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1. Resumen de los hechos

La demandante Vileda GmbH es titular de un modelo de utilidad nam.
286.841 “dispositivo de acoplamiento de un mango a un ttil de limpieza”. Este
modelo de utilidad fue presentado el 20 de mayo de 1985, concedido el 13
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de junio de 1988 (con fecha de caducidad 13 de junio de 2008, veinte anos
después de la concesion). Una filial de la titular del modelo de utilidad, Vile-
da Ibérica, s. en c. fabrica y distribuye en el mercado espanol un modelo de
mocho y palo de fregona que incorpora el dispositivo de acoplamiento. Dicho
sistema de acoplamiento consiste en dos piezas (hembra y macho) que se aco-
plan por introduccién a presion (sistema clic-clac). La primera reivindicacion
(Ia relevante a efectos del analisis) protege:

“Dispositivo de acoplamiento de un mango a un util de limpieza, ca-
racterizado porque esta constituido por una pieza hembra dotada de dos
faldas cilindricas concéntricas, unida al mando de sustentacion y accio-
namiento manual, y una pieza macho dotada de una falda cilindrica,
unida al soporte para el util y ensamblable entre las dos faldas de la
pieza anterior, presentando la falda exterior de la pieza hembra, a partir
del borde frontal, unas ranuras axiales regularmente distribuidas y un
surco anular interion; y la falda interior otras ranuras axiales alternati-
vamente cortas y largas, mientras que la falda de la pieza macho posee en
la cara exterior unas nervaduras axiales regularmente distribuidas, mas
unos resaltes en ruedo, y en la cara interior unas nervaduras axiales al-
ternativamente cortas y largas a partir de su borde frontal, efectudndose
el ensamble entre las dos piezas por penetracion a presion tal que las ner-
vaduras de la pieza macho se introducen en las ranuras homoélogas de
la pieza hembra, asegurando el acoplamiento en el sentido de giro, y los
resaltes de la pieza macho se insertan en el surco anular de la pieza hem-
bra, asegurando el acoplamiento en el sentido longitudinal, todo ello con
un margen de elasticidad para el facultativo desacoplamiento de dichas
piezas mediante traccion”.

En esencia, la reivindicacion protege una fregona completa (salvo el mo-
cho), esto es, el palo y el dispositivo de conexion con dos elementos macho y
hembra. El mecanismo de conexién consiste en dos piezas. La parte de arriba
del mecanismo que se une al palo de la fregona es la pieza hembrayla parte de
abajo (que se une al mocho) es la pieza macho. En la practica el principal mer-
cado no es el de fregonas completas, sino el del dispositivo de encaje macho
que se vende con el mocho, sin el palo ni la pieza hembra.

Este modelo de utilidad reivindica el conjunto de un cabezal por el siste-
ma de conexion a presion o clic-clac y de un mango para fregona.

El modelo de utilidad objeto de la sentencia fue solicitado bajo el Estatu-
to de la Propiedad Industrial (y que, por tanto, en dicho régimen gozaba de
veinte anos de proteccion desde la publicacién de la patente —no, como en la
actualidad de 10 anos desde la solicitud).

Existe otro modelo de utilidad posterior presentado el 11 de julio de 1989
(solicitado por la filial espanola) con nimero 1.007.100 (pero que al ser con-
cedido bajo la Ley 11/1986, de Patentes (en adelante LP), expir6 anterior-
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mente, en el ano 1999) que reivindicaba el cabezal universal (que vale para
fregonas que usan el sistema clic clac o de presion y el de rosca). La reivindi-
cacion primera del modelo mas reciente cubre un “dispositivo de acoplamiento
de un util a un mango, caracterizado porque esta constituido por un cuerpo tubular
cilindrico que se compone de dos partes externas superior e inferior, la cual parte superior
es interiormente lisa y exteriormente esta dotada de unas nervaduras axiales, mas una
nervadura anular con interrupciones coincidentes con la posicion de dichas nervaduras
axiales, mientras que la parte inferior es lisa exteriormente y en su interior presenta un
roscado cilindrico”.

En el ano 2005 (con el segundo modelo de utilidad caducado) MAPA
SPONTEX IBERICA lanza al mercado un cabezal universal. Los palos de fre-
gona de SPONTEX son por el sistema de rosca, pero el nuevo cabezal que ven-
de (al ser universal) sirve tanto para los palos de fregonas que comercializa el
titular del modelo de utilidad (en el que la pieza hembra se inserta a presion)
como para los que comercializa Spontex (que son a rosca).

El caso se planté como un supuesto de infraccion indirecta del modelo
de utilidad mas antiguo, accién a la que se acumulaba la accion de competen-
cia desleal por imitacién de las prestaciones ajenas. La infraccion indirecta se
basaba en que no se reproducian todas las caracteristicas técnicas del modelo
de utilidad alegado, sino que se entregaba un elemento esencial del modelo
de utilidad (el dispositivo macho con la fregona) al que se habian anadido un
fileteado de rosca de modo que valieran también para palos de fregona de ros-
ca. El demandado alegaba que lo que comercializaba era un modelo caducado
(el cabezal universal, que era distinto del cabezal reivindicado en el modelo de
utilidad en el que se basaba la accién porque dicho cabezal no tenia el filetea-
do de rosca que permitia su uso con las fregonas de rosca).

La acciéon de competencia desleal se basaba en el aprovechamiento del
esfuerzo ajeno, la imitacion y la reproduccion de colores. Ademas de estas ac-
ciones se solicitaba la indemnizacion de danos y perjuicios por los tres crite-
rios previstos en el articulo 64.1 LP, dejando para la ejecucion de sentencia la
eleccion del criterio legal aplicable. Por dltimo, se solicitaba la publicacion del
fallo de la sentencia en los diarios El Pais y Expansion.

2. Soluciones dadas en primera instancia

La sentencia de primera instancia es de 14 de diciembre de 2016 del Juz-
gado de lo mercantil n® 3 de Barcelona.

En primera instancia el Juzgado denegé la existencia de infraccién indi-
recta. Al analizar la reivindicacion primera del modelo de utilidad esgrimido,
el Tribunal analiza si el cabezal que se vendia (la pieza macho) era la misma
pieza macho reivindicada dentro de la reivindicacién primera del modelo de
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utilidad. EI cabezal de este modelo se referia a una pieza macho para un mo-
delo de encaje a presion (no servia para un modelo de encaje por rosca). Por
tanto, el tribunal de instancia considera que en el mecanismo de encaje faltan
los requisitos adicionales que se protegieron con el modelo de utilidad poste-
rior (y caducado) que protegia el mecanismo de encaje “universal” o poliva-
lente y ademas no considera que sea un elemento esencial para la puesta en
practica de la invencién. Como argumento adicional el Tribunal de primera
instancia rechaza que el cabezal fuera un elemento corriente en el mercado,
en el sentido del articulo 51.2 Ley de Patentes (“productos que se encuentren
corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a
la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el articulo anterior”).
El cabezal universal habia sido objeto de una modelo de utilidad posterior y
este modelo habia entrado en el dominio publico. Por estos motivos, deniega
la infraccién indirecta. La competencia desleal es desestimada igualmente ya
que el Derecho de competencia desleal no se puede convertir en un Ersaztaus-
chliesslichkeitsrechl, esto es, que sirva para otorgar derechos de exclusiva don-
de no los hay. Al decaer los motivos de las acciones principales se desestiman
igualmente los pedimentos accesorios (danos y perjuicios y publicacion de la
sentencia). En consecuencia, la demanda fue integramente desestimada.

3. Soluciones dadas en apelacion

Las actoras recurren en apelacion la desestimacion integra de sus preten-
siones. El asunto se resuelve en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona (seccién 15) nim. 250,/2008 de 30 de junio de 2008.

Las actoras plantean el recurso de apelacion por infraccion indirecta,
competencia desleal y reiteran las peticiones sobre indemnizaciéon de danosy
perjuicios y publicacion de la sentencia. La demanda solicita la confirmacion
integra de la sentencia.

El Tribunal de apelacion desestima la existencia de infraccién indirecta,
senalando que la pieza macho no es un medio para la infraccién de la inven-
cion patentada, ya que esta dentro de la reivindicacion. Segun la Audiencia
Provincial de Barcelona (F] 2°):

“el producto comercializado por la demandada no es un medio para ejecu-
tar la invencion protegida (art. 51.1 LP sino, y en caso de acveditarse la
reproduccion por identidad o por equivalencia de la pieza macho, la rea-
lizacion de los elementos que caracterizan la retvindicacion independiente
(rewvindicacion 1°) de la invencion patentada (infraccion del art. 50 por
reproduccion de la invencion). Y ello, por cuanto, como ya se ha dicho, la
explotacion indirecta de la invencion configurada en el articulo 51.1 LP
no tiene por objeto prohibir la realizacion parcial o de alguno de los elemen-
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tos esenciales de la invencion patentada, pues para ello deberemos acudir,
en su caso, al art. 50 LP, sino la comercializacion w ofrecimiento de medios
no protegidos pero que estan destinados a poner en practica la invencion
patentada’.

En otros términos, la Audiencia Provincial en esta sentencia requiere en
la infraccién indirecta que se trate de elementos no integrantes de una rei-
vindicacion. En caso de que se reproduzca un elemento que esta en una rei-
vindicacién, habria infraccién directa. En el caso concreto considera que el
elemento macho ha sido reproducido en el producto del demandado y llega
a la conclusion de que existe infraccion directa (ex art. 50 LP). Dado que las
partes nunca habian discutido si existia infraccion directa, porque solo se ale-
g6 la infraccién indirecta, el Tribunal argumenta este cambio apoydndose en
el articulo 218.1 LEC: iura novit curia.

Una vez despejada la cuestion sobre la posibilidad de estudiar la infrac-
cion directa que no habia sido objeto de discusion ni en primera instancia ni
en el recurso de apelacion, ni en la oposiciéon al mismo, el Tribunal analiza si
existe una infraccion directa.

Para ello en primer lugar despeja la cuestion relativa a la relevancia de que
un modelo posterior hubiera entrado en el dominio publico. El Tribunal con-
sidera esta circunstancia irrelevante (el modelo de utilidad podria ser nulo,
podria haber dependencia de patentes, etc.). El analisis juridico se basa en la
comparacion entre el producto supuestamente infractor y el modelo anterior
que es la base del pleito.

Al analizar el elemento macho senala que las diferencias consisten en que
el elemento macho del producto comercializado por la demandada anade un
fileteado de rosca. Considera que el anadir el fileteado de rosca no altera el
funcionamiento del modelo reproducido, ya que cumple la misma funcién
que el modelo vigente.

La sentencia recoge la doctrina de la esencialidad “Si tenemos en cuenta que
la pieza macho y la piexa hembra son dos piezas que se pueden fabricar y comercializar
por separado, aun siendo distintas deben unirse necesariamente para alcanzar su apli-
cacion practica. La pieza macho, principal, puede cambiarse con mds frecuencia que el
palo (al que estd incorporada la piexa hembra), que tiene una duracion mucho mayor.
De tal forma que la invencion presupone la sustitucion de la pieza macho. Siendo mas
sustituida la pieza macho, que incorpora el sistema rewvindicado aunque fisicamente sea
s6lo una parte del mecanismo, su realizacion aislada de la pieza hembra no deja de ser
una incorporacion de la totalidad del mecanismo reivindicado, esto es de los elementos
de la Reivindicacion 1° ya que dicha pieza macho necesariamente va destinada a una
pieza hembra que responde a la invencion como unica utilidad practica’.

La pretension relativa a los danos es denegada, por falta de concrecion de la
misma. El articulo 64.1 LP prevé que el demandante pueda optar por tres crite-
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rios a la hora de fijar los danos derivados por la infraccion de patentes (aplicable
alos modelos de utilidad por la remision general del articulo 154 LP).

Se admite que hay una inmanencia del dano (res ipsa loguitur), sin embar-
go, la falta de opcién por uno de los tres criterios indemnizatorios coloca al
demandado en indefension por la indeterminacion del debate procesal, por lo
que se rechaza la indemnizacién del dano por no haberse escogido uno de los
criterios indemnizatorios en el momento de formular la demanda.

Se rechaza igualmente la publicacion de la sentencia por no justificarse
adecuadamente su necesidad.

Se desestima la acciéon de competencia desleal por ser meramente ancilar
respecto del titulo principal alegado.

4. Los motivos del recurso extraordinario de infraccion procesal y de
casacion alegados

La entidad demandada presenté recurso extraordinario de infraccion
procesal y de casacion. El recurso de infraccion procesal de la demandada tie-
ne como motivo Unico la infraccién de los articulos 216, 218.1 y 465.4 LEC en
relacion con el 24 de la Constitucion. Estos motivos se referian a que el Tribu-
nal de apelacion cambi6 lo que habia sido el debate procesal: las partes habian
discutido si existia infraccion indirecta y el Tribunal de apelacion decidié que
habia infraccion directa.

Por su parte, el recurso de casacion se funda en los siguientes motivos: 1)
Infraccién del articulo 50.1 LP y 2) Infraccién de los articulos 63.1.b). 64.1 'y
66 de la misma Ley. El primer motivo alude a la infraccion del principio de si-
multaneidad, para que haya infraccién directa de una reivindicacion todos los
elementos de la misma deben estar presentes. El segundo motivo se basa en la
improcedencia de la aplicacién de la doctrina in re ipsa.

Las entidades actoras interpusieron recurso extraordinario por infraccion
procesal y de casacion, fundado el primero en un solo motivo por infraccién
del art. 218.1 LEC por incongruencia; y el segundo, en los siguientes motivos:
1) Infraccién del art. 64.1 LP; y 2) Infraccion del articulo 63.1 f) de la misma
Ley. La infraccion procesal se basaba en que el Tribunal por no haber elegido
uno de ellos al tiempo de formular la demanda suponia una alteracién de la
regla da mihi facta, dabo tibi ius. Una vez que se habia probado la existencia de
danos, el criterio de indemnizacién puede deferirse a ejecucion de sentencia.
El recurso de casacion es una variante del anterior: se sostiene que no hay limi-
te temporal para ejercer las opciones indemnizatorias previstas en la Ley y que
puede deferirse esta opcion a la ejecucion de sentencia (ubi lex non distinguit,
nec nos distinguere debemus) .
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5. Doctrina del Tribunal Supremo

5.1. Regla iwra novit curia y aplicacion al enjuiciamiento por infraccion
indirecta

El Tribunal Supremo confirma el criterio de la sentencia apelada. Aunque
las partes hayan discutido la existencia de infraccion indirecta, la conclusion a
la que se llega es que el Tribunal puede de oficio considerar que lo que hay es
una infraccion directa, sin que eso suponga una incongruencia por parte del
Tribunal.

Parece oportuno recordar en este punto qué es la infraccion indirecta.
Conforme al articulo 51 de la Ley de Patentes:

La patente confiere igualmente a su titular el devecho a impedir que sin su
consentimiento cualquier tercero entregue wu ofrexca entregar medios para
la puesta en practica de la invencion patentada relativos a un elemento
esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el
lercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos
para la puesta en practica de la invencion y estan destinados a ella.

En general, la jurisprudencia espanola se alinea con la europea respecto
de la infraccion indirecta, ya que el origen de la norma es comun: el articulo
26 del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria (como ha comentado la SAP
Madrid 7 Noviembre 2011), actualmente el articulo 26 del Acuerdo sobre la
Patente de efecto unitario (DOCE C 175/1, 20 de Junio de 2013). La infrac-
ci6én indirecta (tal y como dice expresamente el articulo 26 del Acuerdo sobre
la patente de efecto unitario y los paises europeos que lo han incorporado en
su Ordenamiento, Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) requiere un doble
efecto territorial: la oferta o entrega del bien ha de ser en el pais de proteccion
y la infraccion directa tiene que suceder también en el Estado de proteccion.
Ademas de ello la infraccién indirecta requiere que los medios sean aptos y es-
tén destinados a la infraccion. La jurisprudencia espanola exige una induccién
a la infraccién en Espana cuando se trate de bienes que estan en el dominio
publico (principio activo que ha caducado, por ejemplo): STS 14-IV-2015.

En otros términos, infraccién indirecta se produce cuando no hay infrac-
cion directa porque no se infringe la reivindicacion, pero se entregan medios
que sirven para infringir la reivindicacién. La infraccion directa es cuando se
infringen todos los elementos de la reivindicaciéon bien directamente o bien
por equivalencia.

El Tribunal Supremo en esta sentencia —aislada, puesto que parece la tnica
que ha defendido esta posicion—sostiene la equivalencia entre demandar por in-
fraccién directa y por infraccién indirecta. Las consecuencias serian las mismas
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y la erronea calificacion juridica de los hechos por parte de las partes no impedi-
ria la aplicacion del principio tura novit curia, da mihi facta, dabo tibi ius.

La sentencia comenta admite que hay una infraccién de un elemento de
la reivindicacién (implicitamente no de todos los elementos, solo de lo que
es el dispositivo macho) y que dicha “infraccién parcial” es una infraccion di-
recta, aunque incorrectamente (segin la sentencia) se haya planteado el caso
como de infraccion indirecta. Como consecuencia de este planteamiento, se
desestima el recurso extraordinario por infraccién procesal y el recurso de ca-
sacion, confirmando el criterio fijado por el Tribunal de apelacion:

En efecto, la violacion indivecta de la patente —o, en este caso, del mode-
lo de utilidad— (“mittelbare Patentverletzung”, en la expresion alemana)
constituye también una infraccion de la patente. El “tus prohibendi” del
titular de la patente alcanza a la entrega y al ofrecimiento para la entrega
por parte de un tercero de medios para la puesta en practica de la inven-
cion patentada sin consentimiento del titular, cuando el tercero sabe, o las
circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta
en practica de la invencion, y estan destinados a ella (art. 51.1 LP). Esta
disposicion no se aplica si se trata de productos de acceso libre en el mer-
cado, salvo que el tercero, ademas de suministrar los medios, induzca a la
violacion de la patente (art. 51.2 LP).

Los efectos de la infraccion son coincidentes en uno y otro caso. Por ello,
la simple calificacion de la misma como dirvecta (articulo 50) o como in-
directa (articulo 51), bajo el presupuesto de unos mismos hechos, carece
de relevancia prdctica y en ningun caso ha de provocar la incongruencia
a que se refiere la demandada pese a que incluso lo haya entendido asi la
demandante, lo que desde luego no vincula al tribunal.

Como destaca, entre las mds recientes, la sentencia de esta Sala num.
361/2012, de 18 de junio, la causa de pedir tiene un componente juridico
que limita las facultades del juez de aplicar libremente a los hechos el dere-
cho que considere mas procedente o, dicho de otra forma, que limita el prin-
cipio “iura novit curia” (STS 7-10-2002 en Rec. 923/97) descartando
que pueda tener un cardcter absoluto, como por demas resulta del articulo
218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al disponer que el tribunal resuelva
conforme a las normas aplicables al caso —aunqgue no hubieran sido cita-
das— pero sin acudir a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los
que las partes hayan querido hacer valer.

El Tribunal Supremo sostiene que no se ha producido la extralimitacion
denunciada (ya que los hechos son los mismos y los fundamentos de derecho se
basan en la Ley de Patentes) en el uso de dichas facultades y, en consecuencia,
el motivo —y, con €l, el recurso por infraccion procesal-ha de ser desestimado.

Este planteamiento nos parece incorrecto, puesto que no tiene en cuenta
la posicién abrumadora de la jurisprudencia inferior y de Derecho comparado
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(que exponemos en el epigrafe siguiente). Ademas suscita mas problemas, por
ejemplo, ¢seria posible condenar por equivalencia, cuando solo se ha plantea-
do la infraccion directa? O, si se plantea falta de patentabilidad por actividad
inventiva, ¢lleva también implicita la accion por falta de novedad?

La forma de resolver el caso también hace muy dificil el analisis de la in-
fraccién de patentes. La determinacién de infraccién exige analizar elemento
por elemento y ver si todas las caracteristicas estan presentes en el producto
presuntamente infractor, bien directamente o por equivalencia. No se anali-
zan todos los elementos de la patente, sino que se centra exclusivamente en la
presencia de uno (el dispositivo macho).

5.2, Laregla de la simultaneidad en la infraccion directa

La infraccién directa de una patente requiere que el producto o proce-
dimiento infractor reproduzca todas las caracteristicas de una determinada
reivindicaciéon de una patente. Tal y como ha expresado la seccién 28 de la
Audiencia Provincial de Madrid en sentencia de 27 de febrero de 2009:

Para comprobar si ha mediado infraccion del citado modelo de utilidad
la operacion a realizar es la de confrontar las reivindicaciones de éste con
el objeto fabricado, comercializado o utilizado por la parte demandada.
Se considerard que la realizacion controvertida del demandado vulnera
el modelo de utilidad de la parte actora si en ella se dan simultdneamen-
te todos los elementos de la reivindicacion de la actora. Si la realizacion
cuestionada incorpora todas y cada una de las caracteristicas técnicas pro-
tegidas por el modelo de utilidad de la parte demandante (concretamente
de su parte caracterizadora, constituida por las reivindicaciones) mediara
infraccion del derecho de exclusiva concedido a la misma.

Doctrina que también se halla en el Auto de 16 de abril de 2008, de la mis-
ma Seccién 28:

“Consecuencia logica de lo expuesto es que no basta cualquier comparacion
entre la patente y la realizacion controvertida para resolver si existe infrac-
cion de la patente: ha de realizarse una comparacion elemento por elemento
entre la invencion rervindicada y la realizacion controvertida (Sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15° de 20 de abril de 2005 y
de esta Secc. 28° de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre
de 2006 [JUR 2007, 162157], entre otras), de modo que sélo cuando todos
los elementos de la invencion patentada son reproducidos por la realizacion
cuestionada, por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulne-
racion de la patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos)”.

Igualmente la Seccién 15 de la AP de Barcelona sigue este criterio, entre
otras muchas, en su sentencia de 30 enero de 2013:
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Para apreciar la infraccion literal de la patente es necesario que la reali-
zacion cuestionada incorpore o reproduzca, por identidad, todos y cada
uno de los elementos reivindicados (tanto en el predmbulo como en la parte
caracterizadora), de acuerdo con la regla de la simultaneidad de todos los
elementos (all-element- rule).

En consecuencia, para establecer si se ha producido una invasion del dere-

cho de exclusiva que otorga la patente serd preciso:

@) interpretar, en el sentido expuesto, la reivindicacion o reivindicaciones
afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y juridico relevante, y de
ese modo poder determinar el alcance de la proteccion que otorga la
patente; y

b) una comparacion entre lo que la patente retvindica tal como fue con-
cedida, segun su correcto alcance, y la realizacion cuestionada como
infractora, para constatar si revine por identidad todos y cada uno de
los elementos o caracteristicas reivindicadas, tanto en el preambulo de
la reivindicacion como en la parte caracterizadora.

De tal suerte, como hemos afirmado en nuestra sentencia de 10 de diciem-
bre de 2010 (RA 521/2009) la interpretacion “es en todo caso necesaria,
también cuando se alega una infraccion literal o por identidad, que se
producira cuando la realizacion practica impugnada reproduce por iden-
tidad, sin sustituciones o variaciones, todas y cada una de las caracteristi-
cas o elementos rewindicados, implantando asi la misma solucion o regla
técnica que la patente al problema técnico que resuelve. Para determinar
si esta situacion concurre es necesaria la labor de interpretacion de las rei-
vindicaciones, con ayuda de la descripcion y los dibujos, que, en principio,
mostraran la funcion técnica que cada componente retvindicado desempe-
na en el contexto de la invencion.

No nos parece que esta razonada jurisprudencia de las dos secciones es-
pecializadas en propiedad industrial deba dejarse de lado por esta sentencia
aislada del Tribunal Supremo. En todo caso cabe recordar que la STS de 14 de
abril de 2015 sigue la doctrina que estimamos correcta al interpretar si existia
infraccion indirecta en una patente de combinacion de medicamentos para el
tratamiento del cancer basandose en la produccién de uno de los medicamen-
tos combinados junto con la inclusion de la combinacién reivindicada en la
ficha técnica del medicamento.

5.3. Doctrina de la esencialidad en el analisis de las retvindicaciones

La sentencia comentada admite la doctrina de la esencialidad: basta que
exista infraccion de un elemento de la patente para que se considere que hay
infraccion (“Cuando ambos elementos del modelo de utilidad tienen sustantividad pro-
pia, como ocurre en el caso, cada uno de ellos ha de merecer una proteccion integra; de
modo que la reproduccion ilicita de uno de ellos —en contra de los derechos de propiedad
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industrial que asisten al titular del modelo— supone la fabricacion y comercializacion
ilicita del “producto” en los términos a que se refiere el articulo 50.1 LP).

Por las razones comentadas en el epigrafe 5.B, esta posicion no nos parece
convincente.

5.4.  Doctrina en materia de darnos

En materia de danos se rechaza el recurso de casacion de la demandada,
encaminado a la revocacién de la declaracion de danos, puesto que la recu-
rrente no tendria interés legitimo en una peticion, ya que se trata de un recur-
so contra fundamentos, porque la sentencia de apelaciéon no condené a pagar
dano alguno.

Sin embargo, el Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario de
infraccion procesal de las actoras y considera que no es necesario fijar en la de-
manda el criterio de indemnizacién por el que se opta, aunque parece decan-
tarse por este criterio basandose en la consideracion de que la demandada no
apelo la sentencia (que le era favorable en el fondo, ya que desestimo la accion
de danos) de primera instancia.

No falta razon a la Audiencia a la hora de consignar tales exigencias, no obstante
lo cual hay que tener presente que en este caso, alegado por la parte demandada el defecto
legal en el modo de proponer la demanda, el Juzgado lo rechazo mediante auto tras la au-
diencia previa y la parte demandada —ante la desestimacion de la demanda— no preten-
dio que tal defecto fuera declarado en segunda instancia, siendo asi que en el juicio ya se
precisaron de forma subsidiaria las distintas cantidades que, con arreglo a los resultados
de la prueba practicada se veclamaban en concepto de indemnizacion, siendo lo cierto que
esta Sala, en aras al cumplimiento de la exigencia de dar adecuada tutela judicial a las
pretensiones que aparexcan debidamente justificadas, ha matizado las exigencias deriva-
das de una interprelacion excesivamente rigurosa de lo dispuesto en el articulo 219 de la
Ley de Enjuiciamiento Ciuil.

Este criterio laxo se anade a la posibilidad de reservarse la accién de danos
y perjuicios para un juicio declarativo ulterior.

5.5, La figura anomala de los modelos de utilidad

El modelo de utilidad objeto de esta sentencia era una figura anémala,
gozaba de la misma protecciéon temporal que la patente, pero su novedad era
nacional. Gozaria, ademds, de una protecciéon exorbitante, ya que aplica la
regla de esencialidad para delimitar su protecciéon (de facto obteniendo mas
proteccién que un titulo de patente). Esta posicion esta en armonia con otros
pronunciamientos como el de la STS 13-2-2006 que establecié que la figura
del pretso del articulo 54 LP no era aplicable a los modelos de utilidad, con lo
cual el preusuario no podia continuar con la explotacién que estuviera llevan-
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do a cabo ante de la fecha de prioridad del modelo de utilidad (a diferencia
de lo que sucede con las patentes). Otra anomalia que cabe citar es la Resolu-
cién del entonces Registro de la Propiedad Industrial de 24-9-1987 por el que
consideré que una variedad de uva sin semillas podia protegerse por modelo
de utilidad (las plantas ornamentales, en cambio, se consideraban excluidas).

La figura del modelo de utilidad —pese a la propuesta de la CNMC de
suprimirlo- estd recogida en la nueva Ley de Patentes 24,/2005, de 25 de julio
(que no entrard en vigor hasta el 1 de abril de 2017). Las caracteristicas sustan-
tivas mas importantes son que el analisis de novedad y actividad inventiva es
mundial (y no nacional). Sin embargo, se mantiene el requisito de actividad
inventiva como algo que no se deriva de un modo muy evidente del estado de
la técnica. El concepto “muy evidente” no existe en Derecho comparado y no
hay pautas para determinarlo (es un concepto indeterminado dentro de un
concepto indeterminado). A diferencia de la actividad inventiva en patentes,
no existen pautas o criterios de la Oficina Europea de Patentes o de otras juris-
dicciones, ya que el modelo de utilidad espanol aplica criterios distintos a los
de los Estados que recogen esta figura. En mi opinion, de lege ferenda hay una
aporia irresoluble: si el modelo de utilidad no es suficientemente bueno para
obtener una patente, ipor qué se le da un derecho de exclusiva?
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