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SENTENCIA n® 107/2024

En Madrid, a cinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS, en grado de apelacidn, por 1a Seccidon Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial
de Madrid, integrada por los llmos. Sres. Magistrados D. Gregorio . D. José
Manuel =~ v D. Francisco « ., los presentes autos de
juicio ordinario sustanciados con el num. 1443/2018 ante el Juzgado de lo Mercantil nim.
Seis de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la
Sentencia que dictd el Juzgado el dia sicte de septiembre de dos mil veintidds.

La autenuciwad de este documento se puede comprobar en  www.madrid.crg/cove
mediante el siguiente codige seguro de verificacion: 120403011583902280735

Ha comparecido en esta alzada como apelante D. Benito Manuel I, representado
por la Procuradora de los Tribunales D? Carmen Belén y asistida de la
Letrada Dfia. Maria Comparecen como partes apeladas los demandados
Dfia. Sara . , representada por el Procurador de los Tribunales D.
Marcos Juan : y asistido del Letrado D. Agustin José | '

} MOBILELOCKER, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales D
Cayetana v asistida del Letrado D. Mariano José 0, asi

como el Ayuntamiento de Fuengirola.
ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: “FALLO:
Que desestimando integramente la demanda inicial formulada a instancia de D. BENITO
MANUEL , representada por la Procuradora Sra. ... .. y
asistida del Letrado Difia. Maria -~ 7 'z contra la demandada
AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA, representada y asistida por los Letrados de sus
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Servicios Juridicos; contra la demandada DNA. SARA e imaan m“__;

representada por el Procurador Sr. y asistida del Letrado D. Agustln
¢ ) 1a; y contra la mercantil MOBILELOCKER, S.L. (CIF = =~
representada por la Procuradora Sra. « e eneas et v asistida del Letrado D. Nicolas

debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones
formuladas con imposicion de las costas de 1a instancia a la parte demandante.”

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelacidon la parte
demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentaron los respectivos escritos
de oposicion, elevandose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a
la presente Seccidn y, seguidos los tramites legales, se sefialé para la correspondiente
deliberacion, votacion y fallo el dia cuatro de abril de dos mil veinticuatro.

Ha intervenido como Ponente el Tlmo. Sr. Magistrado D. Gregorio .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. D. Benito Manuel ~2rpuso demanda de juicio ordinario contra el
Ayuntamiento de Fuengirola, D* Sara - y MOBILELOCKER, S.L. por
la que solicitaba:

1

1° Se declare que los demandados han violado los derechos de propiedad-industrial de D.
Benito . nor los siguientes motivos.

- Dia. Sara 3 por la explotacion, el ofrecimiento para la venta, la
introduccion en el comercio, la utilizacion y la importacion o posesion del modulo de
taquillas patentado por mi mandante como Modelo de Utilidad con n° de
Publicacion ES1077261 y n®de Solicitud 201230632 sin su autorizacion.

- El Ayuntamiento de Fuengirola por la utilizacién y ofrecimiento del médulo de
taquillas en cuestion arriba indicado sin autorizacién de D. Benito .

- La mercantil MobileLocker, S.L. por Fabricar, ofrecer, comercializar y distribuir los

mddulos de taquillas en cuestion, reproduciendo el Modelo de Utilidad con n° de
Pubhcaczon ES1077261 y n® de Solicitud 201230632, propzedad de D. Benito

T ‘a sin su autorzzaczon

2° Que se condene a los demandados a cesar en la fabricacion, ofrecimiento,
comercializacion y cualguier otro acto de explotacion de habitdculos como los de mi
mandante v a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualguiera de las piezas que conforman el
Modelo de Utilidad n° de Publicacion ES1077261 y n° de Solicitud 201230632,

3° Que se ordene el embargo de los modulos de taquillas vulneradores de los derechos de
mi mandante que en la actualidad estén terminados o proceso de produccion que obren en
poder de los demandados, asi como de los medios exclusivamente destinados a la
Jabricacion de los mismos y se ordene su posterior destruccion.

4° Que se condene los demandados a indemnizar a D. Benito . vor los
dafios y perjuicios causados como consecuencia de la infraccion de sus derechos de
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integramente el modelo de utilidad del demandante. Se trata de taquillas en las playas para
que los usuarios puedan guardar sus pertenencias.

MOBILELOCKER, S.L es el fabricante y comercializador de las taauillas. Anuncia en su
pagina web el mdédulo concreto que fabricod y vendié a Dila. Sara -

Se instalaron cuatro mddulos con 50 compartimentos cada uno, los cuales no necesitan
electricidad dado que funcionan con placas solares y la tarifa era de | €/ Hora, y 5 €/ Dia.

Respecto a la indemnizacion de dafios y petjuicios solicita “una indemnizacion a los tres
demandados aunque con una cuantia y método a determinar durante ¢l proceso, si bien,
partiendo de la pericial adjuntada a la presente demanda, ante la falta de datos contables
fehacientes necesarios referentes a MobileLocker, S.L, ya que fabrica gran cantidad de
moédulos de taquillas (no todos ellos vulneradores del modelo de mi mandante) y su
distribucidn incluso sobrepasa el territorio nacional.”

Aflade la reclamacion de los gastos del acta de presencia notarial y los gastos del informe
pericial que se adjunta a la demanda.

Finalmente seflala que la empresa MobileLocker, S.L.. ha podido tener unos beneficios, solo
en Fuengirola, de aproximadamente 81.600€ por el uso indebido del model'o de utilidad de
Don Benito e ~ofia Sara “ia podido tener unos
beneficios aproxxmadamente de 182.400€ por ¢l uso indebido del modelo de utilidad de Don
Benito | ' ~ 7 a. El proyecto Guardaplatja ha dejado de 1ngresar 3 240 000€
debido al uso no autorizado del modelo de utilidad de D. Benito

SEGUNDO. En su contestacion a la demanda, la mercantil MOBILELOCKER, S.L. opuso
la excepcién de nulidad del modelo de utilidad con niimero de solicitud U 201230632 por
ausencia de ésta de actividad inventiva.

Sefiala al respecto que numerosas patentes y modelos de utilidad divulgados en Espaiia entre
19 y 3 afios antes de la presentacién del modelo de utilidad de la parte actora recogen fodos y

cada uno de los elementos contemplados en las reivindicaciones del mismo.

Se han encontrado coincidencias en los siguientes campos: (i) mddulos de taquillas alojadas

en el interior de habiticulos, (ii) médulos de taquillas’ automatizadas que funcionan con

clave, (ii1) mddulos de taquillas automatizados alimentados por energia solar que funcionan
con clave y (iv) otros dispositivos que incorporan su alimentacion eléctrica a través de
paneles solares.

Todos los elementos de la Unica reivindicacion independiente del modelo de utilidad
existieron afios antes de la solicitud de proteccidn de la parte actora y las diferencias entre su
modelo de utilidad y dichas patentes o modelos de utilidad radican, exclusivamente, en
elementos de uso comun y extendido, siendo éstos muy evidente para un experto medio en la
materia.

Se opone la falta de legitimacion pasiva de la demandada, en cuanto la empresa que
suministré las taquillas a Dila. Sara - fue la sociedad belga Mobile

Seccidn n® 28 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelacién - 2677/2022 4dell

La autenticidad de .cstc docurnento se puedc comprobar cn www.madrid.org/cove 'm"”I””I”I"I”ll"m" I'I JI”"I[I
mediante el siguiente eddigo seguro de verificacion; 1204030115839022807356



Administracidn
de Justicia

Locker NV sitaen. 7% 2240 Zandhoven y con numero IVA de su nacionalidad
BE 0643 621 922. Prueba de ello es el contrato de suministro de cuatro unidades de taquillas,
con sus correspondientes componentes, suscrito entre dichas partes el 3 de marzo de 2017.

Los propios documentos ‘acompafiados a la demanda muestran lo expuesto:

- La direccion de correo electrdénico de contacto del fabricante de las taquillas
{ 2u) se refiere a un dominio que pertenece a la sociedad belga
previamente indicada.

- El sitio web ( _ _ ) es el empleado por Mobile
Locker NV.

- La imagen de un video en el portal Youtube se refiere a un video publicado por
Mobile Locker NV y que remite al sitio web indicado,

- El Informe Pericial aportado por 1a parte actora se remite al sitio web empleado por
Mobile Locker NV.

Respecto a la infraccion alega que existen sustanciales diferencias entre el modelo de
utilidad y las taquillas de MOBILELOCKER NV.

Las taqullas supuestamente infractoras no comparten las siguientes caracteristicas con el

modelo de utilidad: (1) no cuentan con un habitdculo para guardar objetos personales, (ii)
tampoco tienen un suelo de madera compactada, (iii) no estan provistas de una apertura de
entrada, (iv) carecen de un techo provisto de un revestimiento de poliuretano y (v) no
disponen de un espacio en el interior del habitaculo.

Finalmente destaca la nula justificacion de la determinacidon de los importes reclamados en
concepto de indemnizacidn expuestos en las pags. 21 y 22 del Informe Técnico Pericial
aportado por la parte actora, asi como de los dafios hipotéticamente generados que, para
mayor inri, parecen esquivar la realidad de una operacidn ruinosa que, atendiendo a las
informaciones transmitidas a ésta parte, concluyé en menos de un afio.

- TERCERO. En su contestacion a la demanda D* Sara = _._. alegd que

adquirid cuatro médulos de S0 taquillas cada uno a la empresa I‘VIOBILE LOCKER N.V,,

radicadaen .. __ ), por precio de 95.177,76 €.

Suscribid con el Ayuntamiento de Fuengirola un contrato de licencia para instalacién y

explotacion de los mddulos con fecha 29 de mayo de 2017. Inicia la actividad con fecha 10
de junio de 2017 y permanece en ella hasta el 14 de septiembre siguiente; es decir, explota
las taquillas durante 96 dias. El contrato con el Ayuntamiento de Fuengirola fue resuelto.

La sefiora ° R btiene un rendimiento practicamente cero, lo que le lleva a
contactar de nuevo con MOBILE LOCKER N.V., que le recompra los cuatro mddulos de
taquillas con fecha 10 de noviembre de 2017 en precio de 64.000 €.

No constaba que ese articulo estuviera limitado en su utilizacidn o explotacion por el registro
de un modelo de utilidad. Cuando el dia § de agosto de 2017 el actor requiere al notario para
que levante acta de la existencia de los modulos ubicados en las playas de Fuengirola, no
efectfia ninguna intimacidn a dofia Sara «___...__.__._ _ara que cesara en la explotacidén de
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los mismos. El demandante actud con ausencia de buena fe, pues se procuré la constancia
del hecho, pero omitid cualquier advertencia sobre la existencia del modelo de utilidad
registrado y su oposicién a la explotacién del mismo.

Segin el articulo 72.2 LP, quienes realicen actos de explotacion distintos de la fabricacion,
la importacion o la utilizacidn del procedimiento patentado, “sdlo estardn obligados a
indemnizar los dafios y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando
culpa o negligencia”.

Respecto a la indemnizacion, en el suplico de la demanda se dice que la cuantificacion se
hard “en el momento procesal oportuno” de conformidad con las bases fijadas en la
demanda. Pero en dicho escrito inicial no se fijan ningunas bases, como dice el ultimo inciso
del articulo 219.1 LEC.

Tal modo de proceder deja en indefension a la demandada, que no puede emplear
adecuadamente las excepciones y defensas que le corresponderian al respecto discutiéndolas
concretamente, debiendo esgrimir argumentos generalistas y especulativos que no se salvan
por lo que se actte en el curso del procedimiento.

El demandante no sélo no fija las bases sobre las cuales deben calcularse o cuantificarse los
dafios y perjuicios que reclama, sino que tan siquiera opta por uno de los dos sistemas
alternativos para fijar la indemnizacidn previstos en el articulo 74.2 de 1a Ley.

Los beneficios de la Sra. ¢ . . . fijan de forma estimada en “aproximadamente
182.400 €7, con base en que en el informe pericial se hace la operacidn aritmética de
multiplicar el nimero de taquillas por los dias de explotacion por el precio de alquiler diario
de cada una. Respecto a la ganancia dejada de obtener, se estara lo que el demandante
acredite respecto al resultado de la explotacion de sus habitaculos a partir de cuando

quedaron registrados a su favor hasta el afio 2017 inclusive.

El informe aportado con la demanda entra a considerar aspectos de compensacion econdmica
que no consta que fueran solicitados al perito y establece el calculo de las indemmnizaciones
sobre bases puramente especulativas. Al establecer la ganancia dejada de obtener por el
demandante a causa de la incidencia de la infraccidn en el llamado “proyecto Guardaplatja™,
no baraja datos de la explotacion real de dicho proyecto para compararlos con los fijados o
estimados por la explotacion indebida.

CUARTO. En su contestacion a la demanda, el Ayuntamiento de Fuengirola destaca que D
Sara Cantalapiedra proporcioné al Ayuntamiento los datos téenicos de las taquillas que se
reprodujeron en ¢l Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Ayuntamiento de Fuengirola inicié los trémites administrativos para la licitacion y

adjudicacién de una licencia para la instalacion de los 4 moédulos de taquillas durante las
temporadas de bafio 2017 y 2019 , aprobandose mediante acuerdo de Junta de Gobierno
local de fecha 24 de marzo de 2017 el expediente de contratacidén n® 9/2017, el pliego de
Condiciones administrativas y técnicas, el canon minimo anual de la ocupacidén a satisfacer
por ¢l adjudicatario que se fijaba en 2.087,78 € mejorable al alza, y el inicio del
procedimiento de adjudicacién por procedimiento abierto y trdmite ordinario.
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En la licitacion solo se presentd la oferta de Dila. Sara ¢ -2, Mediante Decreto n®
4523/2017 de Alcaldia de fecha 25/05/2017, se adjudica el contrato a Dfia, Sara

. formalizandose el mismo con fecha 29/05/2017, por un canon anual por
temporada de 2.100 €, y una duracidén improrrogable de dos anualidades.

Con fecha 14/09/2017, Diia. Sara A yresenta ante el Ayuntamiento escrito
solicitando la extincion de la licencia para la instalacién y explotacion de los 4 modulos de
taquillas, con efectos para el dia 15 de dicho mes, aduciendo como motivo la no rentabilidad
del servicio, y solicitando el reembolso de la parte proporcional del canon abonado por el
tiempo del servicio no prestado.

Con fecha 5/10/2017, la Junta de Gobierno Local v con los informes técnicos favorables,
acuerda la resoluciéon de mutuo acuerdo del contrato, con devolucidén parcial del canon
abonado en la temporada 2017 por importe de 855,75 €, importe que corresponde a los
periodos comprendidos entre el 1 de mayo al 29 de mayo, y el 15 de septiembre al 31 de
octubre, en los que la adjudicataria no gjerciod la explotacién de las taquillas.

Las cuatro taquillas se instalaron el 15 de junio y el 15 de septiembre finalizé la actividad
econdmica. '

Con fecha 22/01/2018, tiene registro de entrada en el Ayuntamiento escrito de reclamacion
extrajudicial de la defensa juridica del Sr. Benito ~por lesién de los derechos de
propiedad industrial sobre el modelo de utilidad, por uso indebido por parte de este
Ayuntamiento de dicho modelo sin la debida licencia del titular de los derechos.

La actuacién del Ayuntamiento no es ni puede ser constitutiva de ninguna de las acciones o
conductas de violacion del derecho de propiedad industrial sobre el modelo de utilidad que
se citan en el referido apartado del art. 59 de la Ley, que le legitime pasivamente para
soportar el gjercicio de la accién o reivindicacién. No tenia ninglin conocimiento de que el

modelo propuesto por el licitador podria lesionar o lesionaba los derechos de un tercero.

~ En ningln caso ‘la actuacién del Ayuntamiento llevada a cabo con la licitaciéon ha sido

directa o indirectamente la de utilizar, producir, fabricar ni ofrecer para su venta la
instalacién (cabina) o los elementos de la misma que supuestamente infringen el modelo de
utilidad del demandante con fines econdémicos y comerciales, d que se refieré el articulo
59.1.a) o la de ofrecer determinados medios para su realizacion a que se refiere el art. 60,

como tampoco se ha beneficiado o lucrado directa o indirectamente con su comercializacion

o explotacion.

Afiade que el informe pericial aportado carece de la necesaria confrontacién y comparacion
punto por punto, de las reivindicaciones del modelo de utilidad con los elementos de las
taquillas.

Lo mismo seflala respecto a la suma que en concepto de compensacion econdmica se recoge

estimativamente en el informe pericial (pag. 21 y 22), pues adolece del mas minimo respaldo
justificativo.
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QUINTO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestimo la demanda.

Analiza en primer lugar la alegada nulidad del registro del modelo de utilidad por falta de
actividad inventiva, siendo de aplicacidén por razones temporales la normativa protectora del
modelo de utilidad dispuesta en la Ley de Patentes de 1986.

La invencion registrada por el demandante con n® ES 1077261 U y solicitud n® U201230632,
recoge en su reivindicacién independiente 17, la invencion de ‘Habitdculo para guardar
objetos personales, que comprende un suelo de madera compactada sobre el que se coloca
una estructura de viguetas para sustentar una fachada provista de una apertura de entrada,
y con techo provisto de un revestimiento, caracterizado porque en el interior del habitdculo
se disponen una pluralidad de compartimentos de seguridad, identificados a través de un
sistema de registro y recogida de datos, y estando el habiticulo provisio de al menos una
placa solar fotovoltaica en el techo’.

Y junto a ello una reivindicacién 2%, dependiente de la anterior, ‘caracterizada porque el
sistema de registro y recogida de datos es un sistema electronico que proporcional una
clave de seguridad al usuario’.

Del examen de la descripcion del modelo resulta que el mismo pretende dar solucion a los
robos y hurtos que los turistas sufren en época estival y verano, especialmente en playas y
zonas costeras, al permitir a los turistas depositar sus objetos personales en custodia del
habitaculo y taquilla, en cuanto pasean o se bafian; la invencidn registrada pretende facilitar
un servicio de guarda y custodia de dichos objetos personales por un determinado periodo
temporal y precio, para lo cual el habiticulo dispondra de una entrada en cuyo interior
estardn dispuestos receptaculos o taquillas accionadas mediante un sistema de registro o
electronicamente, para la identificacién del usuario.

Concluye que, tanto el objeto que incorpora [a invencion [- habitaculo con base que soporta
estructura de viguetas, que dota de cuerpo a un habitdculo en cuyo mterior y paredes se
ubican taquillas de uso individual, dotadas de cierre manual o electronico, pero
automatizado-], como la ventaja competitiva en su uso [-proteccion de los efectos personales
de un gran ntimero de bariistas y turistas en_zonas de costa y de playa, temporalmente y a
cambio de un precio, sin la Intervericién de operarios y sifl necesario acceso a alimentacion
eléctrica por contar con paneles solares-|, se encontraban en el estado de la técnica para un
experto medio en la materia, de tal modo que combinando los elementos ya conocidos se
podria alcanzar el objeto v solucién técnica registrada mediante la aplicacion de sus
conocinientos.

No impide tal conclusién la circunstancia de que el solado o estructura que soporta y
equilibra en habiticulo sea de madera compactada [-frente a otras soluciones técnicas
recogidas en las anterioridades-], en cuanto ello no dota de singularidad a la caracterizacion
y al objeto registrado; lo que debe extenderse al material que se especifica estara fabricado el
techo.

La ventaja competitiva relevante del objeto del demandante se centra en estar dotado de una
gran estructura que permite el acceso del usuario a un especio dotado de 450 taquillas [-
frente a las 50 de cada uno de los modulos exteriores de la fabricante Mobile Locker, N.V.-]
, de uso individual, automatizadas y protegidas de la climatologia exterior [lo que ya
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recogian las anterioridades-], por lo que dotar a dicha estructura de una base de madera [-con
fines ecolégicos de proteccidn del espacio costero-] y de un techo de poliuretano que soporte
una alimentacién eléctrica de autoproduccién por paneles solares, resultan mejoras o
ventajas accesorias y nimias respecto a la reivindicaciones objeto de registro.

Concluye que el registro del demandante carece de la altura inventiva necesaria para la
proteccion del objeto registrado y sus caracteristicas.

SEXTO. Recurso de apelacion interpuesto por D. Benito Manuel .

Se sustenta el recurso en la erronea valoracién de la prueba puesta en relacién con una
interpretacion también errénea de la normativa aplicable realizada por el juzgador.

El recurso efectiia una serie de consideraciones de tipo genérico para concluir refiriéndose al
experto en la materia, seflalando que esa funcion la cumple claramente un Agente de
Patentes y que el actor fue asesorado en todo momento por un Agente de la Propiedad
Industrial, quien revisd esa actividad inventiva. Aflade que la OEP examiné el contenido de
la solicitud, y al no encontrar defectos en ésta, la puso a disposicion del publico y nadie se
opuso a la proteccion solicitada para el modelo de utilidad.

Afirma que el modelo de utilidad no es nulo y esta vigente, y que el recurrente se pasa diez
afios pagando y pensando que tiene algo, aunque no tiene nada, pero la Oficina de patentes y
adheridos cobran.

Aflade que “no puede ser que una Ley organica obligue a registrar un Modelo de utilidad en
un Registro publico especifico cumpliendo una serie de requisitos para poder proteger dicha
invencion de conductas ilegales externas, y que a la vez permita que ese Registro INCRIBA
SIN SUPUESTAMENTE VERIFICAR TODOS Y CADA UNO DE ESOS REQUISITOS,
de forma que si te sucede algo como a mi mandante, puedan venir y decirte QUE HAS
PAGADO POR NADA, QUE NADIE TE VA A DEVOLVER TU DINERO v que todo ¢l
que quiera puede aprovecharse de tu invento.” ' ‘ ;

- Establece el recurso como conclusion que D. Benito Manuel estuvo asesorado por un Agente

de la Propiedad debidamente registrado, y que ha de tomarse incluida en la labor

desarrollada por éste para el recurrente, ese estudio del estado de la técnica previo a la -

presentacion de la solicitud de proteccion de D. Benito. Dado que, en caso confrario, la ley
no estaria cumpliendo su funcidn protectora, sino mas bien, facilitando las conductas
fraudulentas.

Valoracion del Tribunal.

Inciden los escritos de oposicion en la falta de motivacion del recurso, en cuanto, sustentado
en el error en la valoracion de la prueba, no permite conocer cual es el error que se pretende
atribuir a 1a sentencia recurrida.

En relacidn al art. 733 LEC 1881 — actual articulo 458.2 LEC -, la STS de 31 de enero de

2000 declard que «no cabe una remision a escritos de alegaciones de la primera instancia,
sino que es preciso, que a la luz de la sentencia objeto de la apelacion se seflalen las razones
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concretas de la discrepancia, va que, en otro caso, se defraudaria el contenido y sentido de la
norma.

En el mismo sentido se pronuncian la SAP de Pontevedra (Seccion 6*) de 15 de septiembre
de 2016 y SAP de Madrid, Seccidn 8, de 21 de marzo de 2019 — con cita de la STC 3/1996,
de 15 de enero de 1996, sobre fundamentacion de la apelacion — entre otras.

A tal efecto, la citada sentencia del Tribunal Constitucional establece lo siguiente-:

La importancia que el legislador ha querido atribuir a los escritos de alegaciones de las
partes, trasladando el momento de fundamentacion de la apelacion del acto de la vista a los
escritos de interposicion y de impugnacion del recurso, con lo que la vista ha perdido su
cavrdcter esencial para convertirse en un trdmite no siempre necesario gue, no obstante, es
obligado cuando se practique prueba en la segunda instancia (art. 736 L.E.C.), trae consigo
gue el incumplimiento por el apelante de la carga de motivar el escrito de interposicion con
las alegaciones en que sustente la apelacion, entrafie la inobservancia de un requisito
procesal esencial para el correcto desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva en la
fase de recurso, cuva omision permitird acordar la inadmision del recurso en la fase inicial

~ del procedimiento o, en su caso, fuculiard al érgano ad quem para desestimar el recurso sin

entrar en el fondo de la pretension impugnatoria (STC 64/1992).

En el caso que nos ocupa el recurso no concreta cual es el supuesto error en la valoracion de
la prueba y efectita unas consideraciones de tipo genérico sobre el experto en la materia y las
funciones encomendadas a la OEPM para concluir en una especie de reproche sobre los
gastos efectuados para la obtencidn de un certificado de proteccion.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.
Debemos afiadir que tampoco esas referencias genéricas tienen fundamento.

En primer lugar, el recurso parte de un concepto de experto en la materia que refiere a quien
presté asesoramiento para la obtencion del certificado de proteccién del modelo de utilidad.

Este no es el concepto previsto legalmente, que es el que aplica la sentencia recurrida.

El experto en la materia, relacionado con el juicio de actividad inventiva, es un especialista
hipotético en el campo de la técnica de la invenciéon que posee el conocimiento comin
general sobre la materia. No se identifica ni con la persona que ofrecid asesoramiento al
recurrente ni con cualquier perito que intervenga en las actuaciones — SSTS 334/2016, de 20
de mayo, 532/2017, de 2 de octubre y 505/2021, de 7 de julio, entre otras -,

Por otra parte, la OEPM no examiné la actividad inventiva — articulo 148 LP de 1986 -.

Debemos afiadir que la concesion del modelo de utilidad se efectia sin perjuicio de tercero y
sin garantia del Estado en cuanto a su validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae —
articulo 150.1 en relacién a lo dispuesto en el articulo 37.2, ambos de la LP 1986,
actualmente, articulo 42 de la LP de 2015 por remision de su articulo 150, aplicable a los
titulos concedidos conforme a la legislacién anterior segin su disposicidn transitoria 2%-,
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Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado, con imposicion a la parte recurrente de
las costas causadas en aplicacidn de lo dispuesto en el articulo 398 LEC -.

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelacién interpuesto por D. Benito |
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nim. Seis de Madrid en el
proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los
antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolucidn, con imposicién a la parte
recurrente de las costas causadas.

Se decreta la pérdida del depdsito en su caso constituido por la parte apelante, de
conformidad con lo establecido en la Disposicién Adicional Decimoquinta LOPJ.

Remitanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolucién no es firme, y podra interponerse contra ella ante este tribunal recurso
de casacién que habrd de fundarse en infraccion de norma procesal o sustantiva, siempre que
concurra interés casacional, en el plazo de veinte dias a contar desde el dia siguiente al de su
notificacion, previa constitucidon, en su caso, del depdsito para recurrir previsto en la
Disposicion Adicional Decimoquinta LOPI. De dicho recurso conocera la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo.

Asi, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevara certificacion al rollo, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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