RJ 2000\7126

Sentencia Tribunal Supremo ndm. 788/2000 (Sala de lo Civil), de 21 julio
Jurisdiccidn: Civil

Recurso de Casacion num. 2858/1995.

Ponente: Excmo. Sr. D. Alfonso Villagémez Rodil.

Texto:
En la Villa de Madrid, a veintiuno de julio de dos mil.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados
identificados al margen, el Recurso de Casacion contra la Sentencia dictada en grado de
apelacion por la Audiencia Provincial de Valencia -Seccién séptima-, en fecha 11 de
julio de 1995 (AC 1995, 1485), como consecuencia de los autos de juicio declarativo de
menor cuantia, sobre reivindicacion de Modelo de Utilidad (puerta extensible),
tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Valencia numero diez, cuyo recurso
fue interpuesto por la entidad Gobal, SL, representada por el Procurador de los
Tribunales don Juan Luis P.-M. S, en el que es recurrida la mercantil Rutalchi, SA, a la
que representd la Procuradora dofia Carmen O. C.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO EI Juzgado de Primera Instancia numero diez de Valencia tramit6 el juicio
declarativo de menor cuantia nimero 247/1993, que promovio la demanda de la
mercantil Rutalchi, SA, en la que, tras exponer hechos y derecho, vino a suplicar al
Juzgado: «Dicte Sentencia por la que definitivamente juzgando se declare: a) Ser
constitutiva de un claro supuesto de violacion del Modelo de Utilidad nim. 8901148, la
industrializacion y comercializacién por la demandada de su "Puerta Extensible o
Giratoria". b) Generar dicha infraccion violatoria los consiguientes dafios y perjuicios
para la titular del Modelo de Utilidad nim. 8901148, en cuanto realizados los actos de
fabricacion y comercializacion infractores, sin contar con licencia ni autorizacién de la
titular del Modelo de Utilidad mencionado. En su consecuencia, deberé condenarse a la
demandada: a) A la inmediata cesacion de los actos violatorios del derecho exclusivo y
excluyente que ostenta la actora en orden a la ejecucion fabril y comercializacion de la
"Puerta Extensible o Giratoria". b) A la entrega de mi parte, para destruccion, de los
moldes destinados a la obtencion de la denominada "Puerta Extensible o Giratoria”. c)
A la entrega a mi representada de todas las existencias de "Puerta Extensible o
Giratoria™ que tenga terminadas y en "stock™ o en curso de fabricacion o montaje la
demandada. d) Al pago de la indemnizacion de dafios y perjuicios causados a la actora
como consecuencia de los hechos objeto de la presente demanda cuya exacta
cuantificacion habra de realizarse en periodo de ejecucion de sentencia. €) Al pago
preceptivo de costas procesales. f) A estar y pasar por las presentes declaraciones y
condenas».

SEGUNDO La demandada entidad Gobal, SL, se persono en el pleito y contesté a la
demanda, a la que se opuso con las razones facticas y juridicas que alegd, para terminar
suplicando: «Dictar en su dia sentencia absolviendo a mi representada de dicha
demanda; y condenando a la entidad actora al pago de las costas del Juicio».



Al tiempo formul6 reconvencién, con el siguiente suplico: «Se dicte sentencia
declarando la nulidad total del Modelo de Utilidad por "Puerta Extensible” ndmero
registral 9001148, concedido por Resolucion del Registro de la Propiedad Industrial
(actualmente denominado Oficina Espafiola de Patentes y Marcas), de fecha 29 de mayo
de 1990, cuya concesion fue publicada en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial
del 16 de julio de 1990; y ello con los demas efectos inherentes a tal declaracion; y
condenando a "Rutalchi, SA" a estar y pasar por dicha declaracién; con mas imposicion
a dicha actora reconvenida de las costas de esta reconvencion».

TERCERO Unidas las pruebas practicadas que fueron declaradas admitidas, el
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nimero diez de Valencia dicto
Sentencia el 21 de junio de 1994, con el siguiente Fallo literal: «Que desestimando
como desestimo la demanda interpuesta por la Procuradora dofia M2 de los Reyes B. N.,
en nombre y representacion de Rutalchi, SA, contra la mercantil Gobal, SL,
representada en autos por la Procuradora dofia Ana M2 B. N., debo absolver y absuelvo
a dicha demandada de las pretensiones contra ella deducidas en este proceso por la parte
actora a quien condeno al pago de las costas procesales causadas. Que estimando como
estimo la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora D* Ana Maria B. N.,
en nombre y representacion de Gobal, SL, contra la mercantil Rutalchi, SA,
representada en autos por la Procuradora dofia M2 de los Reyes B. N., debo declarar y
declaro la nulidad total del Modelo de Utilidad por "Puerta Extensible” nimero de
Registro ..., concedido por Resolucion del Registro de la Propiedad Industrial (hoy,
Oficina de Patentes y Marcas) de fecha 29 de mayo de 1990, cuya concesion fue
publicada en el Boletin de la Propiedad Industrial del 16 de julio de 1990, condenando a
Rutalchi, SA a pasar por esta declaracion y a pagar las costas procesales causadas».

CUARTO La referida sentencia fue recurrida por la sociedad actora que interpuso
apelacion para ante la Audiencia Provincial de Valencia, habiendo su Seccion séptima
tramitado el rollo de alzada nimero 853/1994 y pronunciado sentencia con fecha 11 de
julio de 1995 (AC 1995, 1485), la que contiene la siguiente parte dispositiva, Fallamos
«Que estimando el recurso de apelacion planteado contra la sentencia dictada por el
sefior Juez de Primera Instancia numero diez de Valencia, en autos de menor cuantia
nam. 247/1993, debemos revocarla y la revocamos y, estimando la demanda y no la
reconvencion, debemos declarar y declaramos que la demandada ha violado el modelo
de utilidad num. 8901148 con la puerta extensible y giratoria que fabrica, y que ha
causado a la actora, por ello, dafios y perjuicios, y debemos condenar y condenamos a
"Gobal, SL" a cesar, de forma inmediata, en los actos de fabricacion y comercializacion
de la que elabora; a entregar a la actora los moldes que emplea para ello, y todas las
existencias terminadas o en fabricacion, y a pagar a la actora indemnizacion de dafios y
perjuicios que le haya causado por los hechos de autos, a concretar en ejecucion de
sentencia. Condenamos a la demandada a pagar las costas de la primera instancia y
declaramos no haber lugar a imponer las de esta alzada».

QUINTO EI Procurador de los Tribunales don Juan Luis P. M. S., en nombre y
representacion de la mercantil Gobal, SL, formalizé recurso de casacién ante esta Sala
contra la sentencia del grado de apelacién, que integré con los siguientes motivos, al
amparo del namero 4° del articulo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

Uno: Infraccion del articulo 143, en relacion al 153.1 A) de la Ley de Patentes (RCL
1986, 939) y jurisprudencia aplicable.



Dos: Infraccién del articulo 153.1 A) de la Ley de Patentes y doctrina jurisprudencial.

Tres: Infraccidn del articulo 1232 del Codigo Civil, en relacién al 143, 145 y 146 de la
Ley de Patentes.

SEXTO La parte recurrida presentd escrito de impugnacién del recurso.

SEPTIMO La votacion y fallo del presente recurso de casacion tuvo lugar el dia catorce
de julio del afio dos mil.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Alfonso Villagémez Rodil.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Se aporta infringido el articulo 143, en relacion al 153.1 A) de la Ley de
Patentes (RCL 1986, 939) y jurisprudencia aplicable (motivo primero), que procede
estudiar conjuntamente con el motivo segundo, por infraccion del referido precepto
153.1 A), dada la conjuncion de las impugnaciones.

Combate la recurrente la desestimacion que la sentencia que recurre decretd de la
reconvencion planteada y en la que se vino a suplicar se decretase la nulidad total de
Modelo de Utilidad por «Puerta Extensible», numero registral ..., que fue concedido a la
mercantil demandante Rutalchi, SA, por Resolucion de 29 de mayo de 1990 del
Registro de la Propiedad Industrial (ahora Oficina Espafiola de Patentes y Marcas).

Se argumenta al efecto que el Tribunal de Instancia no aportd motivacion suficiente y
adecuada, por no hacer cita de los preceptos legales ni razones juridicas adecuadas para
denegar la nulidad que postula quien se dice ser usuario extrarregistral y que basa
fundamentalmente en que el modelo reivindicado no reunia el requisito necesario de
poder ser calificado técnica y juridicamente como novedoso.

La sentencia (AC 1995, 1485) que se recurre sienta como hechos probados, que acceden
incélumes a este extraordinario recurso, al no haber sido combatido en la forma
casacional autorizada (error de derecho), que del examen conjunto de las pruebas
periciales -las que son analizadas con la maxima atencién y detalle-, ha de denegarse la
nulidad que se pretende, pues resulté demostrada la violacion del modelo protegido, por
el hacer industrial de la recurrente, ya que fabric6 y aporté al mercado puertas
extensibles con el empleo de las innovaciones que la actora incorpor6 a su producto, lo
que ldégicamente ocasiona consiguiente confusion en los consumidores. Las
innovaciones la sentencia las describe al referir que las reivindicaciones introducen
mejoras esenciales en las puertas extensibles, al facilitar la maniobra, resultar mas
resistentes y sdlidas, de mayor duracidn, ser mas seguras, mas econémicas y aportar
estética mejorada, pues antes de la concesion no habia puertas plegables de tales
caracteristicas (perfeccién en los montantes, bielas de relacion y guia inferior para el
deslizamiento de la puerta, con perfiles perfeccionados).

Lo expuesto conduce el discurso casacional a que la nulidad pretendida resulta
totalmente improcedente, desde el momento en que el modelo goza de amparo registral
y la sentencia le reconoce proteccion legal, conforme al articulo 143 de la Ley de



Patentes y doctrina reiterada de esta Sala sobre los presupuestos concurrentes para
otorgarse aquélla, al haber aportado el nuevo efecto en la practica, en sus facetas
econémicas como de mejoramiento, perfeccién y mayor utilidad (Sentencias de 14-
may0-1992 [RJ 1992, 4117], 23-noviembre-1992 [RJ 1992, 9366], 13 y 31-may0-1994
[RJ 1994, 3577, 3772], 7-junio-1995 [RJ 1995, 4634], 30-enero-1996 [RJ 1996, 540] y
15-enero-1999 [RJ 1999, 1]), lo que permite calificar al modelo discutido de medio
invento o invento menor, que actud sobre lo que ya existia, que se progresa en su
mejora y resulta mas adecuado su uso, funcionalidad, rentabilidad y mayor rendimiento
(Sentencia de 18-noviembre-1991 [RJ 1991, 8408]).

La infraccion que se denuncia del articulo 143.1 no se ha producido, conforme a lo que
se deja dicho, asi como del 153.1 A), ya que no se trata precisamente de modelo de
utilidad desprotegido y no ajustado a las exigencias normativas determinantes de su
proteccion legal (Sentencias de 28-enero-1994 [RJ 1994, 572] y 30-enero-1996 [RJ
1996, 540]).

Los motivos se desestiman.

SEGUNDO ElI tercer motivo contiene infraccion del articulo 1232 del Cddigo Civil en
relacion al 143, 145 y 146 de la Ley de Patentes para justificar el error de derecho que
se aduce.

La parte recurrente aporta la prueba de confesion que prestd el representante de la
entidad actora, que, al contestar a la posicién cuarta, vino a admitir que en los afos
1987, 1988 y 1989, «podrian haberse exhibido dichas puertas con esos perfiles» y los
que las habian mostrado eran clientes suyos y distribuidores del producto.

La literalidad de la contestacion pone bien de manifiesto que no se trata de una
admision rotunda con intensidad probatoria suficiente para desalojar la novedad que se
le atribuye al modelo controvertido y menos para anular a las otras pruebas,
especialmente las técnico-periciales que asi lo pusieron de manifiesto y cubrir el vacio
probatorio que correspondia a la recurrente, conforme al articulo 1214 del Codigo Civil,
de haber demostrado debidamente, conforme argumenta, que el modelo reivindicado
pertenecia con anterioridad al estado de la técnica desde, al menos, el afio 1987. Cuando
se trata de confesion imprecisa, ambigua o poco expresiva no puede alegarse el articulo
1232 como infringido para sostener la deduccion que interesa a la recurrente (Sentencia
de 26-may0-1999 [RJ 1999,4255]).

La imposicion de la referida prueba de este recurso de casacion ha de rechazarse, pues
no se trata de la Unica probanza practicada y el Tribunal de Instancia alcanz6 su Fallo
estimatorio del analisis conjunto del material probatorio, lo que no resulta contrario a la
legalidad y la doctrina jurisprudencial reiterada y suficientemente conocida lo viene
admitiendo.

La recurrente divide la prueba suministrada, lo que prohibe en general el articulo 1233
del Codigo Civil. Corresponde a los juzgadores de instancia su apreciacion
conjugédndola con otras pruebas practicadas (Sentencias de 11-marzo-1988 [RJ 1988,
1955], 7-mayo0-1991 [RJ 1991, 9814], 9-octubre-1993 [RJ 1993, 8174] y 12-5-1995 [RJ
1995, 4231]), careciendo, en contra a lo que se pretende, de relevancia especial o rango
superior, ni sirve por si sola, salvo supuestos especiales de contundencia apreciable,



para destruir las conclusiones decisorias que la Sala obtuvo de los elementos aportados
al pleito.

Unicamente en casacion puede ser tenida en cuenta la prueba confesional, cuando
resulte acreditado y se aprecie que el Tribunal de Instancia ha incurrido en manifiesto
error (Sentencias de 5-mayo0-1994 [RJ 1994, 3611], 14-octubre-1995 [RJ 1995, 7081] y
27-junio-1996 [RJ 1996, 4794]), que no es el caso de autos y, por contrario, no es licito
combatir en este extraordinario recurso el resultado de la valoracion conjunta
probatoria, atendiendo s6lo al resultado aislado de uno de sus elementos integrantes
(Sentencia de 2-julio-1996 [RJ 1996, 5550)) y, con mayor razén, cuando éste no es
determinativo para que la pretension de nulidad del modelo que invoca la recurrente
pudiera ser decretado.

El motivo no prospera.

TERCERO La desestimacion del recurso acarrea la imposicion de sus costas al litigante
que lo promovio, conforme al mandato del articulo 1715 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 de declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion que
formalizo la mercantil Gobal, SL contra la sentencia que pronuncié la Audiencia
Provincial de Valencia -Seccion séptima-, en fecha once de julio de 1995 (AC 1995,
1485), en el proceso a que se refiere el recurso.

Se imponen a dicha recurrente las costas de casacion.

Librese la certificacion correspondiente a la mencionada Audiencia, y devuélvanse las
actuaciones remitidas a su origen, interesando acuse de recibo de todo ello.

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertara en la Coleccion Legislativa pasandose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Alfonso
Villagbmez Rodil.-Romé&n Garcia Varela.-Jesis Corbal Ferndndez.-Firmado y
rubricado.

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



