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Resumen y comentario de la Sentencia Num. 976/2004 del Tribunal
Supremo, de 18 de octubre de 2004 (Material Auxiliar de Juego, S.A.
contra Interpel, S.A. y Valenciana de Productos Eléctricos, S.A.)

1. Antecedentes de hecho

La empresa Material Auxiliar de Juego, S.A. (MAJ, S.A.) formulé6 demanda contra
Interpel, S.A. y Valenciana de Productos Eléctricos, S.A. (Vaprel, S.A.) por infraccién
de dos patentes y dos modelos de utilidad de su propiedad. La demanda fue desestimada
tanto en primera instancia como en apelacion, planteando la demandante un recurso de
casacion ante el Tribunal Supremo.

2. Fundamentos de Derecho

La recurrente basé el recurso en cinco motivos. El primero de ellos denunciaba la
infraccién del Art. 632 de la LEC y el Art. 1243' del Cédigo Civil. En el segundo
motivo se denunciaba la infraccidén por aplicacion indebida del Art. 4.2 ¢) y 4.3 de la
Ley de Patentes 11/1986. El tercer motivo del recurso se referia a la infraccion de los
Arts. 4.1, 6,7, 49, 50, 51 y 62 de la Ley de Patentes 11/1986 y el Art. 8 de la misma por
aplicacién indebida. En el motivo cuarto se alegaba la infraccién de los Arts. 1218 y
1225 del Cédigo Civil y por tdltimo, en el motivo quinto se denunciaba la infraccién del
Art. 24 de la Constitucién Espafiola, el Art. 1243 del C.C. y los Arts. 620 y 622° de la

! Este articulo ha sido derogado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE ndm. 7, de 8-1-
2000), disposicion derogatoria tnica, apartado 2.

2 El art.1218 establece: “Los documentos publicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su
otorgamiento y de la fecha de éste. También hardn prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a
las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”

3 El art.1225 establece: “El documento privado, reconocido legalmente, tendr4 el mismo valor que la escritura piiblica
entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes.”

* El art.620 establece: “Lo dispuesto en los articulos anteriores se observara también respecto a cualquier pretension
que tuviere por objeto la restitucion a s duefio de alguno de los efectos e instrumentos del delito que se hallaren en
poder de un tercero. La restitucién a su duefio de los instrumentos y objetos del delito no podra verificarse en ningiin
caso hasta después que se haya celebrado el juicio oral, excepto en el previsto en el articulo 844 de esta Ley.”

5 El art.622 establece: “Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si
éste considerase terminado el sumario, lo declarard asi, mandando remitir los autos y las piezas de conviccion al
Tribunal competente para conocer del delito. Cuando no haya acusador privado y el Ministerio Fiscal considere que
en el sumario se han reunido los suficientes elementos para hacer la calificacion de los hechos y poder entrar en el
tramite del juicio oral, lo hard presente al Juez de instruccién para que, sin mas dilaciones, se remita lo actuado al
Tribunal competente. La sustanciacion de los recursos de apelaciéon admitidos sélo en un efecto no impedira nunca la
terminacién del sumario, después de haber el Juez instructor cumplido lo que preceptua el articulo 227 de esta Ley, y
habérsele participado por el Tribunal superior el recibo del testimonio correspondiente. En tales casos, al hacer el
Secretario judicial la remisién del sumario a la Audiencia, cuidard de expresar los recursos de apelacién en un efecto
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El Tribunal Supremo tras examinar cada uno de los motivos, rechaz6 el recurso de
casacion, condenando a la recurrente al pago de las costas procesales.

En el primer motivo, la recurrente alegaba que la valoracion de los informes periciales
hecha por el Tribunal de Apelaciones habia sido arbitraria y habia establecido
conclusiones diferentes a las fijadas en los informes periciales. El Tribunal Supremo
rechazé este argumento declarando que la sentencia recurrida si habia tomado en
consideracion dichos informes periciales Asi, afirmé que los dos informes presentados
partian de una misma premisa, que los sistemas de los litigantes consistian en un
ordenador que funcionan con un programa informatico distinto, lo que determinaba las
diferentes prestaciones que uno y otro ofrecian. De ahi que, segtn el Tribunal Supremo,
la decision del Tribunal de Apelaciones de no admitir la infraccién de los derechos
alegada por la recurrente fuera correcta.

En cuanto al segundo de los motivos del recurso, la recurrente alegd que se aplicaron
indebidamente los Art. 4.2 c) y 4.3 de la Ley de Patentes 11/1986 referidos a la
patentabilidad de los programas de ordenador. El Tribunal Supremo sefial6 que dicho
argumento no podia admitirse porque la sentencia recurrida resolvié que no procedia
declarar la nulidad de las patentes de la demandante, solicitada por Interpel, S.A., la
cual no recurrié dicho pronunciamiento. De esta forma, no cabia analizar esta cuestion
en recurso de casacion, pues la sentencia recurrida en opinién del Tribunal Supremo,
aunque hace mencién de la cuestiéon, no habia aplicado las normas que se decian
infringidas para fundamentar su resolucion.

En relacién al tercer motivo del recurso, el Tribunal Supremo declaré que no se podia
admitir el motivo porque lo que en realidad proponia la recurrente a través del mismo,
es que el propio Tribunal Supremo procediera a una nueva revision del material
probatorio, cuestion que no puede ser revisada a través del recurso de casacion salvo
que la valoracién de dicho material probatorio se haya hecho de forma arbitraria, ilgica
o irracional, lo que no qued6 demostrado a juicio del Tribunal Supremo en este caso.

En el cuarto motivo del recurso, la recurrente alegaba error en la valoracion de la prueba
documental por existir documentos publicos que acreditaban la igualdad de los sistemas
de las litigantes. El Tribunal Supremo explicé que el error en la valoracion de la prueba
se da cuando se niega a un documento fuerza probatoria que la ley le reconoce o cuando
se atribuye al documento una fuerza probatoria que no tiene. Ninguno de esos dos casos
se produjo a ojos del Tribunal Supremo en la sentencia recurrida. El mismo afadié que
debia tenerse en cuenta que puesto que en el sistema procesal espafiol se rige por la
valoracién libre de la prueba, no se infringe ninguna norma cuando el Juez se inclina
por un medio o por otro de prueba para sentar sus conclusiones fécticas, tal y como
ocurri6 en este caso al darse mayor relevancia a prueba pericial que a la documental.

que haya pendientes. En la Audiencia quedard en suspenso la aplicacién de los articulos 627 y siguientes hasta que
sean resueltas las apelaciones pendientes. Si éstas fueran desestimadas, en cuanto la resolucién en que asi se acuerde
sea firme, continuard la sustanciacién de la causa conforme a los articulos citados; y si se diera lugar a alguna
apelacion, se revocard sin mds tramite el auto del Juez declarando concluso el sumario y el Secretario judicial le
devolverd éste con testimonio del auto resolutorio de la apelacién, para la practica de las diligencias que sean
consecuencia de tal resolucion.
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Por ultimo, en el quinto motivo del recurso se hace alusion al quebrantamiento de las
formas esenciales del juicio produciéndose indefension como consecuencia de la
existencia de una causa de recusacion respecto a una de las peritos seleccionadas. EL
Tribunal Supremo recordé que la proposicion de recusacion presentada se hizo fuera del
plazo establecido legalmente al efecto, pero que aun admitiéndolo, no se podria admitir
el motivo del recurso, porque la recurrente no cumplié con el requisito establecido en el
Art. 1693 de la LEC al no haber recurrido la providencia en que el 6rgano judicial
omitié pronunciarse sobre la pretendida recusacion, admitiendo de esa manera que no
fuera tenida en consideracion en la sentencia recurrida.

3. Comentario

El Tribunal Supremo resolvié con esta sentencia un recurso de casacion planteado en un
caso de infraccion de dos patentes y modelos de utilidad. El titular de dichos derechos
de propiedad industrial solicit6é en primera instancia y ante el Tribunal de Apelacién que
se declara la infraccion de sus derechos, por entender que las demandantes habian
desarrollado unos sistemas informadticos a partir de los ideados por €l y que tales
sistemas estaban protegidos como patentes y como modelos de utilidad. Ambas
peticiones fueron desestimadas, volviendo a ser planteadas ante el Tribunal Supremo.

Segin la recurrente, en la sentencia recurrida la valoracion de la prueba pericial y
documental se habia hecho de forma arbitraria, pues en su opinién los informes de los
expertos en la materia permitian concluir que los programas de ordenador que
integraban los sistemas informaticos de las litigantes funcionaban de forma semejante.
De ello se desprendia, en opinién de la recurrente, que las demandadas habian copiado
ilegitimamente las invenciones que habia protegido mediante patente y modelo de
utilidad. El Tribunal Supremo precis6 que al contrario de lo alegado por la recurrente, la
sentencia recurrida si habia tenido en cuenta dichos informes, pero los mismos habian
sido interpretados de forma diferente a como lo habia hecho la recurrente, pues para el
Tribunal de Apelaciones, los dos informes presentados partian de la premisa de que los
sistemas de las litigantes funcionaban con un programa informadtico distinto, lo que daba
lugar a que uno y otro ofrecieran prestaciones diferentes. De ahi que el Tribunal
Supremo compartiera la opinién de que no se podia apreciar la infracciéon de los
derechos de propiedad industrial que la recurrente alegaba.

En relacién con lo anterior, la recurrente también alegd que el Tribunal de Apelaciones
habia realizado una valoracién errénea de la prueba documental, por no haber tomado
en consideracion en su decision unos documentos publicos que acreditaban la igualdad
de los sistemas informéticos de las litigantes. El Tribunal Supremo sefald, sin embargo,
que el error en la valoracién de dicha prueba documental se hubiera producido si el
Tribunal de Apelaciones hubiese negado la fuerza probatoria de dichos documentos
publicos, lo cual a juicio del Tribunal Supremo no habia ocurrido.

En conclusion, el Tribunal Supremo introduce en esta sentencia un criterio importante a
tener en cuenta por la practica ante supuestos como el presente, en el que los diferentes
medios de prueba acerca de la existencia o no de infracciones de derechos de propiedad
industrial no ofrecen una respuesta definitiva, sino que dan lugar a conclusiones
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opuestas.

El Tribunal Supremo establecié que conforme al criterio de libre valoracion de la
prueba que rige en el ordenamiento procesal espafiol® los tribunales pueden inclinarse a
la hora de resolver el caso por las conclusiones de los informes periciales, en lugar de
apoyarse en la prueba documental, lo que permitié concluir al Tribunal Supremo que no
habia existido infraccién alguna de los derechos de propiedad industrial, confirmando
asf la sentencia recurrida.

Legislacion relacionada disponible en UAIPIT:
Ley 11/1986, de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad (actualizada 2006):

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845 leypatentes.pdf

Constitucion espafiola de 1978:

http://www.uaipit.com/files/documentos/1287130154 consti_esp.pdf

Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil:
http://www.uaipit.com/files/documentos/0000007845 leypatentes.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3005

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibdfiez y Nuria Martinez.
www.UAIPIT.com -University of Alicante Intellectual Property and Information
Technology.

® El principio de valoracién libre de la prueba implica que el juez es plenamente libre a la hora de dar determinado
valor al resultado de una prueba de cara a la sentencia que dicte. Como ejemplos del sistema de valoracién libre cabe
citar la prueba testifical, pericial o la inspeccién ocular del juez. Como ejemplos de valoracién legal, es decir, en los
casos que ley automdticamente hace derivar unos determinados efectos juridicos del resultado de la prueba, la prueba
documental y la prueba de confesién judicial.



