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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a 26 de enero de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracciéon procesal y el recurso de casacién interpuesto
por don Samuel vy la mercantil Ungria Patentes y Marcas S.A. representados por la procuradora dofia
Macarena Rodriguez Ruiz bajo la direccion letrada de don Bernardo Ybarra Malo de Molina y don Ismael
Valera Bonet (Mufnoz Arribas Abogados S.L.P.), contra la sentencia dictada el 13 de febrero de 2014 por
la Seccidn 25.2 de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelaciéon num. 330/2013 dimanante
de las actuaciones de juicio ordinario nim. 2232/2010 del Juzgado de Primera Instancia n.° 37 de Madrid
sobre Accién declarativa de cumplimiento contractual. Ha sido parte recurrida Huntsman Internacional LLC,
representada por la procuradora dofia Maria Angeles Almansa Sanz y bajo la direccion letrada de don Placido
Molina Serrano.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Francisco Javier Ordufia Moreno

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitacion en primera instancia.

1. La procuradora dofia M.2 Angeles AlImansa Sanz, en nombre y representacién de Huntsman International
LLC (en adelante «<Huntsman»), interpuso demanda de juicio ordinario contra don Samuel y la mercantil Ungria
Patentes y Marcas S.A. (en adelante «Ungria») en la que solicitaba se dictara sentencia con los siguientes
pronunciamientos:

«1.- Que se declare que D. Samuel y la agencia Ungria Patentes y Marcas S.A. incurrieron en negligencia por
incumplimiento de sus obligaciones como Agente de la Propiedad Intelectual, en relacién al pago de la Patente
europea nimero EP 1.211.224 B1 "Oxido acido microporoso con propiedades cataliticas, ITQ-18"

»2.- Que fue con motivo de tal negligencia de los demandados que la Patente europea nimero EP 1.211.224
B1 caducd, perdiendo mi mandante sus derechos sobre ella;

»3.- Que como consecuencia de lo anterior se declare que tanto D. Samuel como la entidad Ungria Patentes
y Marcas, S.A., son responsables civiles solidarios de los dafios y perjuicios causados a Huntsman por la
pérdida de la Patente europea nimero EP 1.211.224 B1 «Oxido acido microporoso con propiedades cataliticas,
ITQ-18».

»4.- Que condene en costas a la demandadan».

2. La demanda fue presentada el 8 de noviembre de 2010 y repartida al Juzgado de Primera Instancia
num. 37 de Madrid y fue registrada con el nim. 2232/2010 . Una vez fue admitida a tramite, se procedi6 al
emplazamiento de la parte demandada.

3. La procuradora dofia Macarena Rodriguez Ruiz, en representacion de don Samuel y Ungria Patentes y
Marcas S.A., contesto a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:
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«[S]e dicte sentencia, desestimando integramente la demanda absolviendo a don Samuel y Ungria Patentes
y Marcas S.A., con expresa condena en costas al actor».

4. Tras seguirse los tramites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia num. 37
de Madrid dicté sentencia de fecha 1 de febrero de 2013, con la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando integramente la demanda interpuesta por Huntsman International, LLC contra D. Samuel y
contra Ungria Patentes y Marcas, S.A.:

» 1.° Declaro que D. Samuel y la agencia Ungria Patentes y Marcas, SA incurrieron en negligencia por
incumplimiento de sus obligacioneslcomo agentes de la propiedad intelectual, en relacion al pago de la patente
europea numero EP 1.211.224 B1 "Oxido acido microporoso con propiedades calaliticas, ITQ-18".

» 2.° Que fue con motivo de tal negligencia de los demandados que la patente europea niumero EP 1.211.224
Bl caducd, perdiendo Huntsman International, LLC sus derechos sobre ella.

» 3.° Declaro que D. Samuel y Ungria Patentes y Marcas, SA son responsables civiles solidarios de los dafios y
perjuicios causados a Huntsman International, LLC, por la pérdida de la patente europea nimero EP 1.211.224
B1 "Oxido acido microporoso con propiedades cataliticas, ITQ-18".

» 4.° Condeno a D. Samuel y a Ungria Patentes y Marcas, SA al pago a Huntsman International, LLC de la
suma de dinero que como indemnizacion de los dafios y perjuicios se determine en un futuro pleito sobre
los problemas de la liquidacion concreta de las cantidades a recibir, previo ejercicio de las correspondientes
acciones declarativas por la interesada.

» 5.2 Con imposicion a la parte demandada de las costas de esta instancia, si las hubiere preceptivas, siendo
a estos efectos la cuantia del pleito indeterminada».

SEGUNDO.- Tramitacion en segunda instancia.

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por la representacion de don Samuel y Ungria
Patentes y Marcas S.A.

2.- Laresolucién de este recurso correspondio a la Seccion 25.2 de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo
tramité con el numero de rollo 330/2013 y tras seguir los correspondientes tramites dict6 sentencia en fecha
13 de febrero de 2014, cuya parte dispositiva dispone:

« FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelacion interpuesto por la representacién procesal de D.
Samuel y "Ungria Patentes y Marcas, S.A.", contra la sentencia n.° 28/2013, del Juzgado de 1.2 Instancia n.°
37 de Madrid, dictada el 1 de febrero de 2013, en el juicio ordinario n.° 2.232/2010, procede confirmarla, con
imposicion de las costas procesales del recurso a la parte apelante».

3.- La procuradora dofia Macarena Rodriguez Ruiz en nombre de don Samuel y Ungria Patentes y Marcas S.A.
presento escrito solicitando aclaracién y/o complemento de esta sentencia, que se resolviéo mediante auto de
fecha 12 de marzo de 2014 que declaraba no haber lugar a la aclaracién y/o complemento de la misma.

TERCERO .- Interposicion y tramitacion del recurso extraordinario por infraccion procesal y recurso de casacion.

1.- La procuradora dofia Macarena Rodriguez Ruiz, en representacion de don Samuel y Ungria Patentes y
Marcas S.A., interpuso recurso extraordinario por infraccion procesal y recurso de casacion.

Los motivos del recurso extraordinario por infraccién procesal fueron:

« PRIMERO.- INCONGRUENCIA POR EXTRAPETITA : la sentencia objeto de recurso considera que se ha
producido una novacién contractual, cuando los fundamentos de hecho y de Derecho de la demanda no hacian
ninguna referencia a tal cuestién. Por el contrario, la demanda se basaba en la existencia de una relacién
contractual directa entre la actora y los demandados.

» Vulneracién de las normas reguladoras que regulan la sentencia.

» SEGUNDO.- Hecho o antecedente de que se debid partir por dictar sentencia: los documentos de 12 de marzo
de 2001 son unos poderes de representacion, no unos contratos.

» Vulneracion en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el articulo 24 de la Constitucion ».
Los motivos del recurso de casacion fueron:
« PRIMERO.- Vulneracién de la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la novacion subjetiva de un contrato.

» SEGUNDO.- Contradiccion de la doctrina del Tribunal Supremo relativa al principio de relatividad de los
contratos.
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» TERCERO.- Contradiccidn de la doctrina del Tribunal Supremo respecto del ambito de aplicacion de la Ley
de Contrato de Agencia».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas
para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las
partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictd Auto de fecha 4 de marzo
de 2015, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir los recursos extraordinario por infraccién procesal y de casacion interpuestos por la representacion
procesal de D. Samuel y Ungria Patentes y Marcas S.A. contra la sentencia dictada, con fecha 13 de febrero
de 2014 aclarada por auto de 12 de marzo de 2014, por la Audiencia Provincial de Madrid (Seccién 25.2), en el
rollo de apelacién n.° 330/2013 dimanante de los autos de juicio ordinario 2232/2010 del Juzgado de Primera
Instancia n.° 37 de Madrid».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposicién al recurso de casacion e infraccién
procesal, lo que hizo mediante la presentacién del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 10 de octubre de 2016 se nombré ponente al que lo es en este tramite y se acordé
resolver los recursos sin celebracion de vista, sefialandose para votacion y fallo el 24 de noviembre de 2016,
en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. El presente caso plantea, como cuestién de fondo, el incumplimiento contractual de un agente de propiedad
industrial y de la entidad de patentes y marcas de la que era administrador y propietario mayoritario, al haber
dejado caducar una patente que habia sido objeto de licencia por los titulares de la misma.

2. En sintesis, la entidad Huntsman International, LLC. formulé demanda frente a don Samuel ,
agente de propiedad industrial, administrador y propietario mayoritario de la mercantil Ungria Patentes
y Marcas, S.A., también demandada, en la que ejercitaba accion declarativa de responsabilidad civil por
incumplimiento contractual solicitando que se declarase que los demandados habian incurrido en negligencia
por incumplimiento de sus obligaciones como agentes de la propiedad industrial, en relacion al pago de
la patente europea n.° EP 1.211.224 B1 «oxido acido microporoso con propiedades cataliticas, ITQ-18». El
incumplimiento trae causa de la negligencia de los demandados que dejaron caducar dicha patente.

De la demanda, se desprende que la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y el Consejo Superior de
Investigaciones cientificas (CSIC) solicitaron ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas la patente
denominada «oxido acido microporoso con propiedades cataliticas, ITQ-18». Fue concedida la invencién el 21
de diciembre de 2001. Ungria Patentes y Marcas, S.A gané la concesién de sendos contratos administrativos
con la UPV y el CSIC, quienes otorgaron poder a Ungria Patentes y Marcas, S.A. a través del apoderamiento a
don Samuel como agente de propiedad industrial de ambas entidades, para solicitar la patente europea para
algunos paises, que se dejé caducar para algunos paises y se validé en otros. La UPV y el CSIC firmaron con
Huntsman un contrato de licencia no exclusiva sobre la patente ITQ-18. UPV remitié un correo electrénico el
31 de mayo de 2006 a Ungria Patentes y Marcas, S.A. en el que le informaba del otorgamiento de la licencia
a Huntsman y le indicaba que en relacion con el mantenimiento de la patente todas las decisiones sobre la
continuacion de la tramitacion y autorizacion de los pagos correspondientes a la patente corresponderian en
lo sucesivo a la empresa Huntsman. También le indicaba que para la autorizacién de los pagos se pusieran
en contacto con el Sr. Baltasar en una direccién de correo determinada, con copia a la UPV. Ungria acepté el
encargo pero envio los correos a una direccién de correo equivocada, lo que motivé que Huntsman no pudiera
recibir ningun envio y que se dejara caducar la patente por falta de pago de la anualidad correspondiente. La
demandante responsabiliza a Ungria de la caducidad de la patente por no remitir los correos a la direccién
que le fue indicada.

La demandada niega que mantuviera relacién contractual con Huntsman, siendo sus unicos clientes la UPV
y el CSIC, ademas de ser éstos los titulares de la patente al no haber sido transmitida, sin que el contrato de
licencia suscrito entre Huntsman y la UPV y el CSIC generase efecto alguno respecto a Ungria que no participo
en el mismo, en virtud del principio de relatividad de los contratos.

3. La sentencia de primera instancia estimd integramente la demanda. En ese sentido declaré lo siguiente. Que
quedaba acreditado que, en virtud de las obligaciones del contrato de licencia, las propietarias de la patente
hacian una cesion en favor de Hustsman de todas las decisiones sobre la continuacion de la tramitacién
y la autorizacion de los pagos correspondientes, asumiendo ésta los derechos que correspondian a los
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propietarios de la patente de modo que en el futuro cumplimiento del contrato de mantenimiento y tramitacién
de patentes suscrito entre la UPV y el CSIC y Ungria, era Huntsman quien, por cesion de los derechos de
aquéllos, debia tomar las decisiones y ejecutar los pagos. Que también ha resultado acreditado que dicha
modificacién subjetiva fue conocida y aceptada por Ungria Patentes y Marcas, S.A., pues precisamente en
cumplimiento de tal cesidon es por lo que dirigid6 sus comunicaciones recordatorias del mantenimiento y
solicitud de autorizacion de pago a Huntsman y no a los titulares de la patente. Que tampoco resultaba
un hecho controvertido que entre las obligaciones contractuales de Ungria estaba la de vigilancia de las
patentes que iban a caducar, comunicandolo a la contraparte y recabando de ella la autorizacién de los
pagos correspondientes y que de la responsabilidad contractual asumida por Ungria Patentes y Marcas, S.A.
respondia solidariamente don Samuel en virtud del articulo 9 de LCA . Que, a su vez, los términos del mandato
resultaban claros y precisos, pese a lo cual Ungria remitié los correos a una direccién equivocada, distinta
a la que figuraba en el mandato, como reconocié en la prueba de interrogatorio, por lo que nunca llegé a su
destinatario, sin que el aviso a la UPV puesta en copia pueda entenderse como suficiente, ya que no era a ella
de quien debia recabarse las autorizaciones de pago, que habian pasado a ser competencia y responsabilidad
de Huntsman. Ademas, nunca se preocup6 de obtener acuse de recibo por el destinatario y nunca comprobd
si la direccidn era errénea consultando las iniciales instrucciones. Esta negligencia ocasion6 la caducidad de
la patente por falta de pago de las tasas anuales y que Huntsman perdiera los derechos sobre ella.

Por ultimo, considerd que en el presente caso se habia producido una subrogacion subjetiva con base en los
articulos 1203 y siguientes del Cédigo Civil .

4. Interpuesto recurso de apelacion por la demandada, la sentencia de la Audiencia, con desestimacién del
mismo, confirmé la sentencia de primera instancia.

5. Frente a la sentencia de apelacién, la demandada interpone recurso extraordinario por infraccién procesal
y recurso de casacion.

Recurso extraordinario por infraccién procesal.
SEGUNDO.- Incongruencia y errdnea valoracion de la prueba. Cuestiones de indole sustantiva.
1. La recurrente interpone recurso extraordinario por infraccién procesal que articula en dos motivos.

En el primer motivo, al amparo del ordinal segundo del articulo 469.1 LEC , denuncia la vulneracion de los
articulos 216 y 218.1 LEC por incongruencia extra petita.

Argumenta que la sentencia objeto de recurso considera que se ha producido una novacién contractual,
cuando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda no hacian ninguna referencia a tal cuestion,
sino que partian de la existencia de una relacion contractual directa entre la actora y los demandados.

2. El motivo debe ser desestimado.

La sentencia de la Audiencia, no incurre en la incongruencia alegada, pues la desestimacion del recurso de
apelacién guarda una estricta congruencia con los hechos y fundamento de derecho que, alegados por la
demandante, justificaban el petitum de la demanda, que fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia.

En cualquier caso, la recurrente, a lo largo de la exposicion del motivo, lo que plantea es una cuestién de indole
claramente sustantiva que queda fuera de la naturaleza y funcién de este recurso extraordinario.

3. En el segundo motivo, al amparo del ordinal cuarto del articulo 469.1 LEC , la recurrente denuncia la
vulneracion en el proceso civil de los derechos fundamentales, con relacién al articulo 24 CE . En particular,
denuncia la infraccion de los articulos 209.3,218.2,317, 319, 324 y 326 LEC, por errénea valoracion de la
prueba documental, pues la prueba se realiza sobre unos poderes de representacién y no sobre unos contratos
como asevera la sentencia recurrida.

4. El motivo debe ser desestimado.

Aparte de la acumulacioén indiscriminada de infracciones de distinta naturaleza, la recurrente, en la linea del
anterior motivo, no impugna hechos facticos, sino la valoracién de la prueba en relacién a la consecuencia
juridica que obtiene la sentencia recurrida. De forma que dicho motivo queda fuera de la funcion y alcance que
tiene este recurso extraordinario.

Recurso de casacion.

TERCERO.- Contrato de gestion de tramitacion internacional de patentes. Incumplimiento del adjudicatario del
contrato de su obligacion de gestion con relacion al licenciatario de la patente.
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1. Larecurrente, al amparo del ordinal tercero del articulo 477.2 LEC, interpone recurso de casacion que articula
en tres motivos.

En el primer motivo, alega la vulneracion de la doctrina del Tribunal Supremo relativa a la novacién subjetiva
del contrato. Denuncia, con cardacter general, la infraccién de los articulos 1203, 1204, 1205y 1209 del Cddigo
Civil, argumentando la falta de concurrencia de los requisitos establecidos para que dicha figura opere. Cita
en apoyo de su tesis las SSTS de 18 de diciembre de 2012, 4 de abril de 2011 y 29 de abril de 2005 . Cuestiona
gue quepa la subrogacién dado el caracter administrativo del contrato de gestidn para la patente. A su vez,
argumenta que no cabe la novacién subjetiva respecto del contenido de un poder de representacion y que, en
todo caso, tampoco cabe la subrogacién dado que los titulares de la patente, son la UPV y CSIC.

2. El motivo debe ser desestimado.

En primer lugar, la formulaciéon del motivo resulta vaga e imprecisa. En este sentido, a lo largo de toda
su exposicion, no indica que doctrina concreta de la jurisprudencia ha resultado infringida por la sentencia
recurrida. Extremo que tampoco viene concretado en el acarreo de las sentencias que transcribe.

En segundo lugar, entrando en el fondo de las cuestiones que plantea, debe sefialarse lo siguiente. En el primer
término, la alegacion de la naturaleza administrativa del contrato de gestion de la patente es una cuestion
nueva, que no fue discutida ni en la primera, ni en la segunda instancia. En segundo término, ni la existencia
del poder notarial, firmado por los poderdantes (UPV y CSIC), ni la titularidad de la patente en favor de dichos
poderdantes, impiden apreciar el incumplimiento obligacional de la demandada con relacién al licenciatario
de la patente, a quien debié dirigir, tal y como aceptd, la gestién para el mantenimiento de dicha patente.

3. En el segundo motivo, la recurrente denuncia la vulneracién de la doctrina del Tribunal Supremo con relacion
con el principio de relatividad de los contratos, con cita genérica del articulo 1257 del Cédigo Civil y de las
SSTS de 6 de octubre de 2005 y 10 de noviembre de 2010 . Sostiene que aun teniendo en cuenta que se ha
producido una novacién subjetiva del contrato administrativo suscrito entre la UPV y el CSIC, de una parte y, de
otra, Ungria Patentes y Marcas, S.L., resultaria improcedente la condena de la persona fisica de don Samuel ya
que éste no fue parte en los contratos administrativos de la UPV y el CSIC puesto que éstos fueron adjudicados
por los citados entes publicos a la mercantil Ungria Patentes y Marcas, S.A.

4. El motivo debe ser desestimado.

La formulacién del motivo se realiza sin la debida técnica casacional. En este sentido se cita un precepto
genérico, el articulo 1257 del Cédigo Civil, cuya abstraccién no puede fundar, por si sola, un motivo del recurso
de casacion, ya que no se especifica la concreta infraccion de la norma al caso concreto (entre otras, SSTS
nims. 502/2013, de 30 de julio y 232/2000, de 8 de marzo ). Concrecion que tampoco se desprende de la
jurisprudencia que cita, también de un modo general.

En cualquier caso, el motivo cuestiona los hechos acreditados en la instancia, esto es, tanto la intervencion
del Sr. Samuel , como de la entidad Ungria Patentes y Marcas, S.A., como parte contratante en la relacién
contractual llevada a cabo con los titulares de la patente, UPV y CSIC, como el compromiso asumido por el Sr.
Samuel respecto de la gestion de la patente con relacion al licenciatario de la misma, la entidad Huntsman
Internacional, LLC.

5. En el motivo tercero, la recurrente denuncia la indebida aplicacién de la Ley de Contrato de Agencia al
presente caso, con cita de las SSTS de 2 de octubre de 2012 y 25 de febrero de 2009 .

6. El motivo debe ser desestimado.

La referencia que realiza la sentencia recurrida con relacién a la Ley del Contrato de Agencia se hace a mayor
abundamiento, sin incidencia en la ratio decidendi del caso, que la sentencia recurrida concreta con claridad
en la responsabilidad contractual derivada de los articulos 1101 y 1104 del Cédigo Civil .

CUARTO.- Costas y depdsitos.

1. La desestimacion del recurso extraordinario por infracciéon procesal y del recurso de casacion comporta
que las costas causadas por los mismos se impongan a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 398.1 LEC .

2. Asimismo, procede la pérdida de los depésitos constituidos para la interposicion de dichos recursos, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional 15.2 LOPJ .

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitucion, esta sala ha decidido
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1. Desestimar el recurso extraordinario por infraccién procesal y el recurso de casacion interpuestos por la
representacién procesal de don Samuel vy la entidad Ungria Patentes y Marcas, S.A., contra la sentencia
dictada, con fecha 13 de febrero de 2014, aclarada por auto de 12 de marzo de 2014, por la Audiencia Provincial
de Madrid, Seccién 25.3, en el rollo de apelacion nim. 330/2013 . 2. Imponer las costas de los recursos
a la parte recurrente. 3. Ordenar la pérdida de los depdsitos constituidos para su interposicion. Librese a
la mencionada Audiencia la certificacién correspondiente con devolucion de los autos y rollo de apelacién
remitidos.

Notifiquese esta resolucion a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Asi se acuerda y firma. Ignacio Sancho Gargallo Francisco Javier Ordufia Moreno Pedro Jose Vela Torres



