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La reciente Sentencia de la Sala de lo Ci-
vil del Tribunal Supremo, nUm. 278/2022,
de 31 de marzo (ECLI:ES:TS:2022:1244)
resulta especialmente interesante por-
que en ella se afronta de nuevo un pro-
blema cldsico en materia de patentes,
que también se observa en relacién con
otros derechos de propiedad industrial,
como es el de la reserva para ejecucién
de sentencia de la determinaciény
cuantificacién de los dafios y perjuicios
ocasionados como consecuencia de la
infraccién de la patente.

A efectos de comprender el alcance del
nuevo pronunciamiento del alto tribunal

espanol, procede realizar una breve
sintesis de los hechos y distintas fases
del procedimiento, que comienza cuan-
do la titular y la licenciataria de una
patente europea validada en Espania
sobre un depésito electrolitico de zinc,
demandan a una sociedad alemana, a
su filial espanola y a un cliente al que
estas comercializaron un producto que
las demandantes estimaban infractor
de la patente.

En la demanda se pedia, entre otros
extremos, que los demandados indem-
nizasen solidariamente a la titular de la
patente por los gastos de investigacion
realizados para obtener pruebas razo-
nables de la comisién de la infraccién.
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Asimismo, se solicitaba: a) que la so-
ciedad alemana indemnizase a la
sociedad titular de la patente por el
enriquecimiento injusto derivado de
la explotacién no consentida de la tec-
nologia protegida, b) que la sociedad
demandada filial de la alemana indem-
nizase a la sociedad licenciataria de
la patente por la ganancia dejada
de obtener o lucro cesante sufrido y ¢)
que la sociedad cliente de las otras dos
demandadas indemnizase a las com-
pafiias actoras por el enriquecimiento
injusto derivado de la violacién de la
patente. A tal fin, las demandantes fi-
jaron en la demanda las bases para el
cdlculo de estas indemnizaciones.

En primera instancia, el Juzgado de lo
Mercantil nim. 1 de Barcelona deses-
tima la demanda en su Sentencia de
24 de marzo de 2017. No obstante, en
apelacién, la Audiencia Provincial de
Barcelona (Seccién 152)— en su Sen-
tencia de 26 de julio de 2018 y en su
Auto complementario de 26 de octu-
bre de 2018— revoca la sentencia de
primera instancia, declara la infrac-
cién de la patente y condena al pago
de las indemnizaciones solicitadas,
si bien excluye de la condena indem-
nizatoria a la sociedad cliente de las
otras dos demandadas, por entender
que «no era razonable que hiciera un
mayor esfuerzo de indagacidn, parti-
cularmente cuando las actoras no la
requirieron advirtiéndole de forma
expresa del riesgo de infraccién de sus
derechos».

La sentencia de apelacién fue objeto
de recurso extraordinario por infrac-
cidén procesaly de recurso de casacién.
El Tribunal Supremo estima dos de los
motivos del recurso extraordinario

por infraccién procesal (por lo que ya
no entra a analizar el recurso de ca-
sacidén) y remite de nuevo los autos a
la Audiencia Provincial de Barcelona
para que subsane los defectos apre-
ciados.

2. Lacuantificacion de los daiiosy perjuicios

2.1.

En el ya citado auto complementario
de la sentencia recurrida, la Audien-
cia Provincial de Barcelona incluyé la
condena a que la sociedad filial de-
mandada pagase a la licenciataria
de la patente una indemnizacidén por
lucro cesante y declard que, «a pesar
de que la demanda fija las bases para
la cuantificacidn del lucro, las mismas
son insuficientes para determinarlo, de
forma que debe quedar para la fase
de ejecuciéon, momento en el que asi-
mismo deberd entrarse en las demds
cuestiones opuestas en la contestacién
por la parte demandada».

Y es precisamente esta apreciacién la
que lleva al Tribunal Supremo a estimar
el recurso extraordinario por infraccién
procesal, al entender alto tribunal es-
panol que existe una motivacidn insufi-
ciente, ya que el tribunal de apelacién
«omite la razén de la decisién, pues
no se razona su procedencia, ni mucho
menos analiza y resuelve las objeciones
que a esta pretensién habia planteado
la demandada». Ademds, otra razdn
por la que el Tribunal Supremo estima
el recurso extraordinario por infraccién
procesal es porque se deja para ejecu-
cidn de sentencia, no sola la cuantifi-
cacién del lucro cesante, previa deter-
minacidn de las bases, sino también la
resolucidon de «las demds cuestiones
opuestas en la contestacién por la parte
demandada».
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2.2.
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Para entender esta decisién del alto
tribunal espanol, debe recordarse el
contexto normativo y jurisprudencial
en el que se dicta.

Como es sabido, el articulo 219 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que
las sentencias condenatorias que se re-
fieran a obligaciones dinerarias han de
ser liquidas, sin que quepa la condena
con reserva de liquidacién para su de-
terminacidn en la fase de ejecucién de
la sentencia. Se pretende, asi, poner
fin a la prdctica generalizada anterior
en la que la regla general era la de las
condenas genéricas, difiriendo a la
fase de ejecucién no sélo la cuantifica-
cién de los dafios, sino también la fija-
cién de las bases para su cdlculo. Como
alternativa a la condena liquida, la Ley
de Enjuiciamiento Civil permite que la
sentencia de condena fije «con claridad
y precisién las bases para su liquidacion,
que deberd consistir en una simple ope-
racién aritmética que se efectuard en
la ejecucién» (art. 219.2 LEC) y, por lo
tanto, sin que sea necesario incidente
declarativo alguno. La Unica excepcién
a este régimen del articulo 219 LEC se
recoge en su apartado 3, en el que se
permite al demandante solicitar, y al
tribunal sentenciar, la condena al pago
de cantidad de dinero, frutos, rentas,
utilidades o productos cuando esa sea
exclusivamente la pretensidon planteada
y se dejen para un nuevo juicio decla-
rativo y no mediante un procedimien-
to de ejecucién de sentencia los pro-
blemas de liquidacién concreta de las
cantidades.

A pesar de que la regla general es que
no cabe la condena con reserva de li-
quidacién para su determinacién en
la fase de ejecucién de la sentencia, la

jurisprudencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo ha flexibilizado en
algunos aspectos el rigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Ast —manteniendo
el rigor respecto de la existencia del
daio y a su apreciacién «ex re ipsa»,
que deben quedar determinados en el
proceso declarativo— el alto tribunal
espafiol ha admitido la cuantificacién
de los dafios en el incidente de ejecucién
sobre la base del articulo 219.2 LEC o
un pronunciamiento declarativo de la
existencia del dano y la reserva de la
accién de cuantificacidn para un pro-
ceso ulterior, conforme a la previsién
del articulo 219.3 de la LEC (y ello tan-
to si se ha entablado Unicamente una
reclamacién de indemnizacién, como
si se han ejercitado otras acciones acu-
muladas). Por lo demds, esta doble via
de flexibilizacién y el recurso a una u
otra posibilidad (incidente de ejecu-
cién de sentencia o nuevo proceso de
cuantificacién) se ha realizado segin
las circunstancias del caso y la mayor o
menor complejidad para cuantificar los
danos, admitiéndose incluso la remisidon
de oficio al proceso posterior.

Pues bien, en la sentencia ahora co-
mentada el alto tribunal reitera esta
jurisprudencia, citando expresamente
fragmentos de su anterior Sentencia
num. 993/2011, de 16 enero de 2012, se-
gun la cual: «La normativa, como regla
general, es saludable para el sistema,
empero un excesivo rigor puede afec-
tar gravemente al derecho a la tutela
judicial efectiva (...) de los justiciables
cuando, por causas ajenas a ellos, no les
resultd posible la cuantificacién en el
curso del proceso. No ofrece duda que,
dejarles en tales casos sin el derecho
a la indemnizacién afecta al derecho
fundamental y a la prohibicién de la
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2.3.

2.4.

indefensidén, y para evitarlo es preciso
buscar férmulas que, respetando las ga-
rantias constitucionales fundamentales
—contradiccidn, defensa de todos los
implicados, bilateralidad de la tutela
judicial—, permitan dar satisfaccién a
su legitimo interés».

Pues bien, en la sentencia ahora co-
mentada el Tribunal Supremo reitera
esta jurisprudencia, pero no la considera
aplicable porque «lo remitido a la fase
de ejecucidén supera la cuantificacién de
la indemnizacién y afecta a objeciones
formuladas por los demandados que
guardan relacién incluso con la proce-
dencia de la indemnizacién».

La presente sentencia del Tribunal Su-
premo se dicta en aplicacién de la de-
rogada Ley de Patentes de 1986. En la
actual Ley de Patentes (Ley 24/2015)
se introduce una regulacidén especifica
sobre esta materia (art. 74.5), segun la
cual, las diligencias relativas al cdlculo
o cuantificaciény liquidacién de dafios
de acuerdo con los criterios legalmente
establecidos se llevardn a cabo a par-
tir de las bases fijadas en la sentencia
conforme al procedimiento de ejecucién

regulado en los articulos 712y siguientes
de la LEC. En consecuencia, de acuerdo
con la vigente regulacién de la Ley de
Patentes, la cuantificacién en el proceso
de ejecucidon deja de configurarse legal-
mente como una medida excepcional,
pudiendo ademds practicarse otras dili-
gencias, ademds de las meras operacio-
nes aritméticas. Pero todo ello se hard
sobre las bases fijadas en la sentencia,
lo que implica que —en contra de lo que
admiten algunos tribunales— no puede
diferirse al procedimiento de ejecucién
todo lo relativo a la indemnizacién de
dafios, ya que habrd de establecerse
en el proceso declarativo la existencia
de dichos danos, el criterio de cuan-
tificacién elegido por el actor y los
pardmetros para su aplicacién.

Por lo demds, tras la Ley de Patentes
de 2015 se considera igualmente via-
ble el recurso a otras opciones, como
la exigencia de una cantidad concreta
y condena al pago de dicha cantidad
en la sentencia sobre el fondo o la re-
misién a un nuevo proceso declarativo
sobre la base del articulo 219.3 LEC,
como se venia admitiendo hasta el mo-
mento.

Advertencia legal: El contenido de este documento no se puede considerar en ningin caso recomendacién o asesoramiento legal sobre cuestién alguna.
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