puede dejarse para
la fase de ejecucion de sentencia (sentencias de 26 de septiembre [RJ 1995, 6676], 7 de
noviembre [RJ 1995, 8357] y 18 de diciembre de 1995 [RJ 1995, 9149], 23 de febrero
[RJ 1998, 1164] y 14 de noviembre de 1998 [RJ 1998, 9972], 30 marzo 1999 [RJ 1999,
1719], entre las mas recientes), aunque si cabe diferir la fijacion de la cuantia
(sentencias de 18 de junio de 1991 [RJ 1991, 5567], 25 de mayo de 1993 [RJ 1993,
3736], 23 de julio [RJ 1994, 6775] y 17 de diciembre de 1994 [RJ 1994, 9428], 26 de
marzo [RJ 1997, 1864] y 3 de julio de 1997 [RJ 1997, 5479]) cuando no sea posible
hacer la cuantificacion en el pleito.

Con caréacter particular relativo a la propiedad industrial, aunque no exactamente a la
patente, la sentencia de 21 de abril de 1992 (RJ 1992, 3316) dice "la jurisprudencia de
esta Sala, cuyas principales declaraciones, en esta materia, se apoyan en que no puede
condenarse a un resarcimiento de dafios si éstos no se han probado, prueba que incumbe
al acreedor reclamante de la indemnizacion™ y afiade: "La declaracion y prueba de la
existencia de los dafios durante la litis, no puede ser suplida por la remision del
problema a la fase de ejecucion de sentencia”, 1o que reiteran las posteriores sentencias
de 14 de octubre de 1992 (RJ 1992, 7554) y 19 de mayo de 1993 (RJ 1993, 3804)».

La doctrina expuesta lleva a la desestimacion de los dos primeros motivos del recurso al
no haberse practicado en autos prueba alguna que permita afirmar la existencia de los
dafios cuya indemnizacion se demanda ni se ha aportado por la actora datos facticos de
los que pueda deducirse, de una manera racional y légica, la existencia de tales dafios.

TERCERO Igualmente al amparo del art. 1692.4° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se
alega infraccion del art. 24 de la Constitucion (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875). Se
argumenta que la exigencia de una prueba independiente y especifica de la realidad del
dafios causados, tras haberse constatado la realidad de la violacion del derecho de
exclusiva de que goza el titular del registro o sus derechohabientes, habida cuenta de la
imposibilidad préctica de dicha prueba, implica indefension para el titular del derecho o
de su causahabiente.



La actora, en su demanda, se acoge al médulo establecido en el art. 66.2 a) de la Ley de
Patentes para la cuantificacion de la ganancia dejada de obtener a causa de la violacion
de su derecho; pues bien, la prueba de la existencia del perjuicio denunciado, no resulta
imposible; tanto esa realidad del perjuicio como de la cuantia indemnizatoria, pueden
ser probadas a través de informes periciales contables y prueba de libros de comercio, a
las que la actora reconoce no haber acudido en la fase de conocimiento del juicio; en
consecuencia, la alegada indefension sélo a la parte y no a los 6rganos jurisdiccionales
es imputable, por lo que el motivo ha de ser desestimado.

CUARTO La desestimacion de todos y cada uno de los motivos del recurso determina
la de éste en su totalidad con la preceptiva condena en costas que establece el art.
1715.3° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

FALLAMOS

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion interpuesto
por SAPLEX, SA contra la sentencia dictada por la Seccion Decimoquinta de la
Audiencia Provincial de Barcelona de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa
y seis. Condenamos a la parte recurrente al pago de las costas de este recurso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertard en la coleccion legislativa pasandose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Ignacio Sierra
Gil de la Cuesta. Pedro Gonzalez Poveda. Antonio Gullon Ballesteros. Firmados y
rubricados.

PUBLICACION.-Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Pedro
Gonzélez Poveda, Ponente que ha sido en el tramite de los presentes autos, estando
celebrando Audiencia Pablica la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el dia de hoy;
de lo que como Secretario de la misma, certifico.



