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Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Num.
234/2007, de 1 de marzo de 2007

1. Antecedentes de hecho

Frigo S.A. formulé demanda contra Helados La Menorquina S.A. por la violacién del
modelo de utilidad nim. 269.873 consistente en un envase de cartén para helados, por
medio de la comercializacién del helado "Sorbi" por parte de la demandada. En la
demanda se solicitaba que se condenara a Helados La Menorquina S.A. a cesar en la
actividad de fabricacién y explotacion de dicho producto y a pagar los danos producidos
con dicha actividad. La demandada opuso las excepciones de prescripcion de la accién y
nulidad del modelo por falta de novedad.

La sentencia que resolvid el pleito estimo en parte la demanda al declarar que la
comercializacién por la demandada del producto "Sorbi" infringia el modelo de utilidad
de la demandante explotado como envase caracteristico del producto "Calippo".

Dicha sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Barcelona tanto por Frigo
S.A. como por Helados La Menorquina S.A. La Audiencia estimé parcialmente el
primer recurso y desestimo el segundo.

La demanda recurri6 esa decision ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

La recurrente alegé la infraccion del art. 128.1 de la Ley de Patentes' y la jurisprudencia
que lo desarrolla, asi como la infraccion de la jurisprudencia relativa a la falta de
litisconsorcio pasivo necesario. Asimismo, se alegé error de valoracion de la prueba
pericial con infraccién de los arts. 1243 CC y 632 LEC. También se aleg6 la infraccion

! Articulo 128 de la Ley 11/1986, de Patentes de invencién y modelos de utilidad: “1. En el caso de que la
patente sea impugnada, el Juez acordara pasar los autos al Registro de la Propiedad Industrial para que
informe en el plazo de treinta dias. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el Juez levantara la
suspension y dard a los autos el tramite correspondiente.

2. Cuando se ejercitara una accién distinta de la prevista en el apartado 1, el Juez podrd requerir el
informe del Registro de la Propiedad Industrial en la forma prevista en el parrafo anterior. También podra
pedir a este Organismo la designacidn de alguno de sus expertos para que le presten su asesoramiento.
Tanto el Registro de la Propiedad Industrial como sus expertos tendran la consideracién de peritos para
los procedimientos en materia de patentes”
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de los arts. 174 y 178.3° del EPI y en ultimo lugar, la infraccién del art. 60.1 *de 1a LP.

La desestimacién de todos los motivos del recurso dio lugar al rechazo del mismo y la
condena de la recurrente al pago de las costas procesales.

En relacién con la infraccién del art. 128.1° de la LP alegada por recurrente, la misma
fue negada por el Tribunal Supremo por los motivos siguientes: en primer lugar, porque
dicha infraccién no habia sido denunciada en apelacién habiendo podido serlo; y porque
la recurrente no podia pretender que se apreciara la existencia de indefension porque
tuvo oportunidad de proponer toda clase de pruebas.

En cuanto a la infraccion de la jurisprudencia relativa a la falta de litisconsoricio pasivo
necesario por no haberse demandado a la entidad Polarcup S.A. fabricante y
comercializadora del envase cuya utilizacién se habia declarado infractora, el Tribunal
Supremo declaré que dicho argumento no podia ser admitido pues por una lado, era
doctrina reiterada de este Tribunal que la falta de litisconsorcio pasivo necesario no
podia ser introducida como una cuestion nueva en casacion, y por otro, que el modelo
de utilidad del que era titular Polarcup S.A. y que la demandada decia emplear en la
comercializaciéon de su producto, es posterior al violado perteneciente a la entidad
demandante.

Por otra parte, el error de derecho en la valoracién de la prueba pericial fue desestimado
por el Tribunal Supremo porque la valoracién de la prueba pericial corresponde a los
tribunales que conocen la instancia.

De la misma forma el Tribunal Supremo rechazé la infraccion alegada por la recurrente
de los arts. 174 y 178.3° del EPI y la jurisprudencia. La recurrente denuncié que el
modelo de envase Calippo habia sido difundido y divulgado en Espafia antes de que
Frigo registrase su modelo de utilidad de manera que existiria una causa de nulidad por
falta de novedad. El Tribunal Supremo desestim6 el motivo del recurso porque en
materia de modelos de utilidad se limita el dmbito de conocimiento a diferencia de lo
que ocurre con las patentes, respecto de las que se sigue un sistema de novedad
absoluta. Para el Tribunal Supremo, la apreciacion de si existe esa divulgacién o
conocimiento en Espafia, es una cuestion de hecho que sélo cabe ser planteada en
casacion a través del error en la valoracion de la prueba. El Tribunal Supremo considerd
que en este caso la difusion no tuvo la entidad necesaria como para considerar

2 Articulo 60 de la Ley 11/1986, de Patentes de invencién y modelos de utilidad: “I. La extensién de la
proteccidn conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las
reivindicaciones. La descripcion y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretacion de las
reivindicaciones.”

? Articulo 128 de la Ley 11/1986, de Patentes de invencién y modelos de utilidad: “1. En el caso de que la
patente sea impugnada, el Juez acordara pasar los autos al Registro de la Propiedad Industrial para que
informe en el plazo de treinta dias. Recibido el informe o transcurrido dicho plazo, el Juez levantara la
suspension y dard a los autos el tramite correspondiente.”
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inexistente el requisito de la novedad.

Por ultimo, el Tribunal Supremo negdé que se hubiera producido la infraccién del art.
60.1 de la LP alegada por la recurrente, pues en su opinién del contenido de las
reivindicaciones, no se podia llegar a la conclusion de que el envase del helado "Sorbi"
constituia una invasiéon del dmbito de proteccion del modelo de utilidad de la
demandante, a pesar de que los dos dibujos parecian iguales. El Tribunal Supremo
declaré que las diferencias entre ambos envases eran accidentales pues el envase de
"Sorbi" no era sino una realizacion practica del modelo de utilidad propiedad de la
demandante.

3. Comentario

En la sentencia que se analiza hay dos cuestiones centrales: el requisito de novedad en
el modelo de utilidad y la infraccién del articulo 60 de la Ley de Patentes.

En cuanto al requisito de novedad, la recurrente entendia que habia una causa de nulidad
del modelo de utilidad de la demandante por falta de novedad. Segun la recurrente, la
difusién del envase objeto del modelo de utilidad de la demandante antes de su efectivo
registro di6 lugar a que el mismo adoleciera de falta de novedad y por tanto que resultara
nulo su registro. El Tribunal Supremo sefial6, en primer lugar, que el concepto de
novedad empleado respecto a las patentes no es el mismo que el aplicado a los modelos
de utilidad. Asi, mientras para las patentes se requiere una novedad absoluta en relacién
con el estado de la técnica, para los modelos de utilidad se requiere una novedad relativa
concretada en el art. 145% de la LP, el cual determina que "el estado de la técnica con
referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones
protegibles como modelos de utilidad, estd constituido por todo aquello que antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de proteccién como modelo ha sido divulgado en
Espaina por una descripcién escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro
medio".

Para la recurrente se habia producido con anterioridad a la solicitud del modelo de
utilidad de la demandante una divulgacién del mismo a través del empleo del envase del
helado "Calippo" que habia destruido el requisito de novedad. No obstante, el Tribunal
Supremo rechazd este argumento, porque el mismo estaba basado en cuestiones de

* Articulo 145 de la Ley 11/1986, de Patentes de invencién y modelos de utilidad: “1. El estado de la
técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones
protegibles como modelos de utilidad, est4 constituido por todo aquello que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de proteccién como modelo ha sido divulgado en Espafia por una descripcion
escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes espafiolas
de patentes o de modelos de utilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de
presentacion sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieren sido
publicadas en aquella fecha o en otra posterior.”
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hecho que suponian la revisién del examen de las pruebas realizado por el Tribunal de
Apelacion, lo que segin el Tribunal Supremo no es una cuestion revisable en casacion,
pues en este caso no se alegaba arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciacion de tales
pruebas.

En cuanto a la infraccion del art. 60 de la LP, el mismo establece que "la extension de la
proteccion conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el
contenido de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos sirven, sin embargo, para
la interpretacion de las reivindicaciones". La recurrente alegd que del empleo del envase
para el helado "Sorbi" no se podia deducir la invasion de la proteccién otrogada por las
reivindicaciones del modelo de utilidad propiedad de la demandante pues eran
diferentes. Sin embargo, el Tribunal Supremo puntualizé que si las diferencias
apreciadas entre las reivindicaiones y dibujos del modelo de utilidad de la demandante y
el envase del helado "Sorbi" eran unicamente accidentales y no esenciales, entonces
cabia determinar que se habia producido dicha invasion y, por tanto, la infraccion del
modelo. El Tribunal Supremo fue atin mads lejos en su valoracién, declarando que en
realidad el envase del producto "Sorbi" no era mds que una "realizacion préctica" del
modelo de utilidad propiedad de la demandante.

Legislacion relacionada disponible en UAIPIT:
Ley 11/1986, de Patentes de invencién y modelos de utilidad
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