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Resumen:

Incompatibilidad entre el modelo de utilidad butaca perfeccionada y el modelo de
utilidad asiento plegable por gravedad . El verdadero nucleo de la argumentaciéon de
la recurrente no es, pues, sino la expresion de su discrepancia con las conclusiones
que la Sala territorial ha obtenido al valorar la prueba que constaba en el expediente
y la practicada en los autos. La apreciacion de la prueba queda al arbitrio y criterio
de los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana critica, y el posible
error de los organos de instancia en dicha apreciacion no constituye motivo
casacional, salvo que su valoracién fuese manifiestamente ildgica, arbitraria o
contraria a las normas del razonar humano.

SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Febrero de dos mil ocho.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida
en su Seccion Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de
casacion numero 1544/2005 interpuesto por D@ Claudia , representada por el
Procurador D. Ramén Rodriguez Nogueira, contra la sentencia dictada con fecha 17
de enero de 2005 por la Seccién Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia en el recurso nimero 100/2002, sobre
concesion de modelo de utilidad; es parte recurrida la ADMINISTRACION DEL
ESTADO, representada por el Abogado del Estado, y "FIGUERAS INTERNATIONAL
SEATING, S.A.", representada por el Procurador D. Felipe Juanas Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- "Figueras International Seating, S.A." interpuso ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia el recurso
contencioso-administrativo nimero 100/2002 contra el acuerdo de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas de 20 de febrero de 2001 de concesion del modelo de
utilidad numero 9.902.265. Dicha resoluciéon fue confirmada posteriormente con
fecha 18 de septiembre de 2002.



Segundo.- En su escrito de demanda, de 23 de julio de 2002, alego6 los hechos y
fundamentos de Derecho que considerd oportunos y suplico se dictase sentencia
"revocando los expresados acuerdos de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y
ordenando la denegacion del precitado modelo de utilidad n® 9902265". Por otrosi
interesod el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestd a la demanda por escrito de 18 de octubre
de 2002, en el que alegd los hechos y fundamentacion juridica que estimo
pertinentes y suplicé a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso
interpuesto”.

Cuarto.- Da. Claudia contestd a la demanda con fecha 27 de noviembre de
2002 y suplicé sentencia "por la que desestimando el presente recurso, se declare
ajustada a Derecho la resolucidon de 20 de febrero de 2001, de la Oficina Espanola de
Patentes y Marcas, y su correspondiente desestimatoria tacita del recurso de alzada,
y se confirme la pretensidén de concesion del modelo de utilidad de mi representada".
Por otrosi solicitd igualmente el recibimiento a prueba.

Quinto.- Por providencia de 17 de diciembre de 2002 la Sala acordé
tener "por ampliado el presente recurso a la resolucion expresa de fecha 18 de
septiembre de 2002

Sexto.- Por escrito de 17 de enero de 2003 "Figueras International Seating, S.A."
presentd demanda contra dicha resolucidon expresa en los mismos términos que la
anterior.

Séptimo.- El Abogado del Estado contestd a la misma el 26 de febrero de 2003 vy
suplicé su desestimacion.

Octavo.- Da. Claudia contesté igualmente a la demanda con fecha 27 de marzo
de 2003 en los mismos términos que su anterior escrito.

Noveno.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de
28 de abril de 2003 y evacuado el tramite de conclusiones por las
representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccion
Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia dicto sentencia
con fecha 17 de enero de 2005 , Cuya parte dispositiva es como sigue:
"FALLAMOS: 19, Estimar el presente recurso contencioso-administrativo y, en
consecuencia, declarar no ajustadas a Derecho y anular las resoluciones de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas de 20 de febrero de 2001 que concede el modelo de
utilidad 9902265, 'Butaca perfeccionada', y de fecha 18 de septiembre de 2002, que
desestima el recurso de alzada interpuesto contra aquélla. 2°. No efectuar especial
pronunciamiento sobre las costas causadas".

Décimo.- Con fecha 11 de abril de 2005 Da. Claudia interpuso ante esta
Sala el presente recurso de casacién nimero 1544/2005 contra la
citada sentencia al amparo del siguiente motivo fundado en el articulo
88.1.d) de la Ley Jurisdiccional : Unico: "como norma del

ordenamiento juridico que se considera infringida ha de citarse el
articulo 143, 145 y 146 de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo

Undécimo.- El Abogado del Estado presentd escrito de oposicion al recurso y suplico



su desestimacién con imposicién de costas a la recurrente.

Decimosegundo.- "Figueras International Seating, S.A." se opuso igualmente al
recurso y suplicd la confirmaciéon de la sentencia recurrida con expresa imposicién de
costas a la recurrente.

Decimotercero.- Por providencia de 12 de noviembre de 2007 se nombré Ponente al
Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona y se sefiald para su
Votacién y Fallo el dia 29 de enero de 2008, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Magistrado de la
Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casacion, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia con
fecha 17 de enero de 2005, estimoé el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por "Figueras International Seating, S.A." y anuld las resoluciones de la Oficina
Espaiola de Patentes y Marcas antes resefiadas en cuya virtud se concedié el modelo
de utilidad nimero 9.902.265, "butaca perfeccionada".

A la inscripcion del modelo de utilidad niumero 9.902.265, "butaca perfeccionada",
solicitada por Da. Claudia , se habia opuesto "Figueras International Seating,
S.A." en cuanto titular del modelo de utilidad niumero 282.120, "asiento plegable por
gravedad".

Segundo.- La Sala de instancia anulé la decision de la Oficina Espanola de Patentes y
Marcas con apoyo en las siguientes consideraciones, expuestas en el fundamento
juridico sexto de su sentencia:

"El dictamen pericial judicial confeccionado por el perito don Claudio da
cumplida respuesta a todas las cuestiones que fueron suscitadas por las partes. Y de
sus extensas consideraciones se desprende de manera inequivoca que existe una
identidad funcional entre el modelo de utilidad 9902265 y el 282120, aunque no
estructural, pues las soluciones técnicas especificas aplicadas en ambos modelos son
distintas, si bien equivalentes, reivindicando el modelo de utilidad 282120 un asiento
plegable por gravedad y el modelo de utilidad 9902265 una butaca perfeccionada,
siendo la Unica diferencia entre ambos modelos la fuerza desencadenante de plegado
mediante un muelle respecto del plegado por gravedad, pero no se describe ni se
aprecia ninguna utilidad practica, ventaja o mejora en relaciéon al modelo de utilidad
282120, y considera mas novedoso, Util, ventajoso y econémico el cierre automatico
por la simple accién de la fuerza universal de la gravedad, sin ningln dispositivo
adicional. En cuanto a la capacidad inventiva del modelo de utilidad 9902265 el
dictamen pericial la niega, al utilizar la fuerza desencadenante por la acciéon conocida
de un simple resorte o muelle de recuperacidn para provocar el giro o abatimiento de
la butaca, tratandose de una solucion técnica resultante del estado de la técnica de
una manera muy evidente.

En definitiva, y sin perjuicio de poner de manifiesto, tal como se dice en el dictamen
pericial, que en el informe técnico del Departamento de Patentes e Informacion
Tecnoldgica sobre el recurso de alzada, se aluden a las diferencias entre el plegado
por la accidén de la gravedad y al plegado por la accidon del resorte, pero nada se dice



sobre la actividad inventiva, cabe concluir que el modelo de utilidad 9902265 debe
considerarse anticipado por el modelo de utilidad 282120, ya que posee una
configuracion basica global, funcionalidad, novedad y actividad inventiva ya
reivindicada por éste Uultimo, por lo que no concurren los requisitos del
articulo 143 de la Ley de Patentes , Y procede, en
consecuencia, la desestimaciéon del presente recurso contencioso- administrativo."

Tercero.- El recurso de casacion consta de un solo motivo, fundado en el

articulo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional , en el que se
denuncian como infringidos los articulos 143, 145 y 146 de la Ley de
Patentes 11/1986, de 20 de marzo. Bajo esta cobertura, sin

embargo, lo que en realidad se viene a afirmar es que la Sala ha errado al sequir el
dictamen pericial en vez del informe de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en
cuanto a las caracteristicas de novedad y actividad inventiva del modelo de utilidad
objeto de litigio. A lo largo de su escrito de interposicién la recurrente trata de
rebatir el dictamen pericial al que la Sala da mayor crédito, insistiendo en las
caracteristicas de su modelo que considera "diferenciales" (el plegado de la butaca
por medio de un muelle, los resortes de los reposabrazos, el punto de giro de la
palanca, el punto de tope del giro) respecto del opuesto.

El verdadero nucleo de la argumentacién de la recurrente no es, pues, sino la
expresion de su discrepancia con las conclusiones que la Sala territorial ha obtenido
al valorar la prueba que constaba en el expediente y la practicada en los autos.
Afirma la recurrente la existencia de novedad y de actividad inventiva suficientes
para lograr el acceso del modelo aspirante al registro, contradiciendo en cuanto a
ellas la apreciacion que hace la sentencia recurrida tras efectuar el analisis de las
caracteristicas de aquél y del modelo opuesto.

Pero precisamente el objeto del proceso de instancia era decidir, a la vista de las
pruebas practicadas, qué grado de -o falta de- novedad y de actividad inventiva
introducia el nuevo modelo, cuestién resuelta en un determinado sentido por el
tribunal sentenciador, sin que corresponda a una Sala de casacion sustituir a la de
instancia en sus facultades valorativas de la prueba.

Como objeta con razoén la parte recurrida, la apreciacion de la prueba queda al
arbitrio y criterio de los tribunales de instancia con arreglo a las reglas de la sana
critica, y el posible error de los dérganos de instancia en dicha apreciacion no
constituye motivo casacional, salvo que su valoracidon fuese manifiestamente ilégica,
arbitraria o contraria a las normas del razonar humano. Es reiterada la jurisprudencia
que, en casos analogos al de autos, niega que esta Sala pueda, en casacion, sustituir
el juicio de las sentencias recurridas sobre el resultado de las pruebas practicadas en
aquello que tenga de apreciacion de que un determinado modelo protegido, sea
industrial o de utilidad, se encuentra o no se encuentra anticipado en su novedad por
otros antecedentes registrales. El examen y comparacién de los diferentes elementos
que integran unos y otros modelos registrados o solicitantes, en orden a la
apreciacion técnica de su novedad, queda reservado a las Salas de instancia sin que
sea procedente sustituir el criterio de éstas al valorar aquellos elementos, conforme
a las pruebas practicadas, por los propios criterios de la parte recurrente, operacion
vedada en la via casacional.

Cuarto.- De los preceptos que la recurrente aduce como infringidos en el
encabezamiento de su motivo casacional en realidad sélo el primer
apartado del articulo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes



, vuelve a ser citado en el desarrollo argumental del motivo (junto al
articulo 153.1 , que se refiere a la declaracidén de nulidad de
un modelo ya inscrito).

Dispone aquel precepto que "seran protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo
con lo dispuesto en el presente titulo, las invenciones que, siendo nuevas e
implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuracion,
estructura o constitucion de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable
para su uso o fabricacion". El articulo 145.2 , por
su parte, se refiere al estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la
novedad vy la actividad inventiva.

Pues bien, a partir de las consideraciones expuestas en el fundamento juridico
precedente, y una vez que la Sala de instancia, en su libre apreciacion de la prueba
practicada, descartd que la supuesta invencién cuya proteccion registral se solicitaba
bajo la figura de modelo de utilidad incorporara realmente una actividad inventiva y
una novedad significativa o relevante (esto es, una novedad que dotase al objeto de
rasgos de configuracion, estructura o constitucion de los que resulte alguna ventaja
practicamente apreciable) respecto del modelo preexistente, rechazando que
concurriera el elemento de innovacién exigible a un nuevo modelo de utilidad, hemos
de concluir que no fueron infringidos los articulos de la Ley de Patentes que la
recurrente invoca, pues en ellos se consideran ambos factores como elementos
determinantes de la registrabilidad del modelo mismo.

Y no cabe afirmar, como se hace en el recurso, que en todo caso deba predominar el
informe técnico de los servicios de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, pues
reiteradamente hemos afirmado la posibilidad de que mediante el oportuno dictamen
de peritos, en cuanto prueba realizada con las debidas garantias procesales, se
desvirtle el contenido de aquéllos.

Dado que nuestro cometido en el marco de un recurso de casacién no consiste en
comparar o contrastar el contenido de los dictdmenes periciales emitidos en el
proceso de instancia que hayan llegado a resultados diferentes, sino exclusivamente
valorar si la apreciacion final que de ellos hace la Sala sentenciadora -traducida en la
aceptacion de las conclusiones de uno u otro- no es manifiestamente ildgica,
arbitraria o contraria a las normas del razonar humano, el motivo no podra ser
estimado. Se trata, insistimos, de meras discrepancias sobre cuestiones técnicas
referidas a unos elementos muy concretos del modelo de butaca aspirante a su
registro y del modelo prioritario (los ya citados topes o puntos de giro y el plegado
de las butacas, especialmente) que no afectan propiamente a la interpretacion de
normas juridicas sino en exclusiva a la fijacidn de las cuestiones de hecho.

Quinto.- Procede, por todo lo expuesto, la desestimacion del recurso de casacion con
la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el
articulo 139.2 de la Ley Jurisdiccional

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

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casacién numero 1544/2005, interpuesto por D2,
Claudia contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-



Administrativo, Seccion Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Catalufia el 17 de
enero de 2005 , recaida en el recurso niumero 100 de 2002.
Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Asi por esta nuestra sentencia, que debera insertarse en la Co[eccién Legislativa, , lo
pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Oscar Gonzalez.-
Manuel Campos.- Eduardo Espin.- José Manuel Bandrés.- Rubricados.
PUBLICACION.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado D. Manuel Campos Sanchez-Bordona, Ponente que ha sido en el tramite
de los presentes autos, estando constituida la Seccion Tercera de la Sala de lo
Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia publica en el dia de
su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.



