CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

CELSO RODRIGUEZ PADRON, SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL,

CERTIFICO: QUE EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL, EN SU REUNION DEL DIA DE LA FECHA, HA APROBADO EL
INFORME AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y DE LA LEY
1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

l.
ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de julio de 2013 ha tenido entrada en el Registro del Consejo
General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), el texto del Anteproyecto de
Ley de modificacion del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
aprobado por Real decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante el Anteproyecto),
remitido por el Ministerio de Justicia, a efectos de emision del preceptivo
Informe conforme a lo previsto en el articulo 108.1 de la Ley Organica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial (en adelante LOPJ).

2. La Comisién de Estudios e Informes, en virtud de la aplicacion de su
Protocolo interno, acordd designar ponente a la Excma. Sra. Vocal D2
Margarita Uria Etxebarria, y en reunion de fecha 23 de julio de 2013, aprobo

el presente Informe, acordando su remision al Pleno de este Consejo.
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Il.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCION CONSULTIVA DEL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

3. La funcion consultiva del CGPJ, a que se refiere el articulo 108 de la LOPJ,
tiene por objeto informar los anteproyectos de leyes y disposiciones generales
del Estado y de las Comunidades Auténomas que afecten total o
parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a
“normas procesales o que afecten a aspectos juridico-constitucionales de la
tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales
y cualesquiera otras que afecten a la constitucion, organizacién,

funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales”.

4. A laluz de esa disposicion legal, el parecer que a este Organo constitucional
le corresponde emitir sobre el Anteproyecto remitido debera limitarse a las
normas sustantivas o procesales que en aquélla se indican, evitando
cualquier consideracion sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al

ejercicio de la funcion jurisdiccional que éste tiene encomendada.

5. No obstante, el CGPJ se reserva la facultad de expresar su parecer también
sobre los aspectos del Anteproyecto que afecten a derechos y libertades
fundamentales, en razon de la posicion prevalente y de la eficacia inmediata
de que gozan, por disposicion expresa del articulo 53 de la Constitucion
espafiola (CE). En este punto debe partirse especialmente de los
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, en su condicién de intérprete
supremo de la Constitucion, cuyas resoluciones dictadas en todo tipo de
procesos constituyen la fuente directa de interpretacion de los preceptos y
principios constitucionales, vinculando a todos los jueces y tribunales, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5.1 LOPJ.
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6. Por dltimo, y con arreglo al principio de colaboracién entre los o6rganos
constitucionales, el CGPJ ha venido indicando la oportunidad de efectuar en
sus informes otras consideraciones, relativas, en particular, a cuestiones de
primacia normativa, técnica legislativa o de orden terminolégico, con el fin de
contribuir a mejorar la correccién de los textos normativos y, por consiguiente,
a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los
organos jurisdiccionales quienes, en Ultima instancia, habran de aplicar
posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez

aprobadas por el 6rgano competente.

1.
ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO.

7. El Anteproyecto sometido a informe, consta de dos articulos, dirigidos
respectivamente a la modificacion de cada una de las leyes a las que se
refiere el titulo del mismo, de un lado el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (en adelante LPI), y de otro la Ley de Enjuiciamiento
Civil (en adelante LECiv). La extension de las modificaciones proyectadas es
muy distinta en uno y otro caso: mientras que el articulo primero del
Anteproyecto consta de treinta y dos nameros, los cuales afectan a otros
tantos preceptos de la actual LPI, el articulo segundo consta de dos nameros,
uno de los cuales prevé modificar el art. 256.1 LECiv y el otro el art. 259.4
LECiv.

8. Por lo que se refiere a las modificaciones que afectan a la LPI, éstas se
refieren basicamente a tres areas principales: (i) limites a los derechos (en
concreto el de copia privada y el de ilustracion de la ensefianza), (ii) régimen
de la gestion colectiva de derechos de propiedad intelectual, y (iii) refuerzo de
los mecanismos de luchas contras las vulneraciones de estos derechos en el

entorno digital. A ellas se afiaden algunas modificaciones derivadas de la
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necesidad de transposicion de dos Directivas comunitarias, la relativa a la
ampliacion del plazo de proteccion de los artistas y productores fonograficos,
y la de determinados usos autorizados de las obras huérfanas. En una
enumeracion completa, pero sucinta, los extremos y preceptos a los que

afectaria la reforma son los que se indican a continuacion:

o Régimen de la compensacion equitativa por copa privada (art. 25);

o Duracién de los derechos de autor en obras musicales creadas en coautoria
(art. 28.1);

o Limite de copia privada (art. 31.2);

o Limite de ilustracion de la ensefianza (art. 32.2);

o Limite de obras huérfanas (art. 37 bis);

o Cesion de derechos del artista al productor fonografico (art. 110 bis);

o Duracién de los derechos sobre interpretaciones o ejecuciones artisticas (art.
112);

o Duracion de los derechos de los productores de fonogramas (art. 119);

0 Acciones y medidas cautelares urgentes (art. 138);

0 Gestion colectiva de derechos de propiedad intelectual (art. 147);

o0 Requisitos de las entidades de gestion de derechos de propiedad intelectual
(art. 148);
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o Autorizacién para gestionar derechos de gestién colectiva obligatoria (art.
149);

o Legitimacion de las entidades de gestion (art. 150);

o Estatutos de las entidades de gestion (art. 151.1, 5, 13y 14);
o Contrato de gestion (art. 153);

0 Reglas de reparto, pago y prescripcion de derechos (art. 154);

o Funcién social y labores de promocién a cargo de las entidades de gestiéon
(art. 155);

o Contabilidad y auditoria (art. 156);
o Obligaciones de las entidades de gestion (art. 157);
o Facultades de supervision sobre las entidades de gestion (art. 157 bis);

o Composicion y funciones de la Comision de Propiedad Intelectual, en
adelante CPI (art. 158);

o Funciones de mediacion, arbitraje, determinacion de tarifas y control de la
[Seccién Primera de la] CPI (art. 158 bis);

o Funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en el

entorno digital, a cargo de la Seccidon Segunda de la CPI (art. 158 ter);
o Competencias de las Administraciones Publicas (art. 159);

o0 Responsabilidad administrativa, Organos competentes sancionadores Yy

procedimiento sancionador (art. 159 bis);

o Clasificacion de las infracciones (art. 159 ter);
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o0 Sanciones (Art. 159 quater);
o Relacion entre limites y medidas tecnolégicas de proteccion (art. 161.1);

o Ambito de aplicacién de la Ley respecto de los artistas intérpretes o
ejecutantes (art. 164.2, 3y 4);

o Notificaciones en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de

propiedad intelectual (disposicion adicional 5%);

o Obras consideradas huérfanas conforme a la legislacibn de otro Estado

miembro de la Unidn Europea (disposicion adicional 62);

o Aplicacién transitoria de diversos preceptos introducidos por la reforma en
proyecto [arts. 28, 37 bis, 110 bis, 112 y 119] (disposicion transitoria 212);

9. El Anteproyecto se completa con una disposicion adicional, sobre “medidas
de reduccion de los costes de transaccion”; cuatro disposiciones transitorias,
sobre “notificacion edictal en los procedimientos de salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual”, “aplicacién del Plan de Contabilidad de las
entidades sin fines lucrativos”, “funciones de control y determinacién de tarifas
de las entidades de derechos de propiedad intelectual’” y “aprobacion de
nuevas tarifas”; una disposicion derogatoria Unica (en virtud de la cual
“quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan
a lo establecido en la presente Ley”), una disposicion final primera sobre
“titulo competencial” y una disposicion final segunda sobre “entrada en vigor”.
De acuerdo con esta ultima la Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su
publicacién en el Boletin Oficial del Estado (BOE), con las siguientes
salvedades:

0 “Lo dispuesto en el articulo 158 ter y concordantes”, que entrara en

vigor a los dos meses de dicha publicacion;
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o0 Lo establecido en los arts. 154.7 y 8 y 159 quater, que entrara en vigor

a los seis meses de dicha publicacion;

o Los apartados 3, 4, 5 y 6 del art. 154, que seran aplicables a las
cantidades que recauden las entidades de gestion a partir del 1 de enero

del afio natural siguiente a la publicacion en el BOE de la presente Ley.

10. En cuanto a los cambios proyectados en la LECiv, su finalidad es modificar o
agregar algunos apartados de su art. 256, en el que se enumeran las distintas
clases de diligencias preliminares que podran solicitarse para preparar un
juicio. Los cambios van dirigidos a propiciar la obtencién preliminar de datos
gue permitan la identificacién del infractor, en particular cuando se trate del
prestador de un servicio de la sociedad de la informacion o de un usuario del
mismo. La modificacion del art. 259 LECiv es fruto de la necesidad de
concordar lo que dispone este precepto con alguna de las nuevas diligencias

preliminares que se introducen en el art. 256.

11. El Anteproyecto, que incorpora una Exposicion de Motivos, va acompafado
de la preceptiva Memoria de Analisis de Impacto Normativo (MAIN), en la que
se aglutinan las memorias, estudios e informes sobre la necesidad y
oportunidad de la norma proyectada, asi como la memoria econémica y los
distintos analisis de impactos, dandose cumplimiento a lo ordenado en el
articulo 22.2 de la Ley del Gobierno y en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de

julio.
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V.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTEPROYECTO.

12. El Anteproyecto sometido a informe gira en torno a tres grandes ejes, todos
ellos relativos —segun consta en la Exposicion de Motivos— a problemas
urgentes, cuya solucion no puede esperar a la elaboracion de un proyecto
integral de nueva Ley de Propiedad Intelectual. Tales ejes principales son la
revision del sistema de copia privada, el disefio de mecanismos eficaces de
supervision de las entidades de gestion de derechos de propiedad intelectual
y el fortalecimiento de los instrumentos de reaccién frente a las vulneraciones
de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital. La
intervencidn normativa en esas tres areas nucleares iria dirigida, segun
motiva el prelegislador, “a reforzar la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual”. Esta finalidad resulta mas evidente en la tercera de las materias,
pues el fortalecimiento de los instrumentos de reaccion frente a las
vulneraciones de derechos que se producen en el entorno digital, sin duda
supone un refuerzo de la proteccion. En cambio, es menos obvia o neta en el
caso de la segunda de las areas de intervencion, ya que establecer
mecanismos mas eficaces de supervision de las entidades de gestion de
derechos de propiedad intelectual no tiene por qué atender, o no solo, a una
mayor proteccion de los derechos, sino que podria redundar en unas mayores
garantias para los usuarios que contratan con esas entidades y para sus
asociados. A ello se une que, como veremos, el Anteproyecto hace una clara
apuesta por el fomento de la gestion colectiva a través de personas que no
reunan la condicion de entidades de gestidn, personas que no estaran
sometidas a ningun tipo de supervision administrativa. Eso significa que
puede haber un ambito de gestion colectiva no supervisado en absoluto —no
ya mas o menos eficazmente—, sin que ello parezca provocar una disminucion
de la proteccion de los derechos de propiedad intelectual. En fin, es dudoso

qgue la revisién del sistema de copia privada que se proyecta realizar pueda
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implicar un refuerzo de la proteccién de los derechos de propiedad intelectual,
ya que si bien se prevé restringir el alcance del limite de copia privada, otro
tanto se planea hacer en paralelo con la compensacion equitativa a él
anudada, siendo asi que las copias que el limite dejara fuera, en principio
sujetas al derecho exclusivo de los titulares, seran dificilmente controlables

por éstos mediante un sistema de licencias.

13. Comenzando por el sistema de copia privada, el Anteproyecto profundiza en
la férmula que anticipd la disposicion adicional 102 del Real Decreto-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la correccion del déficit publico (en adelante RD-L
20/2011), consistente en financiar la compensacion equitativa por copia
privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PPGGE), en
lugar de hacerla depender de un canon sobre los equipos, aparatos y
soportes de reproduccion recaudado por las entidades de gestion. Se trata de
un sistema inédito en la Unién Europea (UE) que si bien pudo responder a
una razén de urgente necesidad en el trance de aprobacion del citado RD-L
20/2011, precisamente por esa misma causa encuentra dificil justificacion en
el contexto, mas sosegado, de la elaboracion de una ley ordinaria de reforma
de la LPI. Como veremos en el cuerpo del Informe, existen dudas de que un
sistema de pago de la compensacién equitativa por copia privada como el que
el legislador espafiol esta en vias de consolidar, se ajuste a las exigencias
derivadas del Derecho comunitario, a la luz de la jurisprudencia del TJUE en
la materia y de las Recomendaciones dadas por el Mediador de alto nivel
designado por la Comisién Europea. Por otro lado, la mas estrecha
configuracion del limite de copia privada, la cual justificaria una disminucién
de la cuantia de la correspondiente compensacion equitativa, podria situar el
limite y la compensacion en unos niveles tan exiguos que los titulares no se
vieran compensados adecuadamente del perjuicio efectivamente sufrido a

consecuencia del fendmeno de la reproduccion privada.
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14. Pasando a la gestion colectiva, son tres las medidas principales que se
destacan en la Exposicion de Motivos. En primer lugar, la introduccion de un
catalogo detallado de obligaciones de las entidades de gestion para con las
Administraciones Publicas y respecto a sus asociados, con especial atencion
a aquellas relacionadas con la rendicion anual de cuentas. En segundo lugar,
el establecimiento de un cuadro de infracciones y sanciones que permitan
exigir a las entidades de gestidn responsabilidades administrativas por el
incumplimiento de sus obligaciones legales. En tercer lugar, la delimitacién de
los ambitos de responsabilidad ejecutiva de la Administracion General del
Estado y de las Comunidades Autonomas (CC AA). Con respecto a lo
primero, la innovacion del Anteproyecto es de grado, por cuanto la Ley actual
ya prevé una serie de obligaciones para las entidades de gestién, respecto
tanto de sus usuarios, como de sus asociados y de las Administraciones
Publicas con competencias de supervision. Si es en cambio novedosa la
introduccién de un catdlogo de infracciones y sanciones, laguna que a
menudo se ha reprochado a la actual Ley, ya que en ella la Unica -y drastica—
“sancion” prevista, se limita a la revocacion de la autorizacion para actuar
como entidad de gestion, lo que ha conllevado su nula aplicacion en la
practica. En cuanto a la delimitacién de las competencias entre el Estado y las
CC AA en lo relativo a la ejecucion de las normas sobre supervision y control
de las entidades de gestion, si bien el Anteproyecto se decanta por una
opcion que resulta acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) en
la materia —recogida inicialmente en la STC 196/1997, de 13 de noviembre,
gue se pronuncid sobre la adecuacion al marco constitucional de distribucién
de competencias de varios preceptos de la Ley 22/1987, de Propiedad
Intelectual, base del actual Texto Refundido, y mas recientemente en la STC
31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Autonomia de Catalufia—, al
mismo tiempo abandona otra opcion legislativa cuya constitucionalidad habia

sido validada, siendo asi que la regulacién en proyecto puede hacer que de
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facto sea inviable que las CC AA ejerciten sus competencias ejecutivas en la

materia.

15. Por otro lado, “para reforzar las nuevas obligaciones de las entidades de
gestion”, dice la Exposicion de Motivos, se amplian las competencias de la
Seccion Primera de la Comision de Propiedad Intelectual (S1 CPI) incluyendo
entre éstas dos nuevas funciones, cuales son la de determinacion de las
tarifas para la explotaciéon de los derechos de gestidn colectiva obligatoria, y
la de control para velar por que las tarifas generales establecidas por las
entidades sean equitativas y no discriminatorias y quede garantizado el
equilibrio de las partes en la negociacion de las mismas. Como tendremos
ocasion de exponer con detalle, ambas funciones suscitan algunas dudas a
este Organo informante. En el caso de la primera son mas bien dudas
relacionadas con la mecanica del procedimiento ante la S1 CPI en el ejercicio
de la misma y sus relaciones con otras funciones atribuidas a ese mismo
organo y los procedimientos correspondientes, no en cambio con la prevision
de que las decisiones de la Comision puedan gozar de eficacia general por
virtud de su publicacion en el BOE, vinculando a sujetos que no hayan sido
parte en el procedimiento, o la de que tales decisiones sean recurribles ante
la jurisdiccién civil. En el caso de la funciéon de control, nuestras reflexiones
tendran que ver con el posible solapamiento de la misma, y de la potestad
sancionadora que conlleva, con la que ostenta otro organismo (la Comision
Nacional de los Mercados y de la Competencia) llamado a ejercer la misma
clase de supervision que se describe en el art. 158 bis.4 del Anteproyecto
aunque con caracter general. Eso podria entrafiar un riesgo de bis in idem y

de conflicto de competencias entre ambos organismos.

16. Existe alguna otra importante intervencién en materia de gestion colectiva a
la que sin embargo, llamativamente, no alude la Exposicion de Motivos. Se

trata de la modificacion del art. 150 LPI, relativo a la legitimacién que ostentan
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las entidades de gestibn de derechos de propiedad intelectual para hacer
valer los derechos confiados a su gestion en toda clase de procedimientos
administrativos o judiciales. La principal virtualidad de esta legitimacion es
que, para acreditarla, la entidad de gestiébn sélo debe aportar al inicio del
proceso copia de sus estatutos y certificacion acreditativa de su autorizacion
administrativa. Junto a ello, la vigente Ley contempla un sistema tasado de
defensas posibles del demandado, el cual s6lo podra acreditar la falta de
representacion de la actora, la autorizacion del titular del derecho exclusivo o
el pago de la remuneracion correspondiente. Frente a esta regulacién, que ha
sido refrendada por una jurisprudencia constante y sin ambages de la Sala 12
del Tribunal supremo (TS), el Anteproyecto limitaria esa ventaja procesal a los
casos en que la entidad ejerza derechos de gestidn colectiva obligatoria. De
manera consecuente, también se prevé reducir la enumeracién de vias de
defensa del demandado, pues si lo Unico en juego pueden ser derechos de
gestion colectiva obligatoria, no tiene sentido que el demandado pueda alegar
la falta de representacion de la actora o la autorizacién del titular del derecho

exclusivo, y si sdlo el pago de la remuneracion correspondiente.

17. Es decir, la modificacion del art. 150 LPI dejara a las entidades, cuando no
gestionen derechos obligatorios, sin una ventaja procesal que parece de todo
punto légica, porque de otro modo se aboca a la entidad a tener que aportar
todos los contratos de gestion de sus miles o cientos de titulares. Es dificil ver
como esta medida puede contribuir a reforzar la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual, pues sélo parece servir para favorecer la posicién
procesal del usuario demandado, que podra facilmente contrarrestar la accién

de la entidad sobre la base de una falta total o parcial de legitimacion.

18. El tercer gran eje de la reforma se refiere a las medidas tendentes a mejorar
la eficacia de los mecanismos de proteccion de los derechos de propiedad

intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital.
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Para ello, se contempla realizar dos intervenciones que venian siendo
reclamadas desde el ambito doctrinal, por ser dos piezas de facil modificacion
que podrian servir para reforzar la tutela judicial civil de los derechos de
propiedad intelectual. En primer lugar, como se indica en la Exposicion de
Motivos, se prevé “adaptar la via jurisdiccional civil para que pueda mantener
su papel de cauce ordinario para la solucion de conflictos de intereses
contrapuestos, introduciendo mejoras en la redaccion de determinadas
medidas de informacidn previa necesarias para la proteccion de los derechos
de propiedad intelectual en el entorno digital en linea”. Dicha adaptacion se
traduce en las modificaciones que afectaran a la LECiv, a fin de que quien
pretenda ejercitar una accion por infraccion de un derecho de propiedad
intelectual pueda recabar datos sobre el posible infractor, en particular
dirigiéndose a un prestador de servicios de intermediacion de la sociedad de

la informacién que preste servicios a ese aparente infractor.

19. En segundo lugar, el Anteproyecto procede a establecer una tipologia de
supuestos, frente a la monolitica redaccion del actual art. 138 LPI que habla
s6lo de “infractor”, en los que podra existir la responsabilidad de un tercero
por infraccion de derechos de propiedad intelectual. Asi, el futuro art. 138 LPI
considerara igualmente responsable a quien induzca la conducta infractora, a
quien coopere con la misma conociendo su cardcter ilicito o teniendo indicios
razonables para conocerlo, y a quien teniendo interés econémico directo en
los resultados de esa conducta, cuente con capacidad de control sobre la
conducta del infractor. Se trata de tres figuras de responsabilidad civil
extracontractual (induccién a la infraccion, contribucion a la infraccién,
beneficio-control de la actividad del infractor), que se vienen aplicando en el
ambito de las acciones de propiedad intelectual en otras jurisdicciones, y que

parece positivo introducir en el Derecho espafiol de la propiedad intelectual.
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20. Dentro todavia del bloque de medidas dirigidas a reforzar los mecanismos de
proteccion de proteccion de los derechos de propiedad intelectual en el
entorno digital, y como via paralela a la tutela prestada por los jueces y
tribunales del orden civil, el Anteproyecto efectia una revision del
procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual
regulado en el art. 158.4 LPI, cuya regulacion data de la disposicion final 432
de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible (LES), luego
desarrollada por el RD 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el
funcionamiento de la Comisién de Propiedad Intelectual. Ambas normas, en
su version proyectada, fueron objeto de dictamen por este Consejo, que
aprobo el Informe a la primera por acuerdo plenario de 28 de enero de 2010 y
el de la segunda por acuerdo plenario de 28 de septiembre de 2011. La idea,
segun se narra en la parte expositiva de la Norma ahora informada, es
concentrar las capacidades y recursos de la CPI en la persecucion de
aguellos grandes infractores que causan dafios significativos, cuantitativa o
cualitativamente, a los derechos de propiedad intelectual. Para ello, se dota a
la S2 CPI de mecanismos mas eficaces de reaccion frente a las vulneraciones
cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la informacién que
no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean
dirigidos por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboracion de
intermediarios de pagos electronicos y de publicidad. Asimismo, si se dan
determinadas condiciones, el procedimiento ante la S2 CPI podra dirigirse
contra prestadores de servicios que tengan como principal actividad facilitar la
localizacion masiva de contenidos notoriamente ofrecidos de manera ilicita,
en particular cuando ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces,
en tanto dicha actividad, al no tener las notas de neutralidad de los motores
de busqueda, o de casualidad que se da en aquellas aplicaciones que
contienen enlaces ocasionales a contenidos de terceros, “constituye —segun

la Exposicion de Motivos— una explotacion conforme al concepto general de
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derecho exclusivo de explotacion establecido en la normativa de propiedad

intelectual”.

21. Siendo esto asi —persecucion de grandes infractores y de servicios de
localizacion masiva de contenidos mediante enlaces—, no se ve por qué no
dar el paso de configurar definitivamente este procedimiento de interrupcion
de servicios de la sociedad de la informacion, o de retirada de datos, como un
mecanismo de tutela de intereses colectivos o difusos, no exigiendo que el
procedimiento deba iniciarse a solicitud del titular individual de los derechos
vulnerados, ni que deba ir referido a unos contenidos especificos, sino
legitimando a los sujetos que aglutinan intereses profesionales o colectivos a
gue pidan la intervencién de la CPI cuando detecten esa clase de infracciones
masivas, sin necesidad de que se concrete la vulneracién sobre determinadas
obras o prestaciones. Ello seria mas coherente con el contexto en el que se
inscribe, que no es otro que el art. 8.1 LSSI, en el que junto a los derechos de
propiedad intelectual se tutelan otros intereses o derechos, todos ellos de
caracter general o de naturaleza colectiva o difusa (salvaguarda del orden
publico, la investigacion penal, la seguridad publica, la defensa nacional;
proteccion de la salud publica y de los consumidores o usuarios; respeto a la
dignidad de la persona y al principio de no discriminacion; proteccion de la
juventud y de la infancia). De este modo quedaria reservada a las acciones
civiles —y eventualmente penales— la proteccion frente a vulneraciones de
concretos derechos individuales. De hecho, el dato de que el segundo parrafo
del art. 158 ter.4 LPI proyectado prevea que la S22 CPI podra extender las
medidas de retirada o interrupcion a otras obras o prestaciones protegidas
debidamente identificadas cuyos derechos representen las personas que
hayan participado como interesadas en el procedimiento, o que formen parte
de un mismo tipo de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o
circunstancias que revelen que las citadas obras o prestaciones son

igualmente ofrecidas ilicitamente, es indicativo de que el legislador esta
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girando hacia una concepcion de este procedimiento mas proxima a la
proteccion de repertorios 0 de intereses colectivos, en lugar de dirigido a la
salvaguarda de intereses o derechos individuales. Por otro lado, puesto que
se planea reforzar la tutela civil de los derechos de propiedad intelectual, tiene
menos sentido asignar a la S22 CPI una funcién de proteccion de concretos
derechos individuales, y otro tanto se desprende del objetivo declarado por el

prelegislador de tratar de concentrar las capacidades y recursos de la CPI.

22. Fuera ya de lo que pueden considerarse ejes centrales de la reforma, el
Anteproyecto incluye diversas disposiciones que atienden a la transposicion
de dos Directivas comunitarias: la Directiva 2011/77/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica
la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de proteccion del derecho de autor
y de determinados derechos afines, y la Directiva 2012/28/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos
autorizados de las obras huérfanas. Como veremos en el correspondiente
epigrafe, las observaciones que cabe hacer respecto de la parte del
Anteproyecto destinada a la transposicion de estas dos Directivas tienen que
ver con la técnica de transposicion y son, curiosamente, de signo opuesto:
mientras que en el primer caso cabe reprochar al prelegislador un excesivo
mimetismo respecto de la norma comunitaria de referencia, en el segundo lo
que se aprecia es una transposicion parcial o incompleta del contenido de la
Directiva. El Informe recomienda situarse en un punto intermedio, omitiendo
trasponer lo innecesario, agregando los elementos precisos para que la
transposicion quede suficientemente contextualizada y evitando efectuar una
transposicion a dos velocidades, de modo que ciertos elementos de la
Directiva queden plasmados en la Ley y otros se reserven para el ulterior

desarrollo reglamentario.
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23. Otra intervencion que no se inscribe dentro de ninguno de los tres ejes y que
puede considerarse motivada por una transposicion en diferido de una
Directiva, 0 por una revision de la transposicion en su dia realizada, es la que
afecta al art. 32.2 LPI (limite de ilustracion de la ensefianza). En la Exposicion
de Motivos se dice que las dimensiones de este limite quedan lejos del
alcance maximo que se le permite en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizaciéon de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en la sociedad de la informacion (en adelante DDASI), y se
alude a que en su dictamen al anteproyecto que daria lugar a la Ley 23/2006,
de 7 de julio, de reforma de la LPI para transponer la citada Directiva, el
Consejo de Estado ya advirti6 de que con esa configuracion —la actualmente
vigente— el limite podria no servir para cubrir las necesidades cotidianas del
entorno educativo. El peligro de la regulacion proyectada, como veremos, es
que el limite pueda quedar sobredimensionado, dejando excesivamente
desprotegidos los derechos de los titulares, en particular de algunos de ellos,
como serian los titulares de derechos sobre los libros de texto, los manuales

universitarios y las publicaciones a estos ultimos asimiladas.

24. Para terminar con estas consideraciones generales, debemos referirnos a la
modificacion del art. 164 LPI, en virtud de la cual se procede a redefinir el
ambito de aplicacion de la LPI en relacion con los artistas intérpretes y
ejecutantes. Nada se dice de esta modificacion del art. 164 LPI en la
Exposicion de Motivos del Anteproyecto, lo cual seguramente se explica por
el hecho de que no estaba prevista en la version originaria del mismo —la
sometida a informacion publica entre el 22 de marzo y el 17 de abril por el
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte—. Es la MAIN la que nos informa
de gque este cambio se introdujo a instancias de las alegaciones concretas de
ciertos usuarios y empresas de telecomunicacién —cita concretamente a
AMETIC, ONO, FECE, REDTEL y ASTEL-, con el objetivo declarado de
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privar del disfrute de ciertos derechos en Espafia a los artistas de
nacionalidad estadounidense hasta que Estados Unidos aplique el reciente
Tratado de Beijing sobre interpretaciones audiovisuales; ahorrando de este
modo costes, durante ese tiempo, a los usuarios espafoles. Se trata, por
consiguiente, de una modificacién que no iria en la linea proclamada en la
Exposicion de Motivos, de reforzar la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual [se supone que con independencia de si éstos pertenecen a
ciudadanos estadounidenses], sino que resulta explicitamente favorable a los
intereses de determinados usuarios, que lo son concretamente de obras
audiovisuales. En el cuerpo del Informe se analizaran las diversas
disfunciones a que podria conducir la modificacibn ahora comentada, tanto
desde el punto de vista de la propia sistematica interna de la LPI, como de la
relacion de sus normas con ciertas disposiciones convencionales de

naturaleza internacional aplicables al caso.

V.
EXAMEN DEL CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

25. Corresponde ahora examinar en detalle las distintas cuestiones enunciadas
en las consideraciones generales, comenzando por las referidas a los tres
ejes centrales de la reforma. Seguiremos el orden de exposicion de las
materias que hemos empleado en dichas consideraciones: (i) limite de copia
privada y compensacion equitativa; (i) régimen de la gestion colectiva de
derechos de propiedad intelectual; (iii) medidas para la mas eficaz proteccién
de los derechos frente a las vulneraciones en el entorno digital; (iv)
disposiciones dirigidas a transponer la Directiva de ampliacion del plazo de
proteccion de artistas y productores fonograficos y la Directiva de obras

huérfanas; (v) modificacion del limite de ilustracion de la ensefianza; y (vi)
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modificaciones que afectan al art. 164 LPI, relativo al ambito de aplicacion de

la Ley respecto de los artistas intérpretes o ejecutantes.

1. Ellimite de copia privada y la compensacién equitativa a él anudada.

a) La nueva configuracién del limite de copia privada (art. 31.2 y 3 LPI del
Anteproyecto).

26. La principal innovacion del Anteproyecto en este terreno con respecto a la
regulacion vigente, consiste en la reformulacion del limite de copia privada
plasmado en el art. 31.2 LPl. Como sabemos, tras la aprobacion del RD-L
20/2011 vy el ulterior desarrollo reglamentario de su DA 102 por virtud del RD
1657/2012, la compensacion equitativa por copia privada se satisface con
cargo a los PPGGE. El Anteproyecto no altera este estado de cosas, antes
bien se orienta a consolidarlo, y precisamente por ello lleva a cabo esa
redefinicion del limite de copia privada, a fin de que el mas exiguo montante
de la compensacién que se ha abonado y se prevé seguir abonando por el
Estado a los titulares correspondientes (en comparaciéon con lo que se
recaudaba por este concepto conforme al sistema anterior: vid. pags. 32-35
de la MAIN), resulte ajustado a los mas estrechos contornos del limite. El
prelegislador no duda en admitir que éste ha sido su modo de proceder. Asi,
dice la Exposicion de Motivos que “[e]n estas circunstancias [se refiere al
cambio de sistema instaurado por la DA 102 RD-L 20/2011] se procede a una
nueva redaccion del apartado 2 del articulo 31 del texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual que supone su restriccion (...)", mientras que en la
MAIN, tras relatar ese mismo cambio de modelo y como ha incidido en la
reduccion del montante de la compensacion, se presenta al Anteproyecto
como la culminacion de ese itinerario (pag. 35): “el anteproyecto de ley, en su
apartado que reformaria el articulo 31.2 de la Ley de Propiedad Intelectual,

propone acotar los casos de acceso legal para la realizacibn de copias
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27.

28.

privadas, razén por la cual se producird una reduccién en el perjuicio a
compensar en relacion con los afios 2013 y siguientes (mayor reduccién
cuanto antes sea la entrada en vigor de la reforma de la LPI)". Esta
descripcion no deja de resultar llamativa porque equivale a un reconocimiento
implicito de que, en tanto el limite del art. 31.2 LPI no sea reformado para
disminuir su alcance, el montante de la compensacion que se cargue a los

PPGGE con arreglo al sistema actualmente vigente, podria estar desajustado.

Esa reduccién de los contornos de la copia privada, a la que el legislador
acude a fin de conseguir una correlacion entre el alcance del limite y el
importe de la compensacion equitativa, se logra de tres maneras. En primer
lugar, puntualizando que el uso privado al que tiene que destinar la copia la
persona fisica beneficiaria del limite, para que pueda encontrar amparo en el
limite del art. 31.2 LPI, es aquél “no profesional ni empresarial, sin fines
directa ni indirectamente comerciales”. La Exposicion de Motivos conecta esta
exigencia al cumplimiento de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unién Europea. Sin embargo esta jurisprudencia, en particular la STJUE
dictada en el caso Padawan, a la que mas adelante nos referiremos, no trata
acerca de los requisitos del limite de copia privada sino de los criterios de
aplicacion del canon que sirve para compensarlo. De este modo, una cosa es
qgue el limite no ampare las copias para uso profesional o empresarial, y otra
que deban ser excluidos del canon los equipos, aparatos y soportes de
reproduccion adquiridos por profesionales o empresarios, pues aunque
pudiera estimarse que ello implica su manifiesta reserva a usos distintos de la
realizacibn de copias privadas —lo que en si es discutible—, tendria que
cumplirse ademas el segundo requisito sefialado por el TJUE, a saber, que

tales objetos no hayan sido puestos a disposicion de usuarios privados.

En segundo lugar, el Anteproyecto matiza el requisito relativo a que la

reproduccion se realice a partir de obras a las que se haya accedido
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legalmente. Lo hace, primero, para precisar algo que en la regulacién vigente
se daba por sobreentendido: que ese acceso legal a la obra implica que
debera serlo “desde una fuente licita”; y segundo para, a continuacion, indicar
en qué dos unicos supuestos se entenderad que existe tal acceso legal y

desde una fuente licita, a saber:

“1°. Cuando se realice la reproduccion, directa o indirectamente, a partir de un
soporte que contenga una reproduccion de la obra, autorizada por su titular, y

adquirida en propiedad por compraventa comercial.

2°. Cuando se realice una reproduccion individual y temporal de obras a las
qgue se haya accedido a través de un acto legitimo de comunicacion publica,
mediante radiodifusion, unicamente con el proposito de permitir su visionado

o audicion en un momento temporal mas oportuno”.

El problema de dibujar unos contornos como éstos es que dejan fuera del
limite numerosas copias, que por lo mismo pasarian a caer bajo la 6rbita del
derecho exclusivo de reproduccion de los titulares, sin que en rigor éstos
puedan ejercer un efectivo control sobre las mismas. Asi, es facil ver que los
titulares no tendran la posibilidad de comprobar si realmente el adquirente de
un soporte licito de la obra que no lo haya adquirido por compraventa
(ejemplares alquilados o prestados), o que lo haya adquirido por compraventa
no comercial (mercado de segunda mano), se abstiene de realizar una copia
para uso privado. Del mismo modo, no se aprecia de qué manera podrian los
titulares asegurarse de que los destinatarios de un acto de radiodifusion
realizan una copia temporal, Unicamente destinada a un visionado o audicidn
en un momento mas oportuno. La ostentacion de un derecho de exclusiva en
estas circunstancias resulta de escasa utilidad, y por ello el limite de copia
privada ha cubierto tradicionalmente todos esos casos, paliandose el perjuicio
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29.

30.

gue esas reproducciones ocasionan a los titulares mediante la compensacién

equitativa.

Adicionalmente, el proyectado art. 31.3 LPI dispone que, ademas de las
bases de datos electronicas y los programas de ordenador (a los que ya viene
afectando la exclusion por mandato de las Directivas 96/9/CE y 2009/24/CE),
el limite de copia privada no se aplicara a las obras puestas a disposicion del
publico cuya reproduccién se haya autorizado contractualmente. En la
regulacion actual, la posibilidad de desplazar un limite en las explotaciones
interactivas articuladas con arreglo a lo convenido por contrato, esta ligada a
que el titular de los derechos haya implementado medidas tecnolOgicas de
proteccion (art. 161.5 LPI). Ello tiene su ldgica, por cuanto no es tanto el
vinculo contractual como la existencia de la medida tecnoldgica de proteccion,
la que garantiza que el usuario respetara el repertorio de usos permitido por el
titular. En el caso de los limites conectados a un derecho de remuneracion,
como es el caso de la copia privada, la aplicacién de medidas tecnolégicas de
proteccion, al garantizar un control sobre el nimero de copias que el usuario
podra realizar, justifica una modulacion correlativa de aquel derecho. Sin
embargo, la situacion es distinta cuando —como hace el Anteproyecto— el
limite se excluye en los casos de puesta a disposicion interactiva que facilita
el acceso con arreglo a lo convenido en un contrato, sin exigir al mismo
tiempo la implementacion de medidas tecnoldgicas de proteccion. En esas
condiciones, al igual que sucedia en las situaciones a que nos hemos referido
en el paragrafo anterior, no existe realmente ninguna garantia de que el
usuario se atendrd a las restricciones convenidas en el contrato, y por
consiguiente deja de estar justificado el desplazamiento del limite v,

eventualmente, de la compensacion equitativa a él asociada.

A este respecto, el legislador deberia tener en cuenta la reciente STJUE, de

27 de junio de 2013, dictada en el caso VG Wort (asuntos acumulados C-
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457/11, C-458/11, C-459/11 y C-460/11). En ella se establece [apartado 37]
gue “[e]n el supuesto de que un Estado miembro haya decidido excluir, en
virtud de una disposicién recogida en el articulo 5, apartados 2 o 3, de la
Directiva 2001/29, en el ambito de aplicacion material de esta disposicion, el
derecho del titular a autorizar la reproduccion de sus obras o prestaciones
protegidas, un eventual acto de autorizacién adoptado por éste carece de
efectos juridicos en el Derecho del referido Estado. Por lo tanto, tal acto no
tiene repercusion alguna en el perjuicio causado al titular de los derechos por
la introduccion de la medida privativa del derecho en cuestion y, por
consiguiente, no puede tener repercusion alguna en la compensacion
equitativa, ya esté establecida esta U(ltima con caracter obligatorio o
facultativo, en virtud de la disposicion aplicable de dicha Directiva”. Dicho de
otro modo, la eventual autorizacién de copia que el titular preste en el marco
de una licencia de usuario es irrelevante cuando la propia ley ya autorice la
libre realizacion de esa copia, y por consiguiente tampoco tiene incidencia en
el calculo de la compensacion que estuviere establecida con relacion a ese
limite. Cabe dudar de si lo dispuesto en el proyectado art. 31.3.a) LPI se
aviene con esta doctrina, ya que en él se parte de la base de que el limite de
copia privada se puede ver neutralizado simplemente porque la obra se haya
puesto a disposicién del publico autorizandose, con arreglo a lo convenido en

un contrato, la reproduccién de la obra.

31. Frente a lo que se explica en la MAIN, pag. 12 (“la voluntad de las partes a
través de un contrato prevalecerd sobre el limite, es decir que el limite de
copia privada deja de tener sentido cuando es el usuario y el titular de
derechos los que pueden convenir cuantas copias se pueden realizar de una
obra determinada, sin que se esté ya ante la figura de copia privada”), debe
subrayarse que la DDASI (art. 6.4.1V) no ha querido que la mera voluntad de
las partes pueda prevalecer sobre el limite, fuera de los casos en que el titular

haya implementado medidas tecnoldgicas de proteccion, y que la doctrina de
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la STIJUE en el caso VG Wort que se acaba de resefiar no avala, sino
precisamente todo lo contrario, que en los casos descritos en ese pasaje de la
MAIN ya no se esté ante la figura de la copia privada. Asi pues, cabe sugerir
gue el futuro art. 31.3.a) incorpore la exigencia de que esas obras, puestas a
disposicion del publico y cuya reproduccion esté autorizada con arreglo a lo
convenido en un contrato, lleven ademas anejas medidas tecnoldgicas de
proteccion. Lo que sucede es que si se agregase este requisito nos
situariamos en el escenario del art. 161.5 LPI, el cual el propio Anteproyecto
hard que deje de ser aplicable al limite de copia privada al prever la supresién
de la letra a) del art. 161.1 LPI (también del art. 161.4). En resumen, para
lograr una correcta adecuacion al Derecho comunitario en la materia,
probablemente bastaria con dejar subsistente el art. 161.1.a), y obviar la
insercion de esa primera letra en el futuro art. 31.3 LPI.

b) Las reproducciones no consideradas privadas a efectos de su
compensacion y las reproducciones privadas que no dan origen a una

obligacion de compensacion (art. 25 LPI del Anteproyecto).

32. Pasemos ahora a contemplar la otra cara de la medalla del limite, es decir, la
compensacion equitativa a él anudada, cuya regulacion se localiza en el art.
25 LPI, el cual pasaria de los veinticinco apartados actuales a tan sélo cinco.
El punto de partida, como el Anteproyecto no ignora, es el art. 5.2.b) DDASI,
conforme al cual, los Estados miembros pueden establecer excepciones o
limitaciones en relacién con reproducciones efectuadas por una persona fisica
para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre
que los titulares de los derechos reciban una compensacion equitativa. De la
jurisprudencia comunitaria que ha interpretado este precepto, a la que se
alude en la Exposicién de Motivos como causante en parte de la reforma, y en
concreto de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea
(STJUE), de 21 de octubre de 2010, dictada en el célebre caso Padawan
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(asunto C-467/08), se deriva, a lo sumo, la necesidad de refinar el sistema de
canon, no la de prescindir de él por completo. En efecto, en los apartados

donde se sintetiza su doctrina, leemos:

[53] “(...), la aplicacidon indiscriminada del canon por copia privada en
relacion con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproduccion digital,
incluido el supuesto, citado explicitamente por el érgano jurisdiccional
remitente, de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las
personas fisicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no
resulta conforme con el articulo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29.

[54] En cambio, una vez que los equipos en cuestion se han puesto a
disposicion de personas fisicas para fines privados, no es necesario verificar
en modo alguno que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas
mediante aquéllos ni que, por lo tanto, hayan causado efectivamente un
perjuicio a los autores de obras protegidas.

[56] De ello se desprende que la mera capacidad de dichos equipos o
aparatos para realizar copias basta para justificar la aplicacion del canon por
copia privada, siempre y cuando dichos equipos o aparatos se hayan puesto
a disposicion de personas fisicas en condicion de usuarios privados.

[57] Esta interpretacion se ve confirmada por el tenor del trigésimo
quinto considerando de la Directiva 2001/29. Este menciona, como criterio Gtil
para determinar la cuantia de la compensacion equitativa, no simplemente el
«dafo» como tal, sino el «posible» dafo. (...).

[59] Habida cuenta de las anteriores consideraciones, (...) es necesaria
una vinculacion entre la aplicacion del canon destinado a financiar la
compensacion equitativa en relacién con los equipos, aparatos y soportes de
reproduccion digital y el presumible uso de éstos para realizar reproducciones
privadas. En consecuencia, la aplicacion indiscriminada del canon por copia
privada, en particular en relacion con equipos, aparatos y soportes de

reproduccion digital que no se hayan puesto a disposicion de usuarios
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privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a la

realizacién de copias privadas, no resulta conforme con la Directiva 2001/29".

33. Asi pues, basta con asegurarse de que esta Ultima clase de equipos,
aparatos y soportes de reproduccioén digital no quede sujeta al canon, lo que
no implica que el resto de esos objetos puestos a disposicion de usuarios
privados, en tanto no conste su reserva manifiesta a usos distintos de la copia
privada, no puedan continuar siendo gravados. La Sentencia confirma por
tanto la bondad del sistema de canon basado en la mera idoneidad de los
equipos, aparatos y soportes de reproduccion digital, combinada con un panel

de exclusiones.

34. La STJUE de 16 de junio de 2011, dictada en el caso Stichting de Thuiskopie
(asunto C-462/09) es todavia mas clara en cuanto a quién incumbe la
responsabilidad de abonar la compensacion equitativa por copia privada, que
no es otro que el sujeto beneficiado con el limite, aunque el pago de la misma
pueda verificarse indirectamente, mediante la repercusion del canon que
grave los equipos, aparatos y soportes de reproduccion. La primera de las

declaraciones finales de esa Sentencia dice:

“La Directiva 2001/29/CE (...) debe interpretarse en el sentido de que el
usuario final que realiza a titulo privado la reproduccion de una obra protegida
debe, en principio, considerarse el deudor de la compensacion equitativa (...).
No obstante, los Estados miembros tienen la facultad de establecer un canon
por copia privada que grave a quienes ponen a disposicion del usuario final
equipos, aparatos o soportes de reproduccion, siempre que estas personas
tengan la posibilidad de repercutir el importe de dicho canon en el precio de

puesta a disposicién abonado por el usuario final”.
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35.

36.

En definitiva, la jurisprudencia del TJUE dictada en interpretacion del art.
5.2.b) DDASI, no aboca a suprimir el sistema de canon por copia privada,
antes bien parece considerar que ese sistema es el Unico que garantiza,
aunque sea de un modo indirecto, que el pago de la compensacion equitativa
sea asumido por los sujetos que realizan las copias privadas. A lo sumo,
dicha jurisprudencia reclama el mayor perfeccionamiento del sistema, a fin de
que sean excluidos de gravamen los objetos que no sean empleados de

manera ostensible para la realizacion de copias privadas.

Analogamente, las Recomendaciones del Sr. Vitorino, en su condicion de
Mediador de alto nivel —designado por el Comisario europeo, Sr. Barnier—
sobre canon por copia privada y reprografia, hechas publicas el 31 de enero
de 2013, se apoyan en la premisa de que el sistema de compensacion
equitativa por copia privada es de tipo “canon” que grava equipos, aparatos y
soportes de reproduccion. Para el Mediador, la condicién de gravable de un
equipo, aparato o soporte depende Unicamente de si es técnicamente idéneo
para realizar copias, si bien eso debe combinarse con que, desde el punto de
vista del uso, solo los equipos, aparatos y materiales de reproduccion que se
pongan a disposicion de usuarios privados deban estar sujetos al canon. Las
Recomendaciones se preocupan de cémo conciliar el sistema de canon con
los principios del mercado interior. A este respecto, los Estados miembros
pueden establecer matices sobre qué equipos, aparatos y soportes materiales
deben estar gravados y cuales han de quedar exentos, pero no se detecta
margen, en el sistema que dibujan las Recomendaciones del Sr. Vitorino,
para que un Estado miembro lleve a cabo la total dispensa de gravamen para
toda clase de equipos, aparatos y soportes idoneos para la realizacion de
copias privadas, incluidos los puestos a disposicion de personas fisicas que
actlen como usuarios privados. En este sentido, el sistema de compensacion
no basada en canon que el legislador espafol proyecta consolidar, esta

llamado a producir una distorsion en el mercado interior, puesto que no es ya
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gue los equipos, aparatos y soportes de reproduccion idéneos estaran sujetos
en Espafia a un gravamen mas bajo que en otros paises comunitarios, sino
que dicho gravamen tendra un valor cero. Quienes comercialicen esa clase
de objetos destinados a consumidores espafioles no tendrian que abonar
canon alguno, que por lo mismo tampoco se repercutiia a esos
consumidores, mientras que quienes comercialicen esos mismos productos
en otro pais que prevea un sistema de compensacion basado en un canon (v.
gr. Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suecia, Holanda, Portugal) tendran que
abonarlo, y sus consumidores a la postre soportarlo.

37. Por todo ello, a juicio de este Organo, el riesgo de falta de adecuacion de
nuestro ordenamiento al Derecho de la UE, si se persiste en cargar el coste
de la compensaciéon al erario publico y en dispensar correlativamente del
mismo a los intermediarios en el mercado de equipos, aparatos y soportes de
reproduccion y a sus consumidores, no es despreciable, y podria ponerse de
manifiesto de manera temprana en forma de cuestiones prejudiciales
elevadas por algun Juez o Tribunal nacional ante el TJUE. En este sentido, no
hay que desconocer que el Reino de Esparfia afronta en estos momentos dos
denuncias ante la Comision Europea por el posible incumplimiento del
Derecho comunitario que se derivaria de la regulacién plasmada en la DA 102
RD-L 20/2011.

38. Entrando a algunos detalles de la regulacion de la compensacion equitativa,
el Anteproyecto sefiala, en su Exposicion de Motivos, que “la financiacion de
esta compensacion a cargo de los Presupuestos Generales del Estado va a
llevarse a cabo con pleno respeto del principio del justo equilibrio entre la
cuantia de aquélla y el perjuicio causado por las copias privadas realizadas al
amparo del limite, de obras protegidas, vinculacion que se plasma legalmente
en los criterios a tener en cuenta en el procedimiento de cuantificacion y

liquidacion de la obligacion compensatoria para consignar anualmente dicha
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cuantia que después se referira”. Sin embargo, el art. 25 LPI proyectado no
contiene realmente una plasmacion de los criterios a tener en cuenta de cara
a la cuantificacion y liquidacién de esta compensacion. Sus apartados 1y 2
describen la propia compensacion y los beneficiarios de la misma. Los
apartados 4 y 5 contienen diversas clases de reproducciones excluidas que
influirdn en la determinacion de la cuantia de la compensacion. Pero el
precepto no indica, con respecto a las reproducciones que si quedan
incluidas, cudles seran los factores que se tendran en cuenta para llevar a
cabo la cuantificacion. El apartado 3, que si avanza que la compensacion se
calculard sobre la base del perjuicio efectivamente causado, se remite al
procedimiento que se disefiara reglamentariamente. En la actualidad, el art.
3.2 del RD 1657/2012, tras indicar que la cuantia de la compensacién se
calculard sobre la base del perjuicio efectivamente causado a los titulares
como consecuencia del limite de copia privada, enumera hasta cinco criterios
objetivos que deberan tenerse en cuenta para la estimacion de ese perjuicio.
En opinion de este Consejo General, esos criterios, o los que en su lugar se
considere oportuno establecer de cara al futuro, deberian quedar plasmados
en la norma legal y no en el reglamento de desarrollo de la misma. De hecho,
como acabamos de ver, ése es el propdsito que se declara en la Exposicion
de Motivos, si bien después el articulado del Anteproyecto desmiente dicho

anuncio.

39. Por lo que se refiere a las exclusiones, el Anteproyecto distingue entre las
reproducciones que no se tendrdn en cuenta para la determinacién de la
cuantia de la compensacién (apartado 4 del art. 25 LPI) y las que, no obstante
su consideracion de copias privadas, no dan lugar a obligaciéon de compensar
por ser minimo el perjuicio que causan al titular (apartado 5 del art. 25 LPI).
En cuanto a las primeras, el Anteproyecto combina a su vez una clausula
general y un elenco de casos concretos. La clausula general pretende ser

reflejo de la doctrina emanada de la STJUE en el caso Padawan, sin embargo
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incorpora una matizacion que la distorsiona, pues sefiala que a los efectos de
la determinacién de la cuantia de la compensacion equitativa, “no tendran la
consideracion de reproducciones para uso privado las realizadas mediante

equipos, aparatos y soportes de reproduccion digital adquiridos por personas

juridicas que no se hayan puesto, de hecho ni de derecho, a disposicion de

usuarios privados y que estén manifiestamente reservados a usos distintos a
la realizacion de copias privadas” [en subrayado los afiadidos que incorpora el
Anteproyecto y que la Sentencia no contiene]. Pero el problema de este
primer parrafo del art. 25.4 LPI en proyecto no es tanto que afiada un matiz
que, por cierto, reduciria el alcance de la excepcion trazada por el TJUE, sino
que entra en contradiccion con una de las exclusiones enumeradas en el
segundo parrafo del precepto, y en concreto la de la letra c), conforme a la
cual no se cuantificardn las reproducciones de obras que se realicen

mediante equipos, aparatos y soportes materiales:

“[a]dquiridos por personas juridicas, administraciones publicas y profesionales

que habitualmente utilizan esos dispositivos para el ejercicio de su actividad”.

Es decir, frente al art. 25.4.1 LPI, que excluye para el calculo de la
compensacion los equipos, aparatos y soportes de reproduccion adquiridos
por personas juridicas, s6lo cuando ademas aquéllos no hayan sido puestos a
disposicion de usuarios privados y estén manifiestamente reservados a la
realizacion de copias privadas, el art. 25.4.11.c) LPI excluye, sin necesidad de
mayores exigencias, a los adquiridos por personas juridicas (también por
administraciones publicas y profesionales), basandose en el presupuesto de
que “habitualmente utilizan esos dispositivos para el ejercicio de su actividad”
(el uso del verbo en indicativo —"“utilizan™—, en lugar del subjuntivo —“utilicen”—
impide conceder valor especificativo a la frase subordinada). Por consiguiente,
mas alla de la fidelidad al pronunciamiento del TJUE en el caso Padawan, el
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prelegislador deberia evitar trazar por doble partida una misma exclusion,

rodeandola en un caso de requisitos adicionales y en el otro no.

40. Algo similar podria suceder con lo dispuesto en la letra €) de ese mismo art.
25.4 LPI proyectado, en virtud de la cual se excluyen las reproducciones
efectuadas mediante equipos, aparatos y soportes de reproduccion “que, por
sus especificaciones, tamafo, coste o demdas caracteristicas, estén
destinados objetivamente a uso empresarial o profesional”’. Si este caso,
como parece, se puede considerar embebido en la segunda de las exigencias
marcadas en la STJUE Padawan (“que estén manifiestamente reservados a
usos distintos a la realizacién de copias privadas”), tendriamos de nuevo la
reiteraciéon de una exclusién, en un caso contemplada sin mayores requisitos
y en el otro combinada con la exigencia de que los equipos, aparatos y

soportes en cuestion no se hayan puesto a disposicion de usuarios privados.

41. En fin, la exclusion de la letra d) del art. 25.4.11 LPI del Anteproyecto (“los que
estén dotados con medidas tecnoldgicas que impidan la realizacion de copias
privadas o que permitan la realizacion de un numero limitado de copias
autorizadas”), suscita dos dudas importantes. En primer lugar, no parece que
—pese a los adelantos de la tecnologia— pueda haber en el mercado equipos,
aparatos y soportes de reproduccion digital capaces de discriminar e impedir
la realizacion de copias en funcion de si éstas son 0 no copias privadas,
maxime teniendo en cuenta el surtido de requisitos legales que sera
necesario reunir en el futuro para que una copia pueda considerarse hecha al
amparo del limite en cuestion. Por otro lado, ya hemos visto que, a los efectos
tanto de la aplicacion del limite como de su compensacion, el TJUE en su
Sentencia VG Wort ha considerado irrelevante que las copias en cuestion
pudieran considerarse autorizadas; ademas de que no parece respetar el
justo equilibrio entre los sujetos afectados, fuera de los casos de perjuicio

minimo —que el Anteproyecto ya aborda en el apartado siguiente del art. 25
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LPI-, considerar que un equipo, aparato o soporte que de hecho permite la
reproduccion de un numero limitado de copias, no debe computarse en

absoluto de cara a determinar la cuantia de la compensacion.

42. En resumidas cuentas, seria aconsejable revisar las exclusiones enumeradas
en las letras c), d) y e) del proyectado art. 25.4.1 LPI. El apartado podria
perfectamente subsistir, sin quebrar el espiritu de la Norma pero logrando un
adecuado ajuste a la jurisprudencia comunitaria y evitando incurrir en
previsiones contradictorias, si se mantuviera la exclusion general del primer

parrafo y las exclusiones concretas de las letras a) y b) del segundo parrafo.

43. Si nos trasladamos a las situaciones de perjuicio minimo, en las que, a pesar
de estar en juego la realizacion de copias privadas, no se da origen a una
obligacion de compensacion (art. 25.5 LPI del Anteproyecto), este Consejo
advierte el riesgo de que se produzca una contradiccion interna con relacion
al art. 31.2.b) LPI del Anteproyecto. Si nos fijamos, las dos situaciones de

perjuicio minimo que contempla el art. 25.5 son las siguientes:

“a) La reproduccién individual y temporal por una persona fisica para su uso
privado de obras a las que se haya accedido mediante actos legitimos de
radiodifusién para permitir su visionado o audicion en otro momento temporal
mas oportuno.

b) La reproduccion por una persona fisica para su uso privado de obras o
prestaciones protegidas licitamente adquiridas por ésta al objeto de darle un

formato diferente”.

La primera de esas situaciones coincide, literalmente, con el segundo de los
casos en que, de acuerdo con el art. 31.2.b), ha de entenderse que el copista
ha accedido legalmente y desde una fuente licita a la obra de cuya copia se
trata (“cuando se realice una reproduccioén individual y temporal de obras a las
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que se haya accedido a través de un acto legitimo de comunicacion publica,
mediante radiodifusiéon, Unicamente con el propdsito de permitir su visionado
o audicion en un momento temporal mas oportuno”). Resulta pues que, por un
lado, el dato de que el copista efectie la reproduccién a partir de un acto
legitimo de radiodifusién, con el fin de usarla temporalmente para verla u oirla
en un horario distinto del de emision, aparece como exigencia para que pueda
considerarse una copia licitamente realizada, pero al mismo tiempo esa
situacion es contemplada en el art. 25.5.a) como susceptible de causar un
perjuicio minimo a los titulares, de donde no origina obligacién de
compensacion. Tenemos entonces que una primera mitad de los supuestos
de copias privadas licitas no daran origen a compensacion, por considerarlos

simultaneamente la ley situaciones de perjuicio minimo.

44. Si este efecto ya bastaria por si solo para aconsejar una cuidadosa revision
de las relaciones entre el art. 25.5 y el art. 31.2.b) LPI del Anteproyecto, tanto
mas lo aconsejara el constatar que la otra de las situaciones de perjuicio
minimo se corresponde con el primero de los casos en que, conforme al art.
31.2.b), cabe entender que se ha accedido legalmente y desde una fuente
licita a la obra: “cuando se realice la reproduccion, directa o indirectamente, a
partir de un soporte que contenga una reproduccion de la obra, autorizada por
su titular, y adquirida en propiedad por compraventa comercial’. En efecto, la
alusion del art. 25.5.b) a que la reproduccion lo sea “de obras o prestaciones
protegidas licitamente adquiridas por ésta” [la persona fisica que haga la
copia]”’, permite trazar una correlacion con la exigencia del art. 31.2.b.1°) de
que la copia se efectue a partir de un soporte adquirido en propiedad por
compraventa comercial, Unica via propiamente de adquisicién licita que el
Anteproyecto a fin de cuentas contempla. Por lo demas, el dato de que el art.
25.5.b) agregue que las reproducciones a las que ese precepto se refiere
seran las confeccionadas “al objeto de darle [a la obra, o mas exactamente al

soporte de la misma licitamente adquirido por el copista] un formato
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45.

46.

diferente”, apenas produce un efecto selectivo, ya que toda copia privada, por
definicion, encierra la traslacion de la obra desde el soporte matriz a un
soporte diferente, por lo que el cambio de formato estara practicamente
garantizado. Si el prelegislador tiene en mente un caso particular de
confeccion de copias privadas, deberia hacer un esfuerzo por encontrar una
expresion mas precisa que la de “darle un formato diferente”, que permita
advertir con nitidez que la situacion prevista en el art. 25.5.b) no es sin mas
idéntica a la prevista en el art. 31.2.b.1°), sino que se corresponde con un

subcaso de la misma.

De ser atinados, como creemos, los anteriores razonamientos, el sistema de
relaciones entre el limite de copia privada y su compensacion, tal y como
aparece disefiado en el Anteproyecto, adoleceria de un vicio estructural, dado
qgue en ninguna de las dos Unicas situaciones en las que una reproduccion
para uso privado puede confeccionarse licitamente, se prevé que las copias
asi realizadas vayan a generar obligacion de compensacioén, lo que es tanto
como decir que no habra posibilidad legal de que se genere en ningln caso
obligacion de abonar la compensacion equitativa por copia privada. Se trata,
sin duda, de un efecto no deseado, pues de otro modo careceria de sentido
gue el prelegislador hubiese redactado los cuatro primeros apartados del art.
25, destinados a regular el sistema de pago de la compensacion equitativa

por copia privada con cargo a los PPGGE.

A esta inconsistencia probablemente se llega por el afan de reducir al
maximo el ambito de aplicacion del limite de copia privada, afan por lo demas
l6gico si se piensa que, en un sistema como el del Anteproyecto, es el propio
Estado que disefia el limite el que debera sufragar después la compensacion
a él anudada. El problema es que cuando las copias privadas cuya realizacion
se permite son tan pocas, es proporcionalmente mas facil que el limite quede

situado en los dominios del perjuicio minimo. Frente a este planteamiento,
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partiendo de que la Directiva 2001/29 (Considerando [35]) sefiala que las
situaciones de perjuicio minimo no deben dar derecho a compensacion, la
delimitacion del limite tendria que hacerse de tal manera que las copias
realizables a su amparo sobrepasen de un modo significativo aquellas
situaciones de perjuicio minimo, ya que de otro modo no se cumpliria el
requisito de que el Estado miembro que incorpore el limite reconozca al
mismo tiempo una compensacion que palie de manera efectiva el perjuicio
causado por aquél. Por tanto, si el legislador quiere definir algunas
situaciones de perjuicio minimo en el art. 25 LPI, tendra que poner cuidado en
que éstas queden a suficiente distancia de las que haya tomado como
referencia para definir el propio limite de copia privada, so riesgo de que la
compensacion equitativa correspondiente quede vacia de contenido. De no
hacerse de este modo, podria suceder que a la postre el sistema disefiado
por el legislador espafiol resultase contrario al Derecho de la UE no ya por la
decision de abandonar el sistema de canon y desplazar hacia el erario publico
la carga de abonar la compensacion equitativa por copia privada, sino por una
vision excesivamente restrictiva del limite que hace equivaler las Unicas
copias privadas permitidas a las situaciones que a su vez son de perjuicio
minimo, de tal forma que la obligacion de abonar la compensacion resulta de
facto inexistente, o no capta el perjuicio realmente causado a los titulares por
copias que merecerian haber sido calificadas como licitas al amparo del

limite.
2. Régimen de la gestion colectiva de derechos de propiedad intelectual.
a) La diferenciacion entre gestion colectiva voluntaria y gestion colectiva

obligatoria a efectos del régimen de supervision y de la legitimacion procesal. El

sistema de «ventanilla Unica» para reducir costes de transaccion.
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47. Conforme al régimen vigente, quien pretenda dedicarse a la gestion colectiva
de derechos de propiedad intelectual debe ser una entidad legalmente
constituida y proveerse de una autorizacion concedida por el Ministerio de
Educacioén, Cultura y Deporte, que es objeto de publicacion en el BOE (art.
147 LPI). La autorizacién, que no es automatica y que puede ser revocada Si
la entidad incumple gravemente sus obligaciones (art. 149 LPI), exigira que la
entidad se haya dotado de unos estatutos conforme a las prescripciones
legales y demuestre reunir las condiciones adecuadas para asegurar la eficaz
administracion de los derechos cuya gestién le va a ser encomendada en
todo el territorio espafiol (art. 148.1 LPI). Una vez autorizadas, las entidades
de gestion disponen de algunas ventajas, como la especial legitimacién para
hacer valer los derechos encomendados a su gestion en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales (art. 150 LPI), pero también
guedan sujetas a diversas obligaciones, tanto para con sus socios (arts. 152-
156 LPI) como para con sus usuarios (art. 157 LPI), asi como con la
Administracion que ejerza las facultades de vigilancia (art. 159 LPI). Con
arreglo a la redaccion del art. 147 LPI, es dudoso que un sujeto no constituido
ni autorizado como entidad de gestion pueda realizar una gestion colectiva de
derechos de propiedad intelectual, pero en todo caso, aun admitiendo que asi
fuera, parece claro que no recibiria el estatus de entidad de gestion, ni
gozaria de ninguna de las ventajas que la Ley dispensa a esta clase de
entidades, aunque tampoco se le podrian exigir las obligaciones que a estas

entidades se les imponen.

48. En el modelo del Anteproyecto, sin embargo, se da plena carta de naturaleza
a esa posibilidad, al admitirse que “[lJa administracion y gestién de derechos
de explotacién u otros de caracter patrimonial, por cuenta y en interés de
varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual, podra
desarrollarse por cualquier persona fisica o juridica legalmente constituida, a

excepcion de los derechos de gestion colectiva obligatoria que seran
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gestionados exclusivamente por las entidades de gestion de los derechos de
propiedad intelectual autorizadas” (art. 147 LPI del Anteproyecto). Es decir, si
el Anteproyecto es aprobado en sus actuales términos las entidades de
gestion colectiva seran las Unicas que podran gestionar derechos de gestion
colectiva obligatoria, pero no las Unicas que podran gestionar colectivamente
derechos de propiedad intelectual. Los gestores no autorizados podran llevar
a cabo, a semejanza de lo que puede hacer actualmente un titular individual
pero por cuenta y en interés de varios titulares, la administracion de derechos

de gestion colectiva voluntaria.

49. Sin embargo, el Anteproyecto no se limita a ampliar el abanico de entes que
podran desarrollar una actividad de gestidn colectiva voluntaria, propiciando la
aparicion de esos sujetos no autorizados junto a las tradicionales entidades
de gestidn, sino que aprovecha para introducir importantes novedades en la
regulacion de las entidades de gestion, autorizadas como tales, sujetandolas
a un régimen de transparencia y supervision mas severo que el actual, lo que
contrasta con el dato de que los gestores no autorizados no queden sujetos a
ningun régimen de control, no ya a uno inferior en grado. Esto seria indicativo
de que la unica gestidn colectiva que al legislador le parece importante
someter a supervision es la obligatoria, no la voluntaria. Sin embargo, el
proyectado art. 149.1 LPI, entre las condiciones que la Administracion
competente debera tener en cuenta para conceder o no la autorizacion como
entidad de gestion, menciona en su letra d) la de que la entidad solicitada
acredite “la representacion de un repertorio de obras y prestaciones
protegidas espafiolas y extranjeras de gestion colectiva voluntaria”. Esta
exigencia, ademas de revelar una cuestionable necesidad de interconexion
entre gestion colectiva obligatoria y voluntaria, implica que en el mercado de
la gestidn colectiva voluntaria habra dos tipos de agentes realizando la misma
actividad, unos no sujetos a control (los gestores no autorizados) y otros si

(las entidades de gestion), ya que el régimen de obligaciones y supervision de
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las entidades de gestién no se limita a la parte de su actividad relativa a la

gestion colectiva obligatoria.

50. Ello no parece coherente, ni tampoco se orienta a lograr que el ambito de la
gestion colectiva quede en su conjunto sujeto a mayor vigilancia, sino
estrictamente la parte del mismo protagonizado por las entidades de gestion.
Es posible que tenga sentido introducir un mayor control cuando el gestor
administra ademas derechos de gestion colectiva obligatoria, pero eso no
esta refiido con mantener también un cierto grado de supervision de la
actividad de los gestores que soOlo se ocupan de administrar derechos de
gestion colectiva voluntaria (la MAIN, pag. 16, habla en términos genéricos de
“promover la eficacia del sistema de gestion colectiva de derechos de
propiedad intelectual”). Por poner sélo un ejemplo, no parece que haya
especial impedimento para aplicar a los gestores no autorizados obligaciones
de informacion, transparencia y rendicion de cuentas como las previstas para

las entidades de gestion en las letras €), g) o i) del proyectado art. 157.1 LPI.

51. En otro orden de cosas, exigir como condicion para operar como entidad de
gestion la acreditacion de ostentar la representacion de un repertorio de
gestidon colectiva voluntaria, implica desconocer que en algunos sectores los
titulares apenas tienen derechos exclusivos susceptibles de gestion voluntaria
(artistas intérpretes o ejecutantes), o los que tienen no desean gestionarlos

colectivamente (productores fonograficos y audiovisuales).

52. Junto a las razones expuestas, las cuales avalarian por si solas la supresion
de la prevision contenida en la letra d) del art. 149.1 LPI del Anteproyecto,
cabe anotar todavia una mas, y es que dicha prevision parece impedir la
posibilidad de que las entidades de gestion se disocien y den lugar a la
creacion de dos subentidades, una consagrada a los derechos de gestion

colectiva obligatoria y la otra a los derechos de gestion colectiva voluntaria. El
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propdsito al cual tenderia esa disociacién es tan simple como evitar que el
severo régimen de obligaciones no contrapesadas por ninguna ventaja que se
prevé aplicar a las entidades de gestion, se extienda también a la parte de su
actividad relativa a los derechos de gestién colectiva voluntaria. En efecto,
mientras que se seguiran aplicando a las entidades de gestidn los requisitos
de partida (v. gr. ausencia de animo de lucro, medios econdmicos suficientes,
estatutos conforme a prescripciones legales), asi como las obligaciones, tanto
para con sus socios (v. gr. en materia de contabilidad y reparto), como para
con sus usuarios (v. gr. la obligacién de contratar en condiciones equitativas,
la de establecer tarifas generales, las de facilitar informacion transparente) y
para con la Administracion (v. gr. deberes de suministro de informacion y
documentacion), con independencia de que actlen administrando derechos
de gestion colectiva obligatoria o voluntaria, los gestores no autorizados
podran tener animo de lucro, no tendran por qué proveerse de estatutos
ajustados al art. 151 LPI, no deberan reunir las exigencias previstas en el art.
148.1 del Anteproyecto, no tendran que atender las obligaciones previstas en
los arts. 154, 155, 156 y 157 LPI, ni estaran sujetos al régimen de vigilancia
administrativa o expuestos al régimen de infracciones y sanciones que disefia
el Anteproyecto. Es cierto que, a cambio, no podran administrar derechos de
gestion colectiva obligatoria, ni beneficiarse de la legitimacion especial de que
si gozan las entidades de gestién para ejercer los derechos confiados a su
gestion y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y
judiciales, pero conforme al Anteproyecto esta legitimacion de las entidades
de gestidén ya no les beneficiard en el ambito de toda su actividad sino sélo
cuando actuen en ejercicio de derechos de gestion colectiva obligatoria.

53. En este sentido, como anticipdbamos en las consideraciones generales, la
modificacion del art. 150 LPI es una de las mas trascendentales en el ambito
de la gestion colectiva de todas las que introduce el Anteproyecto, puesto que

afecta a un factor clave, ya que dependiendo de como se configure esa
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legitimacién el cometido de estas entidades, en la casi totalidad de sus
ambitos de actuacion, puede verse facilitado o por el contrario dificultado. En
la actualidad, las entidades de gestién pueden acreditar su legitimaciéon ad
causam en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales mediante
la aportaciéon al inicio del proceso de una copia de sus estatutos y una
certificacion acreditativa de su autorizacion administrativa. Se trata de una
especificacion de la exigencia general plasmada en el art. 264.2° LECiv,
conforme al cual, con la demanda, la contestacibn o, en su caso, al
comparecer a la vista de juicio verbal, habran de presentarse, aparte otros
documentos, los que acrediten la representacién que el litigante se atribuya.
En el modelo del Anteproyecto este sistema de legitimacion especial, que
permite a las entidades hacer valer de manera colectiva todos los derechos
confiados a su gestion, y aun todos los derechos de la categoria que la
entidad administre con arreglo a sus estatutos, pasa a aplicarse Unicamente a
las actuaciones que la entidad lleve a cabo en ejercicio de derechos de
gestion colectiva obligatoria. Se trata de un cambio esencial en materia de
legitimacion de las entidades de gestion, sobre el que sin embargo no se
facilita ninguna explicacion ni en la Exposicion de Motivos ni en la MAIN, lo
que impide conocer el fin al que obedece o los beneficios que se espera

obtener de esta medida.

54. El razonamiento implicito que parece inspirar la medida es que solo debe
facilitarse la legitimacion de las entidades de gestion cuando éstas actien en
el ejercicio de derechos cuya gestion les corresponda asumir, de manera
necesaria y exclusiva, por virtud de un mandato legal, ya que entonces su
funcién es al mismo tiempo una carga que les viene legalmente impuesta y
una suerte de servicio de interés general. Sin embargo, aunque con menor
intensidad, esas notas también se dan en la gestion colectiva voluntaria que
desempefian estas entidades. Asi, las entidades de gestion, incluso cuando

actuan administrando derechos de gestion colectiva voluntaria, no son libres
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de aceptar o denegar la encomienda que deseen realizarles los titulares. De
conformidad con el art. 152 LPI, que el Anteproyecto no prevé reformar, “las
entidades de gestion estdn obligadas a aceptar la administraciéon de los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual que les sean
encomendados de acuerdo con su objeto o fines”. Junto a ello, puede decirse
que la gestion colectiva voluntaria ejercida al nivel en que lo hacen las
entidades de gestion satisface un cierto interés general, o al menos diversos
grupos de intereses colectivos: primero, solventa el problema que para cada
titular de derechos supondria ocuparse, a titulo individual, de localizar a todos
los potenciales usuarios de sus obras o prestaciones, asi como de dar los
pasos necesarios en orden a facilitarles la pertinente licencia y cobrarles la
remuneracion; segundo, resuelve las dificultades en que se encontraria un
usuario cualquiera, si en lugar de obtener una licencia para explotar las obras
o prestaciones del repertorio de una entidad de gestion, tuviera que
procurarse una autorizacion especifica para cada una de las que pretende
utilizar; tercero, igualmente el publico sale beneficiado, pues de un lado el
ahorro en costes de negociacion a cargo de los utilizadores redundara en una
mas intensa explotacion de las obras y prestaciones, que por lo mismo se
haran mas asequibles al publico, y de otro, en la medida en que sus ingresos
se incrementen, los autores y demas titulares se veran estimulados para

seguir realizando nuevas creaciones y prestaciones protegidas.

55. De hecho, la propia Ley admite que las entidades desempefian una mision
cercana al servicio publico, razén por la que en definitiva somete su actividad
a la obtencién de una autorizacion administrativa, que no sélo se liga al dato
de que vayan a administrar derechos de gestion colectiva obligatoria, porque
en ese caso no tendria sentido que el proyectado art. 149.1.d) LPI subordine
el otorgamiento de esa autorizacion administrativa a que la entidad solicitante
acredite la representacion de un repertorio de obras y prestaciones protegidas

espafiolas y extranjeras de gestién colectiva voluntaria [sic; es obvio que
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deberia decir “obras o prestaciones”]. Desde otro punto de vista, el hecho
mismo de que las entidades de gestion tengan que acreditar la representacion
de un repertorio de gestion colectiva voluntaria, ademas de aportar unos
estatutos conformes con las prescripciones legales, acreditar experiencia en
la administracion de derechos de explotacion de los titulares de derechos
comprendidos en su gestion, y disponer de medios econdémicos y técnicos
demostrables que aseguren una eficaz administracion de los derechos para
los que solicitan autorizacién en todo el territorio espafiol (vid. letras a/ a ¢/ del
art. 149.1 LPI del Anteproyecto), parece constituir un conjunto de condiciones
lo suficientemente exigente como para conferirles, por contraposicion a los
gestores privados que operan sin necesidad de recabar autorizacion
administrativa, esa legitimacion procesal especial del art. 150 LPI, también
para la parte de su actividad relativa a los derechos de gestidon colectiva

voluntaria.

56. En general, el hecho de que las entidades de gestion estén sometidas a un
mismo régimen de supervision y control administrativo para todas sus facetas
de actividad —al que obviamente no estan sujetos los gestores privados no
autorizados— hace dificil de justificar que, a la hora de regular su legitimacion,
el legislador si trace una distincién entre la gestion colectiva obligatoria y la
voluntaria. Si solo la primera es de la suficiente entidad como para merecer
que las entidades se beneficien de la legitimacion especial del art. 150 LPI,
siendo la segunda una mera actividad inter privatos que no merece un
tratamiento singular en sede de legitimacion procesal ad causam, entonces
tampoco deberia merecer un mismo trato desde el punto de vista de su
sujecion a la vigilancia administrativa. Y si se llega a la conclusion de que esta
actividad, pese a no reunir la nota de interés general suficiente como para
extenderle el beneficio de la especial acreditacion de su legitimacion, si
merece ser tratada como la gestion colectiva obligatoria desde la Gptica del

control administrativo, entonces este mismo control deberia imponerse a los
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gestores libres que, a pesar de no obtener autorizacibn administrativa,

realizan la misma clase de gestion colectiva voluntaria que las entidades.

57. Hay pues, o al menos asi lo entiende este Consejo, un poso de contradicciéon
interna en el sistema disefiado por el prelegislador, que obligaria a repensar y
ajustar mejor las diferentes piezas del modelo. Pero, mas alla del problema de
coherencia interna de la Norma, debe ponerse en valor la relevancia de que
las entidades de gestion gocen sin mutilaciones de esa especial legitimacion
del art. 150 LPI, la cual no debe verse afectada por el hecho de que se quiera
abrir la posibilidad de que gestores privados no autorizados pasen a convivir
con las entidades si autorizadas en el ambito de la gestion colectiva
voluntaria. Y es que esta en juego que las entidades puedan desarrollar una
eficaz labor de defensa y proteccion de los derechos que representan. Esto
es algo que el TS ha dejado claro a lo largo de una extensa y reiterada
jurisprudencia sobre la materia, que deberia haber estado mas presente de lo
gue seguramente lo ha hecho en la mente de los redactores del Anteproyecto.
Esa jurisprudencia arranca de dos conocidas Sentencias de la Sala 12 del TS
de 29 de octubre de 1999 (la num. 880/1999 y la num. 881/1999), y se repite
en numerosas resoluciones posteriores entre las que cabe citar, sin animo
exhaustivo, las de 18 de octubre de 2001, 18 de diciembre de 2001, 15 de
julio de 2002, 24 de septiembre de 2002, 31 de enero de 2003, 10 de mayo
de 2003, 24 de noviembre de 2006, 12 de diciembre de 2006, 16 de abril de
2007, 8 de junio de 2007 y 15 de enero de 2008. A modo de resumen, cabe
citar el razonamiento plasmado en el F. J. 2 de la STS num. 881/1999, de 29
de octubre de 1999 [la alusion al art. 135 de la LP1/1987 debe entenderse
hecha al actual art. 150 LPI]:

“Cuando el art. 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, redaccion de 1987,
establece que «las entidades de gestibn una vez autorizadas, estaran

legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para
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ejercer los derechos confiados a su gestion y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos o judiciales», debe entenderse partiendo de lo
antes dicho, que la expresion «derechos confiados a su gestion» puesta en
relacion con la de «en los términos que resulten de sus estatutos», se refiere
a aquellos derechos cuya gestion «in genere» constituye, de acuerdo con los
estatutos, el objeto de actuacion de la entidad de gestion, no a los concretos
derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de los mismos
o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, les hayan sido
encomendados para su gestion; se atribuye asi a la SGAE legitimacion para
la defensa en juicio de los derechos a que se extiende su actividad; entender,
como hace la Sentencia recurrida, que es necesaria la acreditacion
documental, al amparo del art. 503.2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la
relacion contractual establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares
del derecho de comunicacion publica o de los acuerdos con otras entidades
de idéntica funcion gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad de
derechos de autor, el sistema de proteccion establecido en la Ley, al no
alcanzar la asi dispensada los caracteres de real, concreta y efectiva que el
Texto Legal propugna, resultando defraudados los intereses generales en la
proteccion de la propiedad intelectual que justifica la concesion de
autorizacion administrativa a las entidades de gestion [art. 133.1 c) de la Ley
de 1987].

El art. 503.2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de interpretarse a la luz de
la realidad social del tiempo en que se aplica (art. 3.1 del Cddigo Civil),
realidad social actual que difiere sensiblemente de aquella existente en el
momento de la publicacién de la Ley, en que los litigios se desarrollaban entre
personas facilmente determinables y cuya representacion era facil acreditar
mediante la aportacion de los correspondientes documentos, no existiendo un
trafico juridico en masa, como es el que justifica la existencia de las entidades

de gestidén colectiva de derechos de autor y para la defensa de intereses
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colectivos como las organizaciones de consumidores y usuarios, lo que
dificulta y hace extremadamente gravoso para estas entidades que tienen
encomendada la proteccion y defensa de determinados derechos e intereses
legitimos, la acreditacion individualizada de cada uno de sus miembros en los
procesos en que sean parte; de ahi que el legislador, unas veces de forma
expresa (...) y otras de forma presunta, con presuncion que ha de entenderse
«iuris tantum», atribuya legitimacion a las entidades y asociaciones
encargadas de la proteccion y defensa de determinados derechos e intereses,
sin necesidad, por tanto, de acreditar la representacion de cada uno de sus
miembros y asociados. Entre esas entidades a las que se reconoce
legitimacion presunta, nacida del régimen juridico a que estan sometidas y de
los derechos que gestionan, estan las entidades de gestion de los derechos
de autor para cuando se trata de la defensa de los derechos de comunicacion
que requieren una autorizacion global [art. 142.1 a) de la Ley de 1987]. En
consecuencia, basta a la SGAE para la defensa en juicio de los derechos a
que se refiere el litigio con la aportacion de la autorizacidon administrativa que
la habilita para gestionar esta modalidad de derechos de autor y los Estatutos
aprobados por el Ministerio de Cultura, para tener asi por cumplido lo exigido
en el art. 503.2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil (...)".

58. Del pasaje transcrito se desprende ademas una cuestion trascendental y es
que, a falta de poder acreditar su legitimacion mediante copia de sus
estatutos y certificacion de su autorizacion administrativa, la alternativa para
las entidades seria la aportacién de todos los contratos de gestién por los que
los titulares —a veces decenas de miles— les han hecho encomienda de sus
derechos. Esa era la via de defensa del demandado en el litigio resuelto por
la Sentencia resefiada y ésa seria, a no dudarlo, la que se plantearia por
cualquier demandado al que se dirigiese una entidad de gestion en ejercicio
de derechos de gestion voluntaria, en cuanto la proyectada reforma del art.

150 LPI fuese objeto de aprobacion. Seria pues oportuno que, si no el
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mantenimiento del ambito actual de aplicacion del segundo parrafo del art.
150 LPI, al menos el futuro texto legal procediera a clarificar a través de qué
via podran las entidades de gestion acreditar su legitimacion cuando actuen
ejercitando derechos de gestion colectiva voluntaria. Y es que, en rigor, la
norma proyectada, cuando especifica como podran acreditar su legitimacion
las entidades de gestién cuando actien en el ejercicio de derechos de gestion
colectiva obligatoria, estd proporcionando solo la mitad de la informacion
necesaria. Junto a ello deberia concretar si en el ambito de los derechos de
gestidn colectiva voluntaria, a fin de acreditar la legitimacion, habr4 de estarse
a una aplicacion sin mayores matices del art. 264.2° LECiv, o si acaso podria
articularse algun mecanismo alternativo de acreditacion que evitase a las
entidades tener que aportar una documentacién tan voluminosa y costosa de
actualizar como seria la copia de todos los contratos de gestion que tengan
suscritos con sus titulares (v. gr. certificacion del secretario de la entidad por
la que dé fe de que los titulares afectados han contratado en efecto con la

entidad demandante la gestién de sus derechos).

59. Para finalizar con este epigrafe, debe mencionarse la repercusion que para
las entidades de gestion tendra lo previsto en la disposicion adicional 12 del
Anteproyecto (“Medidas de reduccién de los costes de transaccion”), y en
particular su segundo apartado, en virtud del cual:

“2. Cuando una misma actividad econémica requiera la explotacién de obras y
prestaciones protegidas que afecte a varias categorias de derechos de
propiedad intelectual y el colectivo de usuarios que la ejerza sea significativo,
las entidades de gestién que los administren deberan actuar conjuntamente o
bajo una sola representacién frente a dichos usuarios en todo lo relacionado

con la negociacion, facturacién y pago”.
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Esta disposicidn seria la respuesta a la demanda de diversos colectivos de
usuarios que venian reclamando la instauracion de un sistema de «ventanilla
Gnica», a fin de evitar tener que negociar y liquidar el pago de los derechos
con cada una de las entidades que representen a las diferentes categorias de
titulares afectados por los actos de explotacién realizados por un determinado
usuario. Sin duda, el sistema de ventanilla Unica es beneficioso para los
usuarios y la reduccion de costes de transaccion puede beneficiar también a
los titulares, si bien hay que evitar que con la implementacién de una férmula
de este tipo los costes de transaccion, en lugar de reducirse, simplemente se
trasladen del ambito externo de las relaciones entre entidades y usuarios al
ambito interno de las relaciones entre las diferentes entidades que conforman

la ventanilla.

60. El modelo de ventanilla Gnica no es ajeno por completo a la regulacion actual
del sistema de la LPI, la cual prevé ya que determinados derechos otorgan a
dos grupos de titulares el poder de exigir el pago de una remuneracién
equitativa y unica de manos de los usuarios correspondientes. Es el caso de
la remuneracion conectada con la comunicacion publica de fonogramas, que
es Unica desde el punto de vista del usuario obligado a abonarla y debe
repartirse entre los diferentes titulares —a falta de acuerdo entre ellos por
partes iguales— por medio de las entidades que los representan (vid. arts.
108.4 y 116.2 LPI). En la practica las entidades de gestion de los artistas y de
los productores fonograficos (AIE y AGEDI respectivamente) han creado un
Organo Conjunto de Recaudacion, que viene funcionando desde hace varios
afios, y que constituye un buen ejemplo de ventanilla Unica altamente
satisfactorio para todas las partes implicadas. En fechas recientes, ambas
entidades han firmado a su vez un acuerdo de colaboracion con SGAE, de
forma que esta entidad resulta facultada para asumir la representacion de
AGEDI y AIE en orden a la gestion de los derechos de comunicacion publica

sobre los fonogramas y las interpretaciones en ellos registradas. Gracias a
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este acuerdo, el usuario podra liquidar ante SGAE, en un solo acto, los
derechos correspondientes a las tres categorias de titulares: autores, artistas

y productores.

61. El precepto que el prelegislador prevé incluir a través de esa disposicion
adicional 12 del Anteproyecto, pivota en torno a un factor clave, cual es que la
actividad econdmica de referencia, sobre la que se proyectan derechos de
propiedad intelectual pertenecientes a diversas categorias de titulares vy
gestionados por entidades de gestidon distintas, sea ejercida por un colectivo
de usuarios significativo. Ello excluye, por tanto, al usuario aislado, que no
pueda considerarse perteneciente a un colectivo, pero también al que
pertenezca a un colectivo si éste no alcanza el rango de significativo. Quizas
seria adecuado disponer que, por via de desarrollo reglamentario, el Gobierno
determine un catalogo de colectivos de usuarios de las entidades de gestion
que deban considerarse significativos a estos efectos, o bien otorgar
facultades a la Comision de Propiedad Intelectual para que elabore y
actualice dicho catalogo. De otro modo, la aplicacion practica de esta

disposicion resultara problematica.

62. Mas alla de lo anterior, no puede dejar de llamarse la atencién sobre el
contraste que viene dado por la finalidad que persigue el precepto que ahora
venimos analizando, cual es el de concentrar el nUmero de los interlocutores
con los que tendran que negociar los sujetos que en su actividad utilicen
obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, y los
efectos que esta llamada a provocar la prevision del proyectado art. 147 LPI,
el cual propicia la aparicion de gestores colectivos privados no autorizados,
con capacidad para gestionar derechos de gestion colectiva voluntaria. Esta
disposicion esta llamada a provocar la fragmentaciéon de los repertorios de las
entidades de gestion y a multiplicar el nUmero de agentes en el mercado de la

gestion colectiva, incrementando y no reduciendo los costes de transaccion.
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Para el usuario existirA mayor incertidumbre sobre cual es el sujeto que
puede otorgarle la licencia de utilizacidon que necesita, para el gestor y las
entidades dedicadas a la gestion colectiva voluntaria se incrementara el coste
de acreditar su respectiva legitimacién, dada la modificacién del art. 150 LPI,
y en suma todo ello redundara en una menor eficiencia y un encarecimiento
de la gestion colectiva voluntaria, lo que ira en detrimento de los titulares (a
los que se repercutiria un descuento por administracion mas elevado) o de los
usuarios (a los que se cobraria una tarifa mas alta). En consecuencia, puede
ser oportuno comprobar el grado de equilibrio en que se encuentran el art.
147 LPl y la disposicion adicional 12 del Anteproyecto, pues todo apunta a que

la relacion entre ambas normas es de tension y no de armonia.

b) Las nuevas funciones de la Seccion Primera de la Comisién de Propiedad

Intelectual en materia de fijacion de tarifas y control de las entidades de gestion.

63. Apenas dos afios después de la ultima modificacion del art. 158 LPI, relativo
a la composicion y funciones de la Comision de Propiedad Intelectual, que se
produjo en virtud de la disposicion final 432 de la LES, el prelegislador planea
una nueva reforma de ese precepto, que aparece subdividido en un art. 158
(composicion y funciones de la CPI), un art. 158 bis (funciones de la S1 CPI) y
un art. 158 ter (funcién de la S2 CPI), fundamentalmente para dotar a su
Seccion Primera de dos nuevas funciones (fijacion de tarifas y control ex ante
de las entidades de gestion), ademas de para efectuar un desarrollo mas
pormenorizado de la funcién de salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual en el entorno digital, puesta a cargo de su Seccion Segunda. Las
restantes funciones de la S1 no son objeto de modificacion sustancial, aunque
si se advierten algunos ajustes de redaccion. Quizas el mas llamativo sea la
sustitucion de la referencia que actualmente se contiene en el art. 158.3.1°.b)
LPl a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LArb), por la Ley
5/2012, de 6 de julio, de Mediacion en Asuntos Civiles y Mercantiles (LMACM)
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[vid. art. 158 bis. 1.b) LPI en proyecto], de tal forma que cuando la Comision,
actuando en su funcién de mediacion, presente a las partes una propuesta
que resulte aceptada, su resolucidon ya no surtira los efectos previstos en la
LArb sino en la LMACM. Como este Consejo ya tuvo oportunidad de sefialar
con ocasion de su Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el
funcionamiento de la Comisién de Propiedad Intelectual, la mediacion que
realiza la S1 CPI es una mediacioén sui generis, proxima al arbitraje en cuanto
a su procedimiento y resultado, y en esa misma medida alejada de la
mediacién ordinaria, ahora plasmada de forma modélica en la LMACM. La
mediacion comun estad presidida por el principio de neutralidad (art. 8
LMACM), llegando como maximo a preverse que el mediador despliegue una
conducta activa tendente a lograr el acercamiento de las partes (art. 13.2
LMACM), pero desde luego no la formulacion de propuestas de solucion por
el propio mediador, ni mucho menos propuestas que comprometan a las
partes a menos que muestren una expresa oposicion a las mismas, como es
el caso de la S1 CPI. Por esta razén, a pesar de lo que pueda dar a entender
el término “mediacion” empleado en el art. 158.3.1° LPI, tiene mas sentido
continuar contemplando que la resolucion que la S1 CPI dicte en el supuesto
a que hemos hecho referencia surta los efectos previstos en la LArb. A ello se
afiade otro motivo, y es que no parece de recibo someter a la decision de la
S1 CPI, para su ejecutividad, al tramite de protocolizacién notarial que en
cambio es preciso en una mediacion ordinaria (art. 25 LMACM vy art. 517.2.2°
LECiv), ni tampoco que la Unica accion que pueda ejercitarse frente a ella sea
la de nulidad por las causas que invalidan los contratos (art. 23.4. LMAMC),
adaptandose mejor a ella las caracteristicas de los laudos arbitrales: fuerza
de cosa juzgada, posibilidad de ejercitar la accion de anulacion ante los
organos del orden civil, y solicitud de revisidon conforme a lo establecido para

las sentencias firmes (arts. 40 a 43 LArDb).
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64. Pasando a la nueva funcién de fijacion de tarifas que se atribuye a la S1 CPI,
en virtud del art. 158 bis.3 LPI del Anteproyecto, deben observarse las
diferencias que presenta con respecto a la funcion de fijacion de cantidades
sustitutorias de las tarifas a los efectos sefialados en el art. 157.2 LPI (pago
bajo reserva o consignacion que permite entender concedida la autorizacion
correspondiente en tanto las partes no lleguen a un acuerdo). En primer lugar,
mientras que esta Ultima funcion se aplica en el ambito de las tarifas fijadas
para utilizaciones que necesitan de una autorizacion, por estar en juego un
derecho exclusivo, la nueva funcién que se proyecta asignar a la S1 CPlI lo es
para “la determinacion de las tarifas para la explotacién de los derechos de
gestion colectiva obligatoria” (la terminologia podria depurarse, pues no
parece del todo correcto hablar de “explotacién” de “derechos de gestién
colectiva obligatoria”, mientras que el término “derechos de remuneracion”
podria ser mas apropiado que el de “tarifas”, precisamente a fin de marcar el
contraste con los supuestos de derechos exclusivos del apartado anterior). En
segundo lugar, el proyectado art. 158 bis.3 LPI no alude a la fijacion de
cantidades sustitutorias de las tarifas, sino a la fijacion de las tarifas en si, lo
que parece implicar que las entidades no podrian aqui —a diferencia de lo que
ocurre en el procedimiento del apartado anterior, donde la fijacion lo es sélo a
los efectos del pago bajo reserva o consignacion— seguir reclamando la
totalidad de su tarifa en sede judicial, pese a lo dictaminado por la CPI. La
Gnica posibilidad de intervencion del juez sera, como preveé el tercer parrafo
de este apartado, para revisar la decision de determinacion de la tarifa
adoptada por la S1 CPI. En fin, una tercera diferencia importante es que el
actual mecanismo de fijacion de cantidades sustitutorias de las tarifas se
inscribe dentro de la funcion de arbitraje de la S1 CPI, a modo de una variante
de ella. No hay mas que ver la redaccion del art. 158 bis.2 LPI del
Anteproyecto (que mantiene, basicamente, lo preceptuado en el actual art.
158.3.2°.b/ LPI), conforme a la cual es preciso que ambas partes acepten

someter la cuestion a la competencia de la CPI. Por el contrario, en el
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supuesto del proyectado art. 158 bis.3 LPI, la intervencién de la S1 CPI puede
propiciarla la simple solicitud de la entidad afectada, de una asociacion de
usuarios, de una entidad de radiodifusibn o de un usuario especialmente

significativo a juicio de la Seccion.

65. Se exige eso si, en todos los casos, que haya habido un intento de acuerdo
infructuoso entre las dos partes en conflicto, pudiendo acudirse a la CPI
“cuando no haya acuerdo entre ambas, en el plazo de seis meses desde el
inicio formal de la negociacién”. Esto quiere decir que la determinacion de las
tarifas relativas a los derechos de gestion colectiva obligatoria se remite, ante
todo, al acuerdo entre las partes, aunque no es logico que esto haya que
deducirlo de esa referencia final del primer parrafo del art. 158 bis.3 LPI del
Anteproyecto. No estaria de mas incluir alguna mencién a la fijacion de estas
tarifas mediante acuerdo —a la obligacion de las entidades de procurar
alcanzarlo, a la facultad de la otra parte para pedir que se inicie la
negociacion— en el art. 157 LPI, ya sea en el apartado 1, donde se enumeran
las obligaciones que deben asumir las entidades, ya en el apartado 2, donde
se describe el mecanismo de negociacion en los casos de gestion de
derechos exclusivos. Se echa en falta igualmente alguna mayor precision
acerca de ese intento de acuerdo. La referencia, por ejemplo, al “inicio formal
de la negociacién”, permite entrever que la negociacion debe formalizarse,
acaso ante la propia S1 CPI, y aunque el futuro desarrollo reglamentario
aludido en el art. 158 bis.5 podra aclarar este aspecto, proporcionaria mayor
seguridad juridica si fuera objeto de especificacion en la propia Ley. Por otro
lado, tampoco se introduce ninguna cautela para evitar que los usuarios
practiquen una estrategia de bloqueo que aboque a la falta de acuerdo. Cierto
que en el proyectado art. 158 bis.4.b) LPI se dice que la S1 CPI velara para
garantizar el equilibrio de las partes en la negociacion de tarifas generales, en
particular para impedir el bloqueo de las negociaciones dirigidas a hacer

efectivos los derechos de remuneracion previstos en la ley, pero lo hace
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Gnicamente al objeto de evitar que las entidades de gestidn incurran en una
conducta constitutiva de abuso en su posicion negociadora. Creemos que, de
manera analoga, deberia plasmarse la exigencia de que la contraparte de la
entidad en la negociacion inicie y prosiga las negociaciones de buena fe,
absteniéndose de obstaculizarlas sin valida justificacion, al modo en que lo
dispone el art. 20.4.g) LPI en el contexto de las negociaciones para la
autorizacion de la retransmision por cable. En fin, el plazo de los seis meses
puede resultar escaso en procesos negociadores de esta naturaleza, maxime
si se tiene en cuenta que algunos derechos de remuneracion se configuran
como unicos, a compartir entre diversas categorias de titulares (vid. art. 116.2
LPI), por lo que en la negociacién puede estar presente mas de una entidad
de gestibn aunque todas ellas actien bajo una representacion conjunta. No
estaria de mas que el precepto previera la concesion a la S1 CPI de la
facultad de prorrogar ese plazo, ampliandolo por espacio de otros tres o seis

meses, Si a su juicio se dieran las condiciones adecuadas para ello.

66. La prevision del art. 158 bis.3 LPI del Anteproyecto supone introducir un
modelo de intervencidn regulatoria, con caracter general, para todos los
derechos de gestion colectiva obligatoria. La fijacion externa del contenido
econdémico de los derechos de gestién colectiva obligatoria o de los derechos
de simple remuneracion —dos categorias casi coincidentes aunque con
excepciones, pues hay derechos exclusivos de gestion colectiva obligatoria y
derechos remuneratorios que no lo son— no es una técnica ajena a nuestro
ordenamiento. A modo de ejemplo, las tarifas del canon por copia privada han
venido estando fijadas por la propia Ley, o por una norma reglamentaria de
desarrollo, siendo actualmente objeto de determinacion la cuantia de la
compensacion equitativa por copia privada por Orden del Ministro de
Educacién, Cultura y Deporte (art. 4.3 del RD 1657/2012), mientras que el
derecho de participacion de los artistas plasticos en un porcentaje del precio

de reventa de los originales de sus obras es objeto de cuantificacion legal (art.
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5 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre). En el pasado la Comision —entonces
llamada— Arbitral de Propiedad Intelectual, tuvo competencias para fijar el
nivel de la remuneracion equitativa correspondiente a los contratos de cesion
o transferencia del derecho de alquiler de fonogramas y grabaciones
audiovisuales celebrados con anterioridad al 1 de julio de 1994, (vid. art. 29
RD 479/1989, que regulaba la composicion y el procedimiento de actuacion
de dicha Comisién, adicionado por el RD 1248/1995, de 14 de julio, el cual
traia causa a su vez de la Ley 43/1994, de transposicion de la Directiva
92/100/CEE). El conocido «Informe sobre la gestidn colectiva de derechos de
propiedad intelectual», elaborado por la Comision Nacional de Ia
Competencia en el afio 2009, recomendaba crear un regulador especifico con
competencias en materia tarifaria en este mercado. Concretamente, en su

apartado 197 puede leerse:

“Todas estas iniciativas ponen de manifiesto la necesidad de implementar
mecanismos de resolucion de conflictos tarifarios mas eficaces, que por otro
lado, existen en otros paises. En efecto, muchos paises disponen de un con-
trol ex-post mas fuerte que el aplicado en Espafia. Aunque el panorama es
diverso, en muchos paises existe, como minimo, un organismo independiente
especializado en propiedad intelectual que puede fijar tarifas cuando las
partes (entidades y usuarios) no hayan alcanzado un acuerdo y sin el
requisito de que ambas tengan que estar de acuerdo en que lo haga. No
obstante, los casos en los que puede tener lugar la fijacion varian: en
determinados casos, solo aplica a derechos de remuneracion (o similares),
mientras que en otros, aplica a todos los derechos gestionados por una

entidad”.

Se da la circunstancia, de la que el prelegislador sin duda es consciente, de
qgue tras la aprobaciéon de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creacion de la

Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (LCCNMC), la S1 CPI
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guedaria como el Unico organismo regulador sectorial con competencias en
materia tarifaria no integrado en la estructura de ese nuevo organismo. Si la
navegacion de la reforma de la LPI contra la corriente que ha llevado a la
convergencia de organismos reguladores plasmada en la LCCNMC es algo
deseado, o por el contrario responde a una descoordinacion involuntaria, se
descubrird en las siguientes fases de tramitacion de este Anteproyecto. Aqui

bastenos sefalar la existencia de esa divergencia.

67. El tercer parrafo del art. 158 bis.3 LPI del Anteproyecto sefiala lo siguiente:

“Las decisiones adoptadas por la Secciébn Primera en su funcién de
determinacion de tarifas seran recurribles ante la jurisdiccion civil. Asimismo
dichas decisiones se publicaran en el Boletin Oficial del Estado y seran
aplicables a partir del dia siguiente al de la publicacién, con alcance general
para todos los titulares y obligados, respecto de la misma modalidad de
explotacion de obras o prestaciones e idéntico sector de usuarios, aunque no
hubiera sido parte en el procedimiento para la determinacion de tales
derechos, sin perjuicio de los acuerdos anteriores o posteriores, validamente

constituidos”.

El otorgamiento de eficacia general a las decisiones de la S1 CPI tomadas en
el seno de un procedimiento de fijacion de tarifas, permite que lo que empezé
siendo un acuerdo entre dos partes acabe teniendo un alcance mayor que, en
definitiva, repercuta en todo un mismo sector de usuarios. La intervencion de
la Comisién permitiria velar por los intereses de los terceros a los que se les
va a hacer extensiva una decision que, en principio, era soélo dirimente de una
falta de acuerdo entre dos partes. El objetivo es plausible y también lo es la
garantia adicional de que, no obstante esa extension de efectos, los acuerdos
particulares, anteriores o posteriores, validamente constituidos, siempre van a

prevalecer sobre las decisiones de la Comision.
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68. Debe, no obstante, llamarse la atencion sobre algunos aspectos no previstos
en el Anteproyecto cuya omision convendria subsanar. Asi, ademas de la
indicacion del dies a quo que marca la aplicabilidad general de las decisiones
adoptadas por la S1 CPI en el seno de este procedimiento (el dia siguiente al
de su publicacién en el BOE), deberia indicarse un dies ad quem o, dicho de
otro modo, un periodo durante el cual las tarifas fijadas mantendran su
vigencia, ya que es obvio que cada cierto tiempo habra que revisarlas para
tomar en consideracién las nuevas circunstancias surgidas, sean éstas
sociologicas, econdémicas, tecnolégicas o de otro tipo. Teniendo en cuenta
que la S1 CPI no opera de oficio sino a impulso de parte, no es posible dejar
este aspecto sin concretar pensando en que la propia Comisidn proveera a

una periddica actualizacion de las tarifas.

69. La opcion de revision de las decisiones de la S1 CPI por la jurisdiccion civil
es correcta, habida cuenta de la naturaleza juridico-civil de los derechos con
respecto a los cuales se producird la fijacion de la tarifa. La competencia debe
entenderse que correspondera en concreto a los Juzgados de lo Mercantil,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 86 ter.2.a/ LOPJ, lo cual permitira poner
en valor su especializacion en la materia. No obstante, podria ser adecuado
efectuar una expresa remisién a dicha competencia, y al precepto organico
donde se contempla, en el proyectado art. 158 bis.3 LPI. Asimismo, deberia
establecerse un plazo de interposicion del recurso, asi como aclarar si —como
parece l6gico— los sujetos a los que se vayan a extender los efectos de la
decision, una vez publicada en el BOE, estaran legitimados para recurrirla
ante el drgano judicial correspondiente. Partiendo de que asi sera, el plazo de
interposicion del recurso, al menos para estos legitimados, deberia contarse a

partir del dia siguiente al de su publicacion oficial.
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70. En otro orden de cosas, el Anteproyecto no aclara cudl es la relacion en que
se encuentra este procedimiento de determinacion de las tarifas con respecto
a los de mediacion y arbitraje, también seguidos ante la S1 CPI. Si el
desacuerdo a proposito de la tarifa, acaso inscrito en el marco de una
controversia mas amplia entre la entidad de gestion y el usuario, conforma ya
el objeto de un procedimiento de mediacion o de arbitraje que se encuentre
en marcha (litispendencia) o que haya finalizado con una resolucion sobre el
fondo (cosa juzgada), no deberia poder volver a reproducirse entre las
mismas partes a través de un procedimiento de fijacion de tarifas ante el
mismo érgano que haya mediado o arbitrado la controversia. A juicio de este
Consejo, deberia introducirse alguna previsidn que sirviera para impedir la

activacion del procedimiento de fijacion de tarifas en esos casos.

71. En el caso concreto del derecho de retransmision por cable, que es de
gestion colectiva obligatoria (art. 20.4.b/ LPI), la inviabilidad de celebrar un
contrato para la autorizacion de esta explotacion por falta de acuerdo entre
las partes, da pie a acudir al procedimiento de mediacion ante la S1 CPI (arts.
20.4.f/ y 158.3.1° LPI, que pasa a ser art. 158 bis.1.a/ LPI en el Anteproyecto).
Esta prevision es acorde con el mandato de la Directiva 93/83/CEE del
Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinacion de determinadas
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en el ambito de la radiodifusion via satélite y de la
distribucion por cable, cuyo art. 11 obliga a los Estados miembros a garantizar
gue cuando no llegue a suscribirse un contrato para la autorizacion de la
distribucion por cable de una emisién de radiodifusién, las partes puedan
recurrir a uno o a varios mediadores. Asi las cosas, y teniendo en cuenta
ademas que a pesar de ser de gestion colectiva obligatoria este derecho es
de caréacter exclusivo, lo que le aleja del resto de los derechos cuyo contenido
econOdmico podré fijarse en el marco del nuevo procedimiento de fijacion de

tarifas, parece necesario efectuar alguna salvedad en el proyectado art. 158
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bis.3 LPI, a fin de dejar fuera de su radio de aplicacion el derecho de

retransmision por cable, quizas en su primer inciso:

“La Seccion Primera de la Comision de Propiedad Intelectual ejercera su
funcién de determinacion de las tarifas para la explotacién de los derechos de

gestion colectiva obligatoria de las entidades de gestion, con_excepcion del

derecho de distribucion por cable, (...)".

Como indicacion puramente formal, a propdsito del derecho de retransmisién
por cable, la remision que en el art. 20.4.f), segundo parrafo, LPI, se hace a
“lo previsto [sobre la mediacion] en el articulo 158 de la presente Ley”, debera
ser modificada para adecuarla a la nueva numeracion que emana del
Anteproyecto, con arreglo a la cual el procedimiento de mediacion pasara a

estar contemplado en el art. 158 bis.1 LPI.

72. La otra nueva funcién que se prevé asignar a la S1 CPI es la de “control” de
las entidades de gestion (art. 158 bis.4 LPI). Dicha competencia se concreta a

su vez en dos distintas actividades:

o Velar por que las tarifas generales establecidas por las entidades de
gestion en cumplimiento de sus obligaciones, sean equitativas y no
discriminatorias, para lo que la Comisidn valorara, entre otros
aspectos, la aplicacion de los criterios que se proyecta incorporar en el
futuro art. 157.1.b) LPI.

o Garantizar el equilibrio de las partes en la negociacion de tarifas
generales, con objeto de evitar que las entidades de gestion, incurran
en alguna de una serie de conductas —que el precepto detalla—

constitutivas de abuso en su posicién negociadora.
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Mientras que la fijacion de tarifas generales inequitativas o discriminatorias
por una entidad de gestién sera constitutiva de una infraccion muy grave, la
comision de alguna de las conductas reveladoras de un abuso en la posicion
negociadora implicard la comision de una infraccibn grave (muy grave si
ademas se acredita que esas conductas son resultado de acuerdos,
decisiones o practicas concertadas entre entidades). Ambos comportamientos
seran sancionables por la S1 CPI con las multas previstas en el proyectado
art. 159 quater LPI.

73. En definitiva, lo que se desprende del proyectado art. 158 bis.4 LPI es que el
prelegislador pretende configurar a la S1 CPl no s6lo como un organismo
regulador —a pequefa escala— para el sector de los derechos de gestion
colectiva obligatoria, como acabamos de ver al examinar el apartado anterior
de ese art. 158 bis, sino también como un pequefio organismo supervisor, con
funciones de control en dos aspectos que atafien derechamente al Derecho
de defensa de la competencia, contando ademas para ello con una potestad
sancionadora propia, que se ejerce por la Comisién al margen de la potestad
sancionadora general que la Ley reconocera al Estado y a las CC AA, en su
caso, en el art. 159 LPI. Se trata de una situacion inédita en nuestro
ordenamiento, pues a salvo los supervisores autonémicos, no se daban casos
de drganos supervisores sectoriales que ejercieran sus competencias en
paralelo a la Comision Nacional de la Competencia (CNC). Asi pues, no es ya
que la LCCNMC haya aglutinado en un Uunico organismo a todos los
organismos reguladores sectoriales hasta ahora existentes, fusionandolos con
el propio 6rgano supervisor, sino que en rigor el drgano supervisor siempre ha
sido Unico, antes y después de la aprobacion de esa Ley. Esto permite
calibrar la singularidad que encierra el régimen de control a cargo de la S1

CPI que aparece diseiado en el art. 158 bis.4 LPI del Anteproyecto.
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74. Suponiendo, como supusimos al examinar el apartado 3 del art. 158 bis, que
el prelegislador es consciente de esta circunstancia y que por tanto en el
futuro la recién creada Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) convivird con esa nueva funcion de control asignada a la S1 CPI, no
pueden dejar de hacerse algunas observaciones. La mas importante es que,
mas alla de atribuir a la S1 CPI esa condicion de dérgano supervisor, el
Anteproyecto no prevé modificar la LCCNMC ni la Ley 15/2007, de 3 de julio,
de Defensa de la Competencia (LDC), lo que significa que la funcion de la S1
CPI se agregara a la de la CNMC, sin que quepa darle el alcance de
reemplazar o de exceptuar la actuacion de dicho organismo en este campo.
En efecto, la LCCNMC continuara previendo que la CNMC es el 6rgano al
gue corresponde la supervision y control en todos los mercados y sectores
econémicos (art. 5.1.a/), asi como aplicar lo dispuesto en la LDC en materia
de conductas que supongan impedir, restringir y falsear la competencia (art.
5.1.c/). Esto quiere decir que tanto la S1 CPI como la CNMC podran llevar a
cabo la correspondiente labor de inspeccién y, en su caso, instruir y resolver
un expediente sancionador en relaciéon con unos mismos hechos. Dicho sea
de paso, el historial de actuaciones de la CNC en materia de control de
conductas anticompetitivas de las entidades de gestion es largo, y se remonta
a la etapa en que aun operaba el Tribunal de Defensa de la Competencia
(TDC). En la mayor parte de los casos las conductas enjuiciadas se referian a
abuso de posicion de dominio de la entidad por imposicion de tarifas no
equitativas, no negociadas o discriminatorias. Entre las resoluciones del TDC
cabe citar las de 12 de julio de 1994, 23 de octubre de 1997, 15 de julio de
1998, 14 de diciembre de 1998, 27 de julio de 2000, 22 de diciembre de 2000,
25 de enero de 2002 y 13 de julio de 2006. En la etapa de la CNC se han
dictado, entre otras, las resoluciones de 9 de diciembre de 2008, 23 de julio
de 2009, 23 de febrero de 2011, 23 de marzo de 2011, 19 de diciembre de
2011, 2 de marzo de 2012, 14 de junio de 2012 y 3 de julio de 2012.
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75. Existe pues un riesgo cierto de duplicidad de actuaciones, que son las que se
ha procurado evitar con la aprobacion de la LCCNMC, tal y como se explica
en su Preambulo (“cuanto mayor sea la proliferacion de organismos con
facultades de supervision sobre la misma actividad, mas intenso serd el
riesgo de encontrar duplicidades innecesarias en el control de cada operador
y decisiones contradictorias en la misma materia”). Tratandose ademas de un
procedimiento administrativo sancionador, esa duplicidad conlleva el peligro
de contravenir el principio «non bis in idem», positivizado en su faceta
procesal o formal en el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun [Ley 30/1992] (“[n]Jo podran sancionarse los hechos
qgue hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en
que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”), y cuyo anclaje se
encuentra en el art. 25.1 de la Constitucidon espafiola, tal y como tiene dicho la
jurisprudencia constitucional, uno de cuyos exponentes es la STC 188/2005,
de 7 de julio. De su ilustrativo F. J. 2 cabe extraer que este principio, que se
aplica en las relaciones entre el ordenamiento penal y el administrativo pero
también internamente dentro de cada uno de estos ordenamientos, tiene una
doble dimensién: (i) la material, que impide sancionar al mismo sujeto en mas
de una ocasion por el mismo hecho con el mismo fundamento, y que tiene
como finalidad evitar una reaccion punitiva desproporcionada, en cuanto
dicho exceso punitivo hace quebrar la garantia del ciudadano de previsibilidad
de las sanciones, pues la suma de las sanciones crea una sancion ajena al
juicio de proporcionalidad realizado por el legislador; y (ii) la formal, que
proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que

exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento.

76. En atencién a estas consideraciones, podria resultar mas apropiado atribuir a
la S1 CPI la facultad de vigilar el posible comportamiento anticompetitivo de

las entidades de gestidon, pero sin otorgarle la capacidad de instruir ni de
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resolver un expediente sancionador, sino Unicamente la de elaborar un
informe que deba remitir al 6érgano supervisor de la competencia, el cual
procederia en su caso a instruir y resolver dicho expediente. Un mecanismo
de este tipo es el que ha venido funcionando en las relaciones entre los
organismos reguladores sectoriales y la CNC. Asi, con arreglo al art.
48.4.e).22 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, la Comision

del Mercado de las Telecomunicaciones:

“[plondra en conocimiento de la Comision Nacional de la Competencia los
actos, acuerdos, practicas o conductas de los que pudiera tener noticia en el
ejercicio de sus atribuciones y que presenten indicios de ser contrarios a la
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. A tal fin, la
Comision del Mercado de las Telecomunicaciones comunicara a la Comision
Nacional de la Competencia todos los elementos de hecho a su alcance y, en
su caso, remitira dictamen determinante. Cuando la Comision Nacional de la
Competencia, en su caso, resuelva, solo podra disentir del contenido del

dictamen determinante de forma expresamente motivada”.

De forma similar, la disposicion adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en su punto tercero, relativo a las
funciones de la Comisién Nacional de la Energia, disponia [este precepto ha

sido derogado por la LCCNMC] en duodécimo lugar:

“Velar para que los sujetos que actuan en los mercados energéticos lleven a
cabo su actividad respetando los principios de libre competencia. A estos
efectos, cuando la Comision detecte la existencia de indicios de practicas
restrictivas de la competencia prohibidas por la Ley 16/1989, de 17 de julio,
de Defensa de la Competencia, lo pondra en conocimiento del Servicio de

Defensa de la Competencia, aportando todos los elementos de hecho a su
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alcance y, en su caso, un dictamen no vinculante de la calificaciéon que le

merecen dichos hechos”.

Puesto que lo que el Anteproyecto contempla es una cohabitacién entre la S1
CPl y la CNMC, comparable a la que antafio se producia entre la CNC vy los
entes reguladores sectoriales, estos ejemplos podrian servir de modelo a fin
de perfilar la funcidén que se pretende atribuir a la S1 CPI de conformidad con
el art. 158 bis.4 LPl. Es mas, sin necesidad de buscar fuera de la LPI,
podemos encontrar algin otro ejemplo de la misma naturaleza. Se trata del
art. 20.4.9) LPI, en sede de gestion del derecho de retransmision por cable, a

tenor del cual:

“Cuando alguna de las partes, en abuso de su posicion negociadora, impida
la iniciacibn o prosecucidon de buena fe de las negociaciones para la
autorizacion de la retransmision por cable, u obstaculice, sin justificacion
valida, las negociaciones o la mediacion a que se refiere el parrafo anterior,
se aplicara lo dispuesto en el Titulo I, capitulo I, de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia”.

En la misma linea, en el art. 2.3 del RD 1889/2011, por el que se regula el
funcionamiento de la Comisién de Propiedad Intelectual, se prevé que:

“Ante la reiterada negativa de una parte a someterse, a peticion de otra, a los
procedimientos previstos en los capitulos IV y V sin aceptar tampoco acudir
ante otro organo que pueda realizar un arbitraje al respecto, 0 ante una
posibilidad de infraccion de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, la Seccion Primera valorara si existen indicios racionales de
conductas prohibidas de conformidad con lo previsto en dicha Ley, a efectos

de ponerlo en conocimiento de la Comision Nacional de la Competencia”.
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77. Curiosamente, el sistema plasmado en el Anteproyecto resulta justamente el
opuesto, pues no sélo no prevé un conducto de comunicacion para que la S1
CPI informe a la autoridad de competencia sobre las eventuales conductas
anticompetitivas que haya podido advertir en las entidades de gestion, sino
gue dispone la posibilidad de que sea la autoridad de competencia la que
deba informar a la S1 CPI a fin de que ésta desempefie su labor como
autoridad de supervision en esta area. Asi, en el inciso inicial del art. 148 bis.4
se dice que la S1 CPI podra “solicitar previo informe de aquellos organismos
publicos que ejerzan sus funciones en relacion con los mercados o sectores
econdmicos a los afecten las tarifas a determinar asi como de las
asociaciones o representantes de los usuarios correspondientes”. Se trata de
un escenario ciertamente insélito, en el que vemos aparecer al supervisor
general —quién si no puede ser ese organismo publico con funciones sobre
los mercados o sectores econdémicos a los afecten las tarifas a determinar—
informando al supervisor sectorial, cuando la logica y la experiencia indican
qgue debe ocurrir precisamente lo contrario. Y aln mas extrafia resulta esta
opcion prelegislativa si observamos que de acuerdo con la disposicion
transitoria tercera del Anteproyecto (“Funciones de control y determinacion de
tarifas de las entidades de derechos de propiedad intelectual”), se contempla
qgue “hasta que la Seccion Primera disponga de los medios necesarios para el
eficaz desempefio de sus competencias, la Comision de Propiedad Intelectual
podra recabar la colaboracién, asistencia técnica y profesional y apoyo
material de otros organismos publicos para el ejercicio de las funciones de
control y de determinacion de tarifas previstas en el articulo 158 bis del Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en los términos que se
establezcan en los correspondientes convenios de colaboracion y en la
normativa aprobada al respecto en el ambito de la Union Europea”; lo que
significa reconocer que la S1 CPI ni siquiera dispone de los medios
suficientes para el desempefio de esa funcién de control, totalmente inédita y

de dificil encaje dentro del sistema.
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78. Para el caso de que el legislador, pese a todo, continuara considerando
plausible investir a la S1 CPI de la prerrogativa a la que venimos aludiendo,
hay que advertir de que ello obligaria a una modificacion normativa —que el
Anteproyecto, sin embargo, no prevé—, en la medida en que dicho 6rgano
pasaria a compartir con la CNMC la condicion de autoridad nacional de
competencia. La disposiciéon adicional quinta de la LDC dispone que “la
Comision Nacional de la Competencia sera la Autoridad Nacional de
Competencia a los efectos del Reglamento (CE) n.° 1/2003 del Consejo, de
16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicacion de las normas sobre
competencia previstas en los articulos 81 y 82 del Tratado”. En efecto,
conforme al art. 35.1 de ese Reglamento comunitario, “los Estados miembros
designaran a la autoridad o autoridades de competencia competentes para
aplicar los articulos 81 y 82 del Tratado de tal forma que puedan velar por el
cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el presente Reglamento. Las
medidas necesarias para dotarlas de los poderes necesarios para aplicar los
articulos 81 y 82 del Tratado seran adoptadas antes del 1 de mayo de 2004.
Las autoridades designadas podran incluir 6rganos jurisdiccionales” [el
precepto se refiere al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; las
referencias deben entenderse hechas en la actualidad a los arts. 101 y 102
del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea (TFUE)].

79. La designacion de esas autoridades nacionales, y la adopcion de medidas
para dotarlas de los poderes necesarios, debe conectarse con el hecho de
que esas autoridades tienen la obligacion de aplicar los articulos 101 y 102
TFUE cuando la préactica investigada sea susceptible de afectar al comercio
entre los Estados miembros (art. 3.1 del Reglamento 1/2003). Junto a ello, el
Reglamento establece una serie de deberes de cooperacion e informacion
reciproca entre las autoridades nacionales y europeas de la competencia

(arts. 11 y 12). Se da la circunstancia de que en todos los expedientes
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resueltos por la CNC frente a entidades de gestion por la deteccién de
conductas anticompetitivas se viene considerando que existe una afectacion
del comercio entre los Estados miembros, en la medida en que la proteccion
gue la LPI otorga a los ciudadanos y empresas nacionales es extensiva a los
de los paises comunitarios (arts. 163.1, 164.1, 165.1 y 166.1 LPI), cualquier
empresa comunitaria que opere en Espafia se puede ver afectada por las
practicas de las entidades de gestion, y tales practicas pueden excluir o
dificultar la entrada de operadores de paises comunitarios en el mercado
espafiol. A modo de ejemplo cabe citar la Resolucion de la CNC de 3 de julio
de 2012, dictada en un expediente incoado contra la Sociedad General de
Autores y Editores (Expte. S/0220/10 SGAE), en la que se lee:

“El Consejo coincide con el andlisis de la DI [Direccion de Investigacion] en
que las conductas de SGAE, que afectan a todo el territorio espafiol y a
productores audiovisuales comunitarios asi como a empresarios comunitarios
asentados en Espafa, tienen aptitud para afectar de manera apreciable a los
intercambios comunitarios y en consecuencia, de acuerdo con el Reglamento
1/2003, es de obligada aplicacion el articulo 102 del TFUE en este
expediente” (F. de D. 1), para mas adelante concluir:

“Por las razones sefaladas en los fundamentos de derecho anteriores el
Consejo considera a SGAE responsable de una infraccion del articulo 2 de la
LDC y 102 del TFUE, consistente en un abuso de su posicion de dominio, que
ha llevado a cabo mediante las conductas anteriormente descritas, y sin que

hubiera acreditado justificacion objetiva alguna para las mismas” (F. de D. 5).

En sentido analogo, y entre otras, se pronuncian las Resoluciones de la CNC
de 14 de junio de 2012 (Expte. S/0297/10 AGEDI/AIE), 2 de marzo de 2012
(Expte. S/0157/09 EGEDA) y 19 de diciembre de 2011 (Expte. S/0208/09
AISGE).
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80. En resumen, la atribucion a la S1 CPI de facultades de control de conductas
anticompetitivas de las entidades de gestion obligaria a designarla como
autoridad nacional de competencia. Ello es posible conforme al Derecho de la
Union Europea, puesto que los Estados miembros pueden designar mas de
una autoridad nacional de competencia, debiendo notificarlo a las autoridades
comunitarias. Ahora bien, hacer uso de esa posibilidad en el caso espariol
implicar4 modificar la ya citada disposicion adicional quinta de la LDC, en la
medida en que ese precepto no parece dejar margen para que exista otra
autoridad nacional de competencia distinta de la CNC (actualmente CNMC,

por virtud de la disposicion adicional 52 de la LCCNMC).

c) Régimen de infracciones y sanciones y papel del juez en la intervencion de

entidades de gestion.

81. El Anteproyecto incorpora, como novedad, un panel de infracciones, que
conforme a la letra del primer apartado del art. 159 ter LPI sélo pueden ser
cometidas por las entidades de gestion colectiva (y no por los gestores no
autorizados), junto con sus correspondientes sanciones (art. 159 quater LPI),
distinguiendo como es habitual entre leves, graves y muy graves. La que
hasta el momento se venia configurando en la Ley como Unica medida de
naturaleza sancionatoria (la revocacion de la autorizacion para actuar como
entidad de gestibn), pasa a contemplarse como sancion anudada a la
comision de infracciones muy graves. Desaparece en cambio la figura del
apercibimiento previo, que contempla actualmente el art. 149 LPI, y que da a
la entidad un plazo minimo de tres meses para la subsanacién o correccion
del incumplimiento observado. Teniendo en cuenta la gravedad de esta
medida sancionatoria, que implica la pérdida de la condicion de entidad de
gestion, quizas fuese razonable mantener el tramite de apercibimiento previo,

ubicandolo en el futuro art. 159 quater.1 LPI.
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82. La sistematica interna del Anteproyecto admite un grado de mejora, pues en
el realmente se tipifican mas infracciones de las que se enumeran en el art.
159 ter LPI, algunas de ellas susceptibles también de ser cometidas por
entidades de gestion. En efecto, el art. 158 bis.4 LPI, al que ya nos hemos
referido, contempla dos infracciones, una muy grave y otra grave (que puede
convertirse en muy grave bajo determinadas condiciones), conectadas con las
posibles conductas anticompetitivas de las entidades de gestion, infracciones
éstas susceptibles de ser sancionadas por la S1 CPI en el ejercicio de su
nueva funcion de control. El art. 158 bis.4 LPI no contempla en cambio
sanciones especificas para estas infracciones, remitiéendose a las “multas

previstas en el articulo 159 quater de esta Ley”.

83. Junto a ello, en el art. 158 ter LPI del Anteproyecto, relativo al procedimiento
de restablecimiento de la legalidad frente a actos de vulneracion de derechos
de propiedad intelectual por responsables de servicios de la sociedad de la
informacion, seguido ante la S2 CPI, encontramos (apartado 6) no sélo la
tipificacion de una infraccion grave, consistente en el incumplimiento por dos
o mas veces de requerimientos de retirada de contenidos declarados
infractores por la S2 CPI, o en la reanudacion por dos o mas veces de
actividades vulneradoras por parte de un mismo prestador de servicios de la
sociedad de la informacién, sino también la de su correspondiente sancion
(multa de 30.000 a 300.000 euros). A diferencia del catalogo del art. 159 ter,
agui el potencial infractor no es una entidad de gestion sino un prestador de
servicios de la sociedad de la informacion. Asimismo, en el apartado 5 del art.
158 ter se sefiala que la falta de colaboraciéon de los prestadores de servicios
de intermediacion, o de servicios de pagos electronicos o de publicidad, a
requerimiento de la S2 CPI, se considerar4 como infraccién de lo dispuesto
en el art. 11 LSSI. Este ultimo caso, en efecto, seria el contemplado en el art.

38.2.b) LSSI, que tipifica esa falta de colaboracion como infraccion muy
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84.

grave. Pero debe advertirse que tanto la infraccion el art. 38.2.b) como el
propio deber de colaboraciéon del art. 11 LSSI, se aplican estrictamente a los
que pueden calificarse como prestadores de servicios de intermediacion.
Como se sabe, la LSSI contiene en su Anexo un listado de prestadores de
servicios de intermediacién, en el cual no aparecen mencionados ni los
prestadores de servicios de pagos electronicos ni los prestadores de servicios
de publicidad. Por lo que se refiere a la infraccion tipificada en el apartado 6,
el art. 158 ter LPI del Anteproyecto viene a innovar, para un a&mbito sectorial
concreto, el catadlogo de infracciones contenido en el art. 38 LSSI. Otra
alternativa, quizds mas plausible, podria ser inscribir esa nueva infraccion
dentro del propio art. 38 LSSI. En cuanto a la fijacion de la sancion en una
multa de 30.000 a 300.000 euros, se aparta de lo previsto en el art. 39.1.b)
LSSI, que por la comision de infracciones graves, como es a la que nos
estamos refiriendo, dispone una sancion de multa de 30.001 a 150.000 euros.
Por razones sistematicas, cabe sugerir un alineamiento con la cuantia de la
sancion contemplada en la LSSI, o inclusive una no regulacion especifica de
este extremo, ya que, dada la tipificacién de la nueva infraccion, ésta seria

castigada l6gicamente con arreglo a la sancidn correspondiente.

Junto a la sancién pecuniaria, el apartado 6 del art. 158 ter LPI en proyecto
prevé la posibilidad de que, cuando asi lo justifique la gravedad y repercusién
social de la conducta infractora, la infraccion lleve aparejada la publicacion de
la resolucion sancionadora, a costa del sancionado. Sin embargo, a diferencia
del art. 39.2 LSSI, el Anteproyecto omite sefialar donde deberé realizarse esa
publicacion (v. gr. Boletin Oficial del Estado, periddicos de difusién nacional o
pagina de inicio del sitio de Internet del prestador), asi como precisar que
tendra lugar una vez que la resolucion sancionadora tenga caracter firme.
Aunque se podria recomendar que se efectuaran estas precisiones, este
Consejo considera que en rigor es innecesario incluir en la futura LPI una

disposicion de estas caracteristicas, pues la S2 CPI, como o6rgano con
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competencia sancionadora en la materia, podra adoptar la medida en
cuestion con base en el art. 39.2 LSSI. Otro tanto cabe decir del parrafo
relativo a las infracciones cometidas por prestadores establecidos en Estados
no miembros de la UE o del EEE cuyos servicios se dirijan especificamente al
territorio espafiol: un parrafo practicamente idéntico constituye el tercer
apartado del art. 39 LSSI. Finalmente, por lo que se refiere a la segunda
medida complementaria que la S2 CPIl puede adoptar en funcién de la
gravedad y repercusion social de la conducta infractora (el cese de las
actividades infractoras durante un periodo maximo de un afio, con
colaboracion de los intermediarios si fuera preciso), la examinaremos en un
epigrafe posterior, cuando abordemos en conjunto el procedimiento de

salvaguarda ante la S2 CPI.

85. Regresando al ambito interno del Anteproyecto, el tratamiento separado de
unas y otras infracciones provoca también algun desajuste. Asi, cuando en el
art. 159 bis LPI se dice que “el ejercicio de la potestad sancionadora
corresponde a la administracion competente de conformidad con el art. 159”
(precepto éste que se refiere Unicamente a la posible competencia en la
materia del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte por un lado y de las
CC AA por otro), pasa por alto que hay otros dos preceptos de la Ley donde
también se inviste de potestad sancionadora a determinados 6rganos,
concretamente a la S1 CPl y a la S2 CPI. Por consiguiente la parte final del
pasaje que se acaba de transcribir deberia decir “de conformidad con los
articulos 158 bis, 158 ter y 159",

86. En cuanto a las sanciones derivadas de conductas anticompetitivas, el art.
158 bis.4 deja claro que las sanciones que se podran imponer seran sélo de
tipo multa, lo que excluye la posibilidad de aplicar, en caso de infraccidbn muy
grave, la sancién de revocacion, que en efecto seria desproporcionada para

castigar una conducta anticompetitiva. Quizas deberia aclararse si resulta
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aplicable en estos casos la medida de remocion de los oOrganos de
representacion e intervencion de la entidad, que el art. 159 quater contempla
como posible en los casos de comision de infracciones muy graves. La
alusion, tan directa, del art. 158 bis.4 a las “multas previstas en el articulo 159
quater de esta Ley”, seria indicativa de que en la mente del prelegislador no
esta la aplicacion en estos supuestos de la medida de intervencion de la
entidad, pero teniendo en cuenta la indole de la materia podria no ser ocioso
efectuar una exclusion explicita, quizas a continuacién, en ese mismo pasaje,

de tal modo que la frase completa quedara redactada asi:

“Las infracciones previstas en este apartado seran sancionadas con las

multas previstas en el articulo 159 quater de esta Ley, quedando excluida la

medida de remocion de los 6rganos de representacion de la entidad y su

intervencién temporal”.

87. En relacion precisamente con esa medida de intervencion, se encuentra otro
aspecto sobre el que debe llamarse la atencion. El art. 159 quater prevé la
posibilidad de que, una vez iniciado el procedimiento sancionador, y siempre
que concurran razones de urgencia traducidas en dificultad o impedimento
objetivo de reinstaurar el cumplimiento de la legalidad, la autoridad
sancionadora competente acuerde motivadamente solicitar al juez la
remocion de los 6rganos de representacion de la entidad contra la que se
dirja el procedimiento y su intervencion temporal, designando un gestor
interino. En el precepto se habla de solicitar la medida “al juez
correspondiente al domicilio social de la entidad”. Aunque no se especifica,
dado que estamos ante una actuacion sancionadora regida conforme a la Ley
30/1992, ese “juez” al que el precepto se refiere sera el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo que resulte territorialmente competente. Frente a
ello, teniendo en cuenta que el ambito de actuacion de las entidades de

gestion, al menos de las que operan en la actualidad, se extiende a todo el
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territorio nacional, podria estar justificado residenciar la competencia en un
organo judicial central (al modo en que hizo la DA 43 de la LES con motivo de
la regulacion del procedimiento de restablecimiento de la legalidad ante la S2
CPI, en el que determinadas autorizaciones judiciales se encomiendan a los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo). Pero, mas alla de eso,
lo que importa subrayar es que en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa (LJC-A) no se prevé la competencia de los Juzgados de lo
Contencioso-administrativo (tampoco de los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-administrativo) para acordar la remociéon de un o6rgano de
representacion de una entidad de gestion ni la intervencion temporal de la
misma. Asi pues, para que la regulacion de este procedimiento de
intervencidn sea completa, resulta preciso que esa nueva competencia —se
atribuya finalmente a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo o a los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo— quede plasmada en el
articulo correspondiente de la LJC-A, lo que aboca a una modificacion de

dicha Ley, que sin embargo el Anteproyecto no preveé.

88. Por lo demas, plantea dudas la deslegalizacion de la materia que se hace en
el ultimo parrafo del art. 159 quater.1, en virtud de la cual el Gobierno podra
desarrollar reglamentariamente el procedimiento de intervencion temporal de
las entidades de gestion de derechos de propiedad intelectual. Tal y como
esta configurado en el Anteproyecto, el rol de la Administracion competente
se limita aqui a solicitar del érgano judicial que éste adopte la medida de
intervencion (“solicitar al juez (...) la remocion de los 6rganos (...) y su
intervencion temporal”), lo que significa que en rigor nos encontramos ante un
procedimiento de naturaleza judicial, para el que no resulta apropiada una
regulacion de naturaleza reglamentaria. Es posible que el prelegislador tenga
en mente que la intervencion del juez sea meramente autorizativa, a
semejanza de la prevista en el procedimiento de salvaguarda ante la S2 CPI,

donde los Jugados Centrales de lo Contencioso-administrativo deben
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autorizar la ejecucion forzosa de las medidas adoptadas por ese érgano
administrativo (arts. 9.2 y 122 bis LJC-A). Pero, de ser ése el caso, la
redaccion del segundo parrafo del art. 159 quater.1 LPI deberia ser otra,

aproximadamente de este tenor:

“(...) la autoridad competente podra acordar motivadamente, previa
autorizacion del juez correspondiente al domicilio social de la entidad, la

remocion de los 6rganos de representacion (...)".

d) Competencias de las Administraciones Publicas y reparto de competencias
entre Estado y Comunidades Autonomas.

89. El vigente art. 159 LPI (“Facultades del Ministerio de Cultura”) da paso en el
Anteproyecto a un futuro art. 159 LPI titulado “Competencias de las
Administraciones Publicas”. El cambio de titulo revela la existencia de un
nuevo enfoque en la materia, pasando de una regulaciébn que se limita a
describir las competencias del Ministerio de Cultura —actualmente Ministerio
de Educacion, Cultura y Deporte—, a otra en la que se da entrada de forma
explicita a las Comunidades Auténomas. Dicho de otro modo, si hasta el
momento la Ley estatal se limita a contemplar las facultades del Estado
mientras que los Estatutos de Autonomia definen las competencias de las CC
AA en esta area, en el futuro la Ley estatal pasaria a definir las competencias
respectivas de ambos. Como teldon de fondo en toda esta materia, debe
tenerse presente que al Estado corresponde la competencia exclusiva en
materia de “legislacion sobre propiedad intelectual e industrial” (art. 149.1.92
CE). Por su parte, todos los Estatutos de Autonomia (EA) proclaman la
competencia de la respectiva Comunidad Autonoma para ejecutar la
legislacion del Estado en materia de propiedad intelectual (art. 58.4.3° EA
Andalucia; art. 77.32 EA Aragon; art. 12.9 EA Asturias; art. 33.8 EA Canarias;
art. 26.10 EA Cantabria; art. 33.10 EA Castilla-La Mancha; art. 76.9° EA
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Castilla y Leon; art. 155.1 EA Catalufia, que es el Unico que define algunas
funciones concretas que incluird en todo caso esa competencia de ejecucion;
art. 28.1.11° EA Comunidad de Madrid; art. 51.1.28 EA Comunidad
Valenciana; art. 11.1.3 EA Extremadura; art. 29 EA Galicia; art. 32.10 EA llles
Baleares; art. 11.1.5 EA La Rioja; art. 58.1.c) LRARF Navarra; art. 12.4 EA
Pais Vasco; art. 12.1.9 EA Region de Murcia).

90.El proyectado art. 159 LPI también refleja las vicisitudes por las que ha
atravesado su antecesor, que en realidad tiene un contenido menor del que
aparenta, al haber sido declarados contrarios al orden constitucional de
competencias su apartado 1 (salvo el inciso inicial que dice “corresponde al
Ministerio de Cultura, ademas de la facultad de otorgar o revocar la
autorizacion regulada en los articulos 148 y 149”) y su apartado 3, por la STC
196/1997, de 13 de noviembre, la cual entendié que las facultades descritas
en esos apartados [rectius, los correspondientes apartados del art. 144 de la
LPI de 1987] corresponden a las CC AA dentro de sus respectivos territorios
(la Sentencia resolvia sendos recursos de inconstitucionalidad frente a la LPI
de 1987 interpuestos por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de Cataluiia). El panorama dibujado tras la STC 196/1997 es el
siguiente: al Estado corresponde la facultad de otorgar o revocar la
autorizacion para actuar como entidad de gestion (arts. 147, 149 y primer
inciso del art. 159.1.1 LPI), asi como la de aprobar las modificaciones
estatutarias (art. 159.2 LPI), siendo competencia de las CC AA la vigilancia
sobre el cumplimiento por las entidades de gestiébn de las obligaciones y
requisitos establecidos en la LPI (segundo inciso del art. 159.1.1 LPI), la
facultad de exigir a las entidades que faciliten cualquier tipo de informacion,
ordenar inspecciones y auditorias y designar un representante que asista con
vOz pero sin voto a sus Organos de representacion (art. 159.1.11 LPI), y la
facultad de recibir de las entidades notificaciones sobre nombramientos y

ceses de administradores, tarifas generales, contratos generales celebrados
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91.

con asociaciones de usuarios y contratos concertados con organizaciones
extranjeras de su misma clase, asi como la documentacion contable a la que
se refiere el art. 156 LPI (art. 159.3 LPI). Cuestion distinta es que, a pesar de
lo dictaminado por el TC en su Sentencia 196/1997, y de lo proclamado en
todos los Estatutos de Autonomia, ninguna Comunidad Autébnoma haya
asumido la ejecucion de las competencias correspondientes, siendo el

Ministerio el que ha continuado ejerciendo esas funciones en la practica.

Interesa destacar algunos de los argumentos empleados en esa Sentencia.
Asi, en lo relativo a la facultad del Ministerio para otorgar la autorizacién de

cara a operar como entidad de gestion, el razonamiento es el siguiente:

“La atribucion por la Ley de esta autorizacion a la competencia estatal, esta
plenamente justificada pues trata de asegurar el mantenimiento de un
régimen juridico unitario de la gestion de la explotacion de los derechos de la
propiedad intelectual y de la uniformidad de la ordenacion juridica de la
materia, que es el sistema juridico que el legislador estatal, a quien
corresponde la competencia para dictar «la legislacion en materia de
Propiedad Intelectual» (art.149.1.9) y que en su libertad de opcion politica ha
configurado la gestion de la Propiedad Intelectual como un régimen unitario y

operativo en todo el territorio nacional” (F. J. 9).

Ese mismo argumento se hace extensivo en el F. J. 10 a la facultad estatal de
revocacion de la autorizacion, al entender que revocacion y autorizacion estan
indisolublemente unidas, y por tanto dicha facultad ha de corresponder a la
misma instancia competente para otorgar la autorizacion. Y algo parecido se
dice en el F. J. 11 sobre la competencia para aprobar las modificaciones de
los estatutos de las entidades de gestion, pues correspondiendo al Ministerio
la facultad de conceder la autorizacion a estas entidades previa comprobacién

de que sus estatutos cumplen los requisitos exigidos, es a él a quien ha de

75



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

corresponder la facultad de aprobar sus modificaciones. En cambio, por lo
que se refiere a las facultades de intervencion administrativa enumeradas en
los apartados 1 y 3 del actual art. 159 LPI, la Sentencia observa que (F. J.
11):

“Su reserva a la Administracion del Estado no aparece justificada por la
necesidad de mantener unos criterios generales y uniformes en su ejercicio,
configurandose la intervencion de la correspondiente autoridad autondémica
como garantia suficiente para la salvaguardia de los intereses afectados y la

consecucion de los objetivos pretendidos”.

El Tribunal pone cuidado en advertir que (F. J. 11):

“A esta materia tipicamente de ejecucidén si es aplicable la jurisprudencia
anteriormente expuesta, segun la cual el alcance territorial supraautonémico
de las actividades de las Entidades de gestion no permite desplazar, sin mas,
la titularidad de las competencias controvertidas al Estado. Porgue no se trata
de funciones que fragmenten el régimen unitario establecido por el legislador,
sino de actividades tendentes a que la normativa que regula la actuacién de

las Entidades de gestion la cumplan con sujecion a la Ley que las crea”.

Ello contrasta con lo proclamado en el F. J. 9, donde tras admitir que el hecho
de que las actividades de gestion que desarrollan las entidades no se
circunscriba al espacio de una Comunidad Autonoma no es obstaculo para
privar de competencias a las CC AA, se sefiala que eso no permite convertir
una competencia de ejecucion de la legislacion del Estado en un titulo
competencial que permita a las CC AA, en razdon de ser posible la
extraterritorialidad de los efectos de sus competencias, “alterar el sistema
unitario establecido por el legislador en el que las entidades de gestion (...)

desarrollen su actividad de representacion, gestién y defensa de los derechos
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de autor (...) en todo el territorio nacional”. Es decir, que las CC AA puedan
asumir competencias pese a la posible extraterritorialidad de los efectos de
las mismas, no priva al Estado de ejercer su propia competencia legislativa en

la materia.

92. El siguiente hito en la materia lo constituye la aprobacion del Estatuto de
Autonomia de Cataluiia (EAC), aprobado por la L. O. 6/2006, de 19 de julio,
cuyo art. 155.1 asigna a la Generalitat de Cataluiia la competencia ejecutiva
en materia de propiedad intelectual, especificando que ésta incluye en todo
caso, aparte de la creacion de un registro propio de derechos de propiedad

intelectual:

“b) La autorizacion y la revocacion de las entidades de gestion colectiva de
los derechos de propiedad intelectual que actien mayoritariamente en
Cataluiia, asi como asumir tareas complementarias de inspeccion y control de

la actividad de dichas entidades”.

93. En la STC 31/2010, de 28 de junio, por la que se resolvia el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por noventa y nueve diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso contra diversos preceptos de la citada
L. O. 6/2006, el TC traz6 una cierta correccion de la doctrina contenida en su
STC 196/1997. Tras recordar que entonces se consideraron constitucionales
las previsiones de la LPI que atribuian al Ministerio de Cultura la facultad de
autorizacion y revocacion de las entidades de gestion de derechos de
propiedad intelectual, “al no tratarse de puros actos de ejecucién que deban
integrarse en la competencia autondmica, sino de actos de naturaleza
normativa y de alcance extraterritorial”, observa que “en otros supuestos
hemos considerado que la autorizacion de los entes que han de intervenir u
operar en distintos ambitos materiales constituye una actuacion aplicativa de

la normativa correspondiente, siendo dicha actuacién aplicativa competencia
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en unos casos del Estado por tener caracter basico, (...) y en otros de las

Comunidades Autonomas”, en virtud de lo cual concluye (F. J. 97):

“Pues bien, mas alla de las concretas conclusiones alcanzadas en la STC
196/1997, hemos de afirmar, de acuerdo con nuestra doctrina general, que el
hecho de que el art. 155.1 b) EAC haya relacionado entre las potestades
autondmicas de ejecucidn la autorizacion y revocacion de las entidades de
gestion colectiva de los derechos de propiedad intelectual no conlleva, por si
solo, su inconstitucionalidad, pues dicha autorizaciéon y revocacion pueden
inscribirse, en cuanto tales, en la funcién ejecutiva. Sin embargo, siendo el
Estado el titular de la funcion legislativa en esta materia (art. 149.1.9 CE), al
Estado corresponde decidir si tales autorizaciones y revocaciones pueden
ejercerlas las Comunidades Autbnomas o debe retenerlas el propio Estado
para asegurar el cumplimiento sin fraccionamiento de la propia legislacion. A
este respecto es obvio que, en este caso, como en cualquier otro en que el
Estatuto relacione potestades ejecutivas de la Generalitat en el seno de
materias de competencia compartida, tales potestades ejecutivas no impiden
gue la legislacion estatal retenga para el Estado las competencias que ahora
se controvierten.

En consecuencia, ha de desestimarse la impugnacion del art. 155.1 b) EAC”.

94. Es decir, el TC viene a admitir en esta segunda Sentencia que las
competencias sobre autorizacion y revocacion de entidades de gestion
pueden considerarse ejecutivas, y en esa medida pueden ser asumidas por
las CC AA, pero al mismo tiempo indica que en su funciéon de configuracion
legislativa de la materia, el Estado podria retenerlas para si. Dicho de otro
modo, si el art. 155.1.b) EAC, que el TC no considera inconstitucional, habia
podido otorgar a la Generalitat de Catalufia una competencia que la LPI venia
reservando al Estado, una posterior norma estatal sobre propiedad intelectual

podria revertir la situacion, atribuyendo al Estado —-nuevamente— la
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competencia en cuestion, esta vez no por su caracter de acto normativo, sino

a pesar de su naturaleza de actuacion ejecutiva.

95. De manera que es a la vista de todos estos antecedentes como tenemos que
examinar la regulacion contenida en el art. 159 LPI del Anteproyecto. A
efectos de este analisis procede separar el apartado 1 por un lado y los
apartados 2 y 3 por otro. En aquél se siguen otorgando al Estado las
competencias sobre el otorgamiento y revocacion de la autorizacién de las
entidades de gestion, asi como sobre la aprobacién de las modificaciones
estatutarias presentadas por las mismas. En los apartados 2 y 3 se atribuyen
a las CC AA las funciones de inspeccion, vigilancia y control de las entidades
de gestidn, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora, cuando las
entidades desarrollen principalmente su actividad ordinaria en el territorio de
una Comunidad, y al Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, con caracter
residual, fuera de esos casos. El precepto describe el punto de conexion del
gue depende la asignacion o no de la competencia a las CC AA. Con arreglo
al segundo parrafo de su apartado 2:

“Se considerara que una entidad de gestibn de derechos de propiedad
intelectual actda principalmente en una Comunidad Auténoma cuando su
domicilio social se encuentre en el territorio de dicha Comunidad Autonoma y
el principal @mbito de recaudacién de la remuneracion de los derechos
confiados a su gestion se circunscriba a dicho territorio. Se entendera por
principal ambito de recaudacion aquel de donde proceda mas del 85% de

ésta, siendo revisable bienalmente el cumplimiento de esta condicion”.

96. Por lo que se refiere a lo dispuesto en el art. 159.1 LPI del Anteproyecto, la
atribucion al Estado de las competencias sobre autorizacion y revocacion de
la autorizacion de las entidades y de la aprobacién de sus modificaciones

estatutarias es sin duda conforme con la STC 196/1997, ya que esta
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resolucién valido esa misma regulacién, contenida en los originarios arts. 132,
134y 144.1 LPI/1987, al entender que servia para asegurar el mantenimiento
de un régimen juridico unitario de la gestion de la explotacion de los derechos
de la propiedad intelectual y una uniformidad en la ordenacion juridica de la
materia. Por razones diferentes, también debe estimarse conforme con la
STC 31/2010, por cuanto, aunque pase a inscribir tales actos en el ambito de
la funcidn ejecutiva, esa Sentencia ha admitido que corresponde al Estado
decidir si tales autorizaciones y revocaciones pueden ejercerlas las CC AA o
debe retenerlas el Estado para asegurar el cumplimiento sin fraccionamiento

de la propia legislacion.

97. En cuanto a las funciones referidas en los apartados 2 y 3, se trata de las
tipicas competencias de ejecucién sobre las que la STC 196/1997 dijo que
correspondian a las CC AA, pues su reserva al Estado no se justificaba por la
necesidad de mantener unos criterios uniformes en su ejercicio, siendo la
intervencién autondémica garantia suficiente para la salvaguardia de los
intereses afectados y la consecucién de los objetivos pretendidos. Para el TC,
el alcance supraautondémico de la actividad a controlar no permite desplazar,
sin mas, la titularidad de las competencias controvertidas al Estado, dado que
no se trata de funciones que fragmenten el régimen unitario establecido por el
legislador, sino de actividades tendentes a que las entidades de gestién
desemperfien su actuacion con sujecion a la Ley que las crea. Conforme a
esta doctrina (que la STC 31/2010 no altera, pues no se pronuncia sobre
estas competencias), no resultaria constitucional la atribucién al Estado de
estas funciones ejecutivas (vigilancia, control e inspeccion), por el hecho de
que la actividad de las entidades de gestion afecte al territorio de mas de una
Comunidad Auténoma, pues la supraterritorialidad no es un criterio general de
atribucion de materias competenciales, siendo admisible Unicamente en caso
de prevision especifica en los arts. 148 y 149 CE (la cual no existe en el caso

de la propiedad intelectual). No obstante, aunque el sistema vigente —en el
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gue las CC AA ostentan las competencias ejecutivas sobre cualesquiera
entidades de gestion, estén o no vinculadas por su actividad con el territorio
de una Comunidad Autbnoma—, ha sido validado por el TC, y si bien éste
parecia inclinarse a lo sumo por favorecer soluciones en las que el Estado
articulase mecanismos de colaboracion, coordinacion e informacion reciproca,
parece que también tiene encaje un sistema como el plasmado en el
Anteproyecto, en el que la Ley estatal pasa a precisar los puntos de conexion
que permiten determinar cual es la Comunidad Aut6bnoma a la que
corresponde el ejercicio de las competencias, asignandose la competencia
residual al Estado. A este respecto procede traer a colacion la STC 194/2011,
de 13 de diciembre, aunque dictada en una materia que no guardaba relacion
con la propiedad intelectual, en la que se expone una reiterada doctrina del
TC, segun la cual:

“[llas actuaciones ejecutivas autondmicas, por el hecho de que generen
consecuencias mas alla del territorio de las Comunidades Auténomas que
hubieren de adoptarlas por estar asi previsto en sus Estatutos de Autonomia,
no revierten al Estado como consecuencia de tal efecto supraterritorial pues
semejante traslado de la titularidad, que ha de ser excepcional, sélo puede
producirse cuando no quepa establecer ningun punto de conexién que
permita el ejercicio de las competencias autonomicas o cuando ademas del
caracter supraautonémico del fendmeno objeto de la competencia, no sea
posible el fraccionamiento de la actividad publica ejercida sobre él y, aun en
este caso, siempre que dicha actuacion tampoco pueda ejercerse mediante
mecanismos de cooperacion o de coordinacion y, por ello, requiera un grado
de homogeneidad que sélo pueda garantizar su atribucion a un anico titular,

forzosamente el Estado, (...)".

98. De este pasaje se desprende que, fuera del caso del desplazamiento sin mas

de estas competencias ejecutivas al Estado, que la STC 196/1997 descarto,
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al no considerar suficiente para ello el mero alcance supraautonémico de la
actividad de las entidades de gestion, ni ser funciones que por ejercerse
desde diferentes CC AA pudieran fraccionar el régimen de la actividad publica
de que se trata, tan admisible seria una féormula basada en mecanismos de
cooperacion y coordinacién, como otra apoyada en el establecimiento de
puntos de conexion, cual es la acogida por el Anteproyecto. Eso no obsta
para advertir que los puntos de conexion disefiados por el prelegislador hacen
que de facto sea practicamente inviable que las CC AA puedan ejercitar sus
competencias ejecutivas en esta materia, ya que ninguna de las entidades de
gestion existentes reune los requisitos exigidos (tener en el territorio de una
Comunidad Auténoma el domicilio social y el principal &mbito de recaudacion,
entendiendo por tal aquél de donde proceda mas del 85% de la misma), ni
tampoco es facil imaginar que en lo venidero puedan surgir entidades que los

cumplan.

3. Medidas para la mas eficaz proteccion de los derechos de propiedad

intelectual frente a las vulneraciones en el entorno digital.

a) El procedimiento ante la Seccion Segunda de la Comision de Propiedad

Intelectual.

99. El procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en
el entorno digital se encuentra actualmente contemplado en el art. 158.4 LPly
en los arts. 15 a 24 del RD 1889/2011, por el que se regula el funcionamiento
de la Comision de Propiedad Intelectual. En el Anteproyecto su regulacién se
inscribe en el futuro art. 158 ter LPI, que consta de ocho apartados, algunos
de gran extension. Esta parte del Anteproyecto merece nuestra atencion en la
medida en que se trata de un procedimiento administrativo de proteccion de
derechos de propiedad privada que se erige en via alternativa, no excluyente,

de las acciones de tutela judicial civil y penal. Los elementos mas novedosos
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respecto de la actual regulacién se localizan en el apartado 2, donde se
especifican los sujetos frente a los que podra dirigirse este procedimiento; en
el primer parrafo del apartado 3, que agrega un nuevo requisito para poder
solicitar a la S2 CPI el inicio del procedimiento; en el segundo y cuarto
parrafos del apartado 4, sobre diversos aspectos de la mecanica del
procedimiento; en el apartado 5, sobre el modo de activar el deber de
colaboracion de los prestadores de servicios de intermediacion y de otros
servicios andlogos; y en el apartado 6, donde se tipifica una conducta

infractora concebida para los casos de incumplimiento reiterado.

100. Sobre los sujetos frente a los que podra dirigirse el procedimiento, se
observa que el Anteproyecto amplia por un lado el espectro de los mismos, si
bien lo restringe por otro. Comenzando por esto ultimo, el efecto restrictivo
deriva de la nueva exigencia plasmada en el art. 158 ter.2.a) LPI, conforme a
la cual el procedimiento se dirigird contra prestadores de servicios de la
sociedad de la informacion que vulneren directamente derechos de propiedad
intelectual de forma significativa, atendiendo, entre otros, a su nivel de
audiencia en Espafia o al nuamero de obras y prestaciones protegidas
indiciariamente no autorizadas a las que es posible acceder a través del
servicio y a su modelo de negocio. Esta exigencia, relativa al especial
significado de la vulneracién atendida la clase de factores que el propio
precepto enumera, no se encuentra en el actual art. 158.4 LPI, donde so6lo se
requiere que el prestador de servicios vulnere derechos de propiedad
intelectual —no tiene por qué ser de forma significativa— y actlde directa o
indirectamente con animo de lucro, o haya causado o sea susceptible de
causar un dafio patrimonial, requisito éste que el Anteproyecto también
mantiene (en el apartado 4 del art. 158 ter LPI). A partir de la reforma, por
consiguiente, un titular que observe cOmo una obra suya esta siendo objeto
de utilizacion ilicita en un sitio de Internet con relativa poca audiencia en

Espafia, en el que el numero de contenidos indiciariamente ilicitos no sea
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muy numeroso y donde el modelo de negocio no revele una vulneracién
significativa, no podra acudir al procedimiento de salvaguarda ante la S2 CPI.
En este sentido, esta modificacién no parece que tenga por objeto —volviendo
a los propdsitos enunciados en la Exposicion de Motivos— “mejorar la eficacia
de los mecanismos legales para la proteccion de los derechos de propiedad
intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital”.
Por otro lado, debe advertirse del peligro de que la norma de este segundo
apartado del art. 158 ter LPI se neutralice con la del apartado 4 de ese mismo
articulo, ya que, por definicién, si el prestador en cuestion posee un “modelo
de negocio” podra afirmarse que persigue, directa o indirectamente, un animo
de lucro. Por otro lado, aunque el sitio de Internet desde el que se produzca la
vulneracion tenga poca audiencia en Espafia o no contenga un volumen
masivo de contenidos ilicitamente ofrecidos, no por ello dejara de causar o
ser susceptible de causar un dafio patrimonial a los titulares de derechos. En
otras palabras, si el prelegislador desea incorporar esa nueva exigencia de la
vulneracion significativa en el art. 158 ter.2.a) LPI, tal vez no pueda mantener
en paralelo el requisito, menos cualificado, de que el prestador posea animo

de lucro o cause/pueda causar un dafio patrimonial.

101. Pero, como deciamos, el Anteproyecto también amplia por otro lado el
espectro de sujetos frente a los que puede dirigirse el procedimiento, ya que
la letra b) del art. 158 ter.2 LPI incluye, sin considerarlos vulneradores
directos pero si participes en la vulneracion, a los que desarrollan como
actividad principal la de facilitar de manera especifica y masiva la localizacion
de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorizacién
(vulgarmente conocidos como “enlazadores”). De nuevo tiene que darse que
la vulneracion de base sea significativa en los términos que hemos descrito
en el parrafo anterior, que la labor no sea de mera intermediacion técnica ni
neutral, sino que el prestador mantenga y actualice las correspondientes

herramientas de localizacion, y que actie con animo de lucro, directo o
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indirecto, o cause/pueda causar un dafio patrimonial. Como requisito
preliminar, para que el procedimiento pueda dirigirse contra este tipo de
prestadores, el precepto exige que los vulneradores directos, en cuya
infraccién participan los enlazadores, carezcan de vinculos suficientes con
Espafia, “o bien “concurran otros motivos que impidan la eficaz salvaguarda

de los derechos vulnerados”.

102. Sin duda supone un avance notable en pos de la mas eficaz proteccién de
los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, que el legislador
vaya a calificar a quienes explotan webs de enlaces que redirigen
masivamente a contenidos puestos ilicitamente en la red, como sujetos
participantes en la vulneracion de base, superando de este modo la
concepcion de que los enlazadores deben ser vistos, con independencia de
las condiciones en las que presten sus servicio, como meros prestadores de
servicios intermediarios de la sociedad de la informacion. En esta misma linea
se sitda, por cierto, el Anteproyecto de L. O. de modificacion del Cddigo Penal
actualmente en tramitacion. Tomando como referencia el texto informado por
el Consejo de Estado, el apartado 167° de su articulo Unico, por el que se
reforma el art. 271 del Cddigo Penal, prevé castigar, siempre que se deé
alguna de las circunstancias del tipo agravado del delito relativo a la
propiedad intelectual, “a quien, con animo de obtener un beneficio directo o
indirecto, y en perjuicio de tercero, preste de forma no ocasional un servicio
de referenciacion de contenidos en Internet que facilite la localizacion activa y
sistematica de contenidos objeto de propiedad intelectual ofrecidos
ilictamente en Internet sin la autorizacion de los titulares de los
correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, en
particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras
y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido
facilitados inicialmente por los destinatarios del servicio”. Como vemos, los

requisitos coinciden en lineas generales, pero la norma penal en ciernes no
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exige que la labor del enlazador sea masiva, ni tampoco que la infraccion de
base sea significativa en los términos en que lo hace el Anteproyecto ahora
informado. Tampoco requiere que el infractor primario —quien haya puesto en
la red los contenidos enlazados— carezca de vinculos suficientes con Espafa,
0 que otro motivo impida la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados.
De este modo el niumero de casos en que va a poder emplearse la accion
penal para perseguir a uno de estos enlazadores, podria ser superior al
namero de casos en que podra instarse el procedimiento administrativo de
salvaguarda ante la S2 CPI con ese mismo objeto, lo que tendria dificil encaje

desde el punto de vista del principio de subsidiariedad de la norma penal.

103. Fuera de esa consideracion, la exigencia relativa a que el infractor primario
no tenga vinculos suficientes con Espafia o concurran otros motivos que
impidan la eficaz salvaguarda de los derechos vulnerados, ademas de que
deja un excesivo margen de discrecionalidad a la S2 CPI para decidir sobre si
procede o no dirigir el procedimiento contra los enlazadores, resulta de dificil
justificacion, pues supone blindar la actividad de estos ultimos con tal de que
los prestadores de servicios en cuya infraccion participan si tengan suficientes
vinculos con Espafa. La calificacion de una conducta a los efectos de poder
reprimirla mediante las correspondientes acciones judiciales o administrativas

no deberia variar en funcién de un dato tan contingente como ése.

104. Pasando al apartado tercero del precepto que venimos analizando, en €l se
contempla un nuevo requisito, esta vez relacionado con los tramites para
poder solicitar el inicio del procedimiento, que permite volver a dudar que esté
orientado a mejorar la eficacia de los mecanismos legales para la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones en el
entorno digital. Por contraste con la regulacién actual, que simplemente prevé
gue el procedimiento se inicie a instancia del titular de los derechos que se

consideran vulnerados o de la persona que tuviera encomendado su ejercicio,
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el Anteproyecto contempla exigir al solicitante la acreditaciéon de un previo
intento de notificacion infructuoso al presunto vulnerador requiriéndole la
retirada de los contenidos especificos ofrecidos sin autorizacion, notificacion
gue podra dirigirse a la direccion de correo electronico que el prestador facilite
al publico a efectos de comunicarse con el mismo, y que no sera necesario
realizar si el prestador de servicios no facilitase ninguna direccion de correo.
La exigencia de este requerimiento particular, como condicion para poder
instar el inicio del procedimiento ante la S2 CPl —que supone una carga
afiadida para el titular y una oportunidad extra para el presunto vulnerador—
halla escasa justificacion desde el momento en que una de las fases de ese
procedimiento es el requerimiento inicial que dicho érgano debera dirigir al
presunto infractor para que éste pueda, en un plazo méximo de 48 horas,
proceder a la retirada voluntaria de los contenidos infractores, la cual pondra
fin al procedimiento. Por lo demas, el precepto omite sefalar un aspecto
necesario para poder calibrar la falta de fruto del requerimiento, cual es el
plazo minimo y/o maximo que el interesado en iniciar el procedimiento debera
conceder al presunto infractor para que retire voluntariamente los contenidos.
A falta de esa determinacion legal, la S2 CPI se encontrara con solicitantes
que acrediten haber intentado infructuosamente que el infractor retirara los
contenidos tras haberle concedido para ello en su requerimiento un plazo de
dos dias, y otros que sostendran lo propio tras haber otorgado un margen de
dos horas. En fin, el mecanismo proyectado no evita que pueda producirse
una situacion circular que, a la postre, haga inviable para el titular perjudicado
acudir a la tutela prestada por la S2 CPI. Esta situacion puede producirse si el
presunto infractor, tras recibir el requerimiento, retira voluntariamente durante
un cierto tiempo los contenidos infractores, para después volver a ofrecerlos.
Ello obligara al titular a efectuar un nuevo requerimiento, y asi sucesivamente,
pero al no ser ninguno de ellos infructuoso en sentido propio, no se daria
nunca la condicion previa para poder solicitar de la S2 CPI el inicio del

procedimiento.
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105. En el centro de este apartado 3 del art. 158 ter LPI en proyecto, al hilo de la
regulacion de ese requerimiento previo que se erige en necesario para poder
instar la tutela de la S2 CPI, se desliza un inciso que podria parecer clave
para la aplicacién del requisito del «conocimiento efectivo» previsto en los
arts. 16 y 17 LSSI (el cual determina la posibilidad de exigir responsabilidad a
los prestadores de servicios de almacenamiento de datos y a los que facilitan
enlaces a contenidos e instrumentos de busqueda respectivamente), pero

cuyo alcance es confuso. Con arreglo a dicho inciso:

“Esta notificacion previa podra considerarse a efectos de la generacion del
conocimiento efectivo en los términos establecidos en los articulos 16 y 17 de
la Ley 34/2002, siempre y cuando identifique exactamente la obra o
prestacion, al titular de los derechos correspondientes y una ubicacién exacta
donde la obra o prestacién es ofrecida en el servicio de la sociedad de la

informacion”.

La cuestion desborda el ambito del procedimiento de salvaguarda de los
derechos seguido ante la S2 CPI, y por esa razon cabria sugerir como mejor
ubicacion los arts. 16 y 17 LSSI, en los que ya se describen las circunstancias
en las cuales puede entenderse que determinados prestadores han adquirido
el conocimiento efectivo de que la informacion por ellos almacenada, o a la
que redirigen sus instrumentos de busqueda o sus enlaces, es ilicita. Y es
qgue, a primera vista, el parrafo transcrito vendria a clarificar un aspecto que
hasta ahora ha venido siendo despejado por los tribunales, a través de una
interpretacion de nuestra Ley conforme con la Directiva 2000/31, de Comercio
Electrénico. Al respecto pueden citarse, entre otras, las SSTS, Sala 12, de 9
de diciembre de 2009, 18 de mayo de 2010 y 10 de febrero de 2011, en las
qgue el Alto Tribunal aboga por una interpretacion amplia de las vias a través

de las cuales puede llegar a obtenerse el conocimiento efectivo al que se
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refiere el art. 16 LSSI, rechazando la tesis de que esa clase de conocimiento
s6lo puede producirse mediante la notificacion de una resolucion dictada por
un érgano competente, y admitiendo que uno de los medios de obtencion del
conocimiento efectivo relevante puede consistir en la comunicacién efectuada
por el propio afectado. Dicho lo cual, debemos reparar en que la notificacion a
la que se refiere el art. 158 ter.3 LPI en proyecto esta dirigida al prestador del
servicio de la sociedad de la informacién presuntamente vulnerador, al que en
el esquema del Anteproyecto se quiere dar una oportunidad preliminar para
gue retire voluntariamente los contenidos infractores. Siendo esto asi, no es
posible que esa notificacion pueda tener ninguna relevancia a los efectos de
generar el conocimiento efectivo previsto en los arts. 16 y 17 LSSI, dado que
éste por definicion lo han de adquirir, 0 no, los dos tipos de prestadores de
servicios de intermediacién a que hemos aludido (prestadores de alojamiento
y prestadores de servicios de enlaces y de herramientas de busqueda). En
conclusion, el inciso en cuestion debe ser cuidadosamente revisado en el

ulterior tramite de elaboracion de la Norma en proyecto.

106. Ello no obsta para sefalar la bondad de establecer que una notificacion
efectuada por el propio afectado puede servir para generar el conocimiento
efectivo del que hablan los arts. 16 y 17 LSSI, en relacion con los prestadores
intermediarios correspondientes. Pero una disposicién en ese sentido tendria
que ser incluida en la LSSI y no en la LPI, habida cuenta de que la regulacion
de la LSSI es horizontal, es decir, afecta a los prestadores de servicios de
intermediacién con independencia de cudl sea la clase de infraccion cometida
por los usuarios o destinatarios de sus servicios. Por el contrario, cualquier
regulacion sobre los modos de alcanzar el conocimiento efectivo que se
integrase en una ley sectorial, como la LPI, careceria del alcance transversal

propio de la LSSI.
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107. Si nos trasladamos al apartado cuarto del art. 158 ter LPI del Anteproyecto,
descubrimos dos innovaciones que merecen ser destacadas. A la primera ya
hicimos referencia en las consideraciones generales del Informe, y tiene que
ver con la posibilidad de que la S22 CPI extienda las medidas de retirada o
interrupcibn a otras obras o prestaciones protegidas debidamente
identificadas cuyos derechos representen las personas que hayan participado
como interesadas en el procedimiento, o que formen parte de un mismo tipo
de obras o prestaciones, siempre que concurran hechos o circunstancias que
revelen que las citadas obras o prestaciones son igualmente ofrecidas
ilicitamente. Se trata, ésta si, de una medida que puede redundar en una mas
eficaz proteccion de los derechos de propiedad intelectual en el entorno
digital, y que pone de manifiesto la necesidad de que la S2 CPI ofrezca una
salvaguarda frente a vulneraciones masivas que afecten a toda una categoria
de obras o prestaciones de la misma clase, o a todo el repertorio de obras y/o
prestaciones pertenecientes a un mismo titular. Habida cuenta de ello, podria
darse el paso de configurarse legalmente el procedimiento con ese caracter
de proteccion plural o colectiva desde un inicio, cosa que en la actualidad no
sucede (vid. arts. 15.3 y 17.2.a/ del RD 1889/2011, de los que se deriva la
exigencia de identificar la concreta obra o prestacion a la que se refiera la

solicitud).

108. La segunda novedad que advertimos en este apartado tiene que ver con el
valor que cabe dar a la retirada voluntaria de los contenidos, o a la
interrupcion del servicio, realizada por el sujeto contra el que se dirija el
procedimiento a raiz del requerimiento inicial que la S2 CPI le dirigira a tal
efecto. El dltimo parrafo del art. 158 ter.4 LPI en proyecto indica que esa
retirada o interrupcion voluntarios “tendran valor de reconocimiento implicito
de la referida vulneracibn de derechos de propiedad intelectual’. Esta
prevision estaba contenida en el art. 20.2 del RD 1889/2011, por el que se

regula el funcionamiento de la Comision de Propiedad Intelectual, pero ha
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resultado anulada por la STS, Sala 3%, de 31 de mayo de 2013, que resolvia
el recurso elevado contra dicho real decreto por la entidad «Red de Empresas
de Internet». A juicio del Alto Tribunal, asignar a la retirada o interrupcion
voluntarias valor de reconocimiento implicito de la vulneracién constituye un

exceso de la norma reglamentaria respecto de la Ley a cuyo desarrollo sirve.

109. De esta forma, el prelegislador prevé dotar de rango legal a esa prevision, la
cual este Consejo General considera por lo demas atinada, como ya tuvo
ocasion de sefalar en su Informe al proyecto de real decreto que terminaria
siendo aprobado como RD 1889/2011. En él advertiamos la necesidad de
introducir alguna consecuencia negativa anudada al hecho de la reanudacion
de la actividad infractora, y sugeriamos que la reapertura del expediente se
produjera en una fase posterior a la de retirada voluntaria de los contenidos,
pudiendo incluso ser en la fase de dictado de la resolucion, sin pasar por la de
prueba ni alegaciones, partiendo de que la retirada voluntaria de los
contenidos venia a equivaler a un reconocimiento implicito de la infraccion. Es
decir, a diferencia de lo observado por la Sentencia que acaba de resefnarse,
tendria sentido considerar infractor a quien procede a retirar voluntariamente
los contenidos, pues aunque ello efectivamente suponga el restablecimiento
de la legalidad y el fin del procedimiento, cabe que el expediente deba
reabrirse por causa de la reanudacion de la actividad infractora, tal y como se
contempla en la parte restante del art. 20.2 del RD 1889/2011, que la referida

Sentencia no ha anulado.

110. En relacién con los apartados 5 y 6, y sin perjuicio de lo que sobre este
altimo se dijo en el epigrafe correspondiente al régimen de infracciones y
sanciones, observamos que en lo sustancial se planea mantener el
procedimiento de restablecimiento de la legalidad (apartado 5), creandose un
nuevo procedimiento sancionador (apartado 6) que, en realidad, a pesar de

incluirse en el mismo art. 158 ter LPI, constituye un mecanismo protector de
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naturaleza diferente. Precisamente por ello, tal vez seria mas apropiado
regular ese procedimiento sancionador en un precepto separado —¢ articulo
158 quater?—y no en un apartado del art. 158 ter LPI, pues el primer apartado
de éste sefala que la S2 CPI “ejercera las funciones de salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual frente a su vulneracion por los
responsables de servicios de la sociedad de informacion a través de un
procedimiento cuyo objeto seréa el restablecimiento de la legalidad”. Al no ser
la finalidad del procedimiento sancionador el restablecimiento de la legalidad,
su regulacién deberia separarse de la de éste, por mas que aquél también
pueda inscribirse en el marco de las funciones de salvaguarda puestas a
cargo de la S2 CPI. Otra alternativa seria modificar la redaccion el art. 158
ter.1 LPI, para sefalar que las funciones de salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual frente a su vulneracion por los responsables de servicios
de la sociedad de la informacion, las lleva a cabo la S2 CPI a través de dos
procedimientos, uno de restablecimiento de la legalidad y el otro sancionador.
En este caso deberia ponerse cuidado en trazar mejor la divisoria interna
entre los dos procedimientos, dejando claro qué disposiciones son aplicables
a cada uno. En la configuracion actual del texto remitido para informe se
causa una sensacion de continuidad entre ambos procedimientos que resulta
perniciosa, pues hay aspectos, como por ejemplo la iniciacién, que quedan
regulados para el primero pero no para el segundo.

111. La infraccién que el art. 158 ter.6 LPI tipifica, y que puede dar lugar a la
activacion de la respuesta sancionadora por parte de la S2 CPI, consiste en el
incumplimiento reiterado —por dos 0 mas veces—, por parte de un mismo
prestador de servicios de la sociedad de la informacion, de requerimientos de
retirada de contenidos infractores emitidos por la S2 CPI. El precepto habla
de requerimientos de retirada “emitidos conforme a lo previsto en el apartado
4 anterior”, y ello permite apreciar una laguna en dicho apartado, puesto que

en €l se habla del requerimiento inicial que la Comision puede dirigir al
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presunto vulnerador para que, en lugar de formular alegaciones y proponer
pruebas, retire voluntariamente los contenidos, pero en ningin momento se
alude al requerimiento posterior, formulado tras la resolucion de la S2 CPI
declarando la existencia de infraccion para que el infractor, ya expresamente
declarado como tal, retire los contenidos o interrumpa el servicio antes de dar
paso a la ejecucion forzosa de las medidas adoptadas por la CPI. El contraste
entre ambos requerimientos si se aprecia en la regulacion actual, ciertamente
no en el art. 158.4 LPI sino en los arts. 20.1 y 22.2 del RD 1889/2011. Con
independencia pues de la conveniencia de reflejar en el futuro art. 158 ter.4
esos dos requerimientos, parece claro que la norma del apartado 6 se tiene
que referir al segundo de ellos, el dirigido al sujeto infractor tras la resolucion
de la S2 CPI declarando la infraccion, ya que el otro es un requerimiento
dirigido a la retirada voluntaria de los contenidos, cuya desatencion no debe

provocar ninguna consecuencia en el plano sancionador.

112. Dicho sea de paso, puesto que la respuesta sancionadora se pone en
marcha sobre la base de la desatencion de requerimientos formulados en el
seno de un previo procedimiento de restablecimiento de la legalidad, creemos
qgue en el Ultimo parrafo de este apartado (“el instructor del procedimiento
sancionador podra incorporar al expediente las actuaciones que formasen
parte de los procedimientos relacionados tramitados por la Seccion Segunda
de la Comision de Propiedad Intelectual en ejercicio de sus funciones de
salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual establecidas en el

apartado anterior”) el verbo “podra” deberia sustituirse por “debera”.

113. El apartado que ahora examinamos considera igualmente incumplimiento
reiterado “la reanudacion por dos o mas veces de actividades vulneradoras
por parte de un mismo prestador de servicios de la sociedad de la
informacion”. El inconveniente que cabe apreciar aqui es la existencia de una

cierta imprecision en la delimitacion de la conducta infractora, ya que no
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gueda claro si por “reanudacién” hay que entender la actividad consistente en
volver a ofrecer unos mismos contenidos infractores respecto de los que el
prestador procedid a una previa retirada, voluntaria o forzosa, y/o el
ofrecimiento de otros contenidos, igualmente infractores, aunque respecto de
ellos no haya recaido ninguna resolucion ordenando su retirada. Seria
conveniente que la futura norma describiera de una forma mas precisa la
conducta en cuestion, acaso tomando como modelo el criterio seguido en el
art. 20.2. in fine del RD 1889/2011 para una de las fases del procedimiento de
restablecimiento de la legalidad (“se entendera por reanudacion de la
actividad vulneradora el hecho de que el mismo responsable contra el que se
inicio el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del mismo
titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera

ocasion, previa a la retirada voluntaria de los contenidos”).

114. En el procedimiento sancionador del apartado 6 se sefiala el tiempo maximo
(un afio) por el que se podra extender la medida de cese de la actividad del
prestador sancionado, consecuencia que la infraccion podra llevar aparejada,
junto con la multa pecuniaria, cuando lo justifique la gravedad y repercusion
social de la conducta infractora. El precepto habla de “cese de las actividades
declaradas infractoras del prestador de servicios durante un periodo maximo
de un afno”, pero obviamente no significa que pasado ese plazo el prestador
pueda reanudar esas actividades infractoras; deberia pues hablarse del cese
de la actividad del prestador, a consecuencia de su comportamiento infractor,
0 de suspension durante ese periodo de los servicios que le proporcionan los
prestadores de servicios de intermediacion, de pagos electrénicos y de
publicidad. Sea como fuere, en el procedimiento ordinario de restablecimiento
de la legalidad el Anteproyecto omite sefialar un tiempo maximo de duracion
de la medida equivalente, que seria la suspension de los servicios facilitados
por los prestadores intermediarios, de pagos electrénicos y de publicidad. Si
encontramos esa fijacion en el art. 24.4. del RD 1889/2011 (“la suspension del
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servicio de intermediacion (...) cesara cuando se acredite ante la Seccion
Segunda el restablecimiento de la legalidad por parte del servicio de la
sociedad de la informacion o, en todo caso, una vez transcurrido un afo
desde la ejecucion de la medida”). Pareceria logico que si la Ley va a fijar ese
plazo maximo de la medida de cese en el caso del sancionador, se haga lo
propio con la medida de suspension (que puede consistir en el “bloqueo del
servicio de la sociedad de la informaciéon por parte de los proveedores de
acceso de Internet”) a adoptar en el seno del procedimiento de

restablecimiento de la legalidad.

115. Como reflexion final, si el objetivo del procedimiento ordinario ante la S2 CPI
es el restablecimiento de la legalidad y ésta se ha restablecido, aunque sea
por medio de la ejecucién forzosa de las medidas acordadas por la CPI, cabe
la duda de si es dable configurar el incumplimiento por dos 0 mas veces de
requerimientos de ese 6rgano como una conducta en si misma sancionable.
La ligazén que el apartado 6 establece entre la conducta infractora que tipifica
y los procedimientos de restablecimiento de la legalidad previamente
seguidos contra el infractor, transmite la sensacion de que la culminacién de
éstos por via forzosa resulta en cierto modo indtil o insatisfactoria. Al mismo
tiempo, el hecho de que, junto a la multa, el Anteproyecto prevea como
consecuencia complementaria del procedimiento sancionador el cese de la
actividad del infractor, introduce un cierto factor de circularidad, al tratarse de
la misma clase de medida cuyo incumplimiento espontaneo en el marco del
procedimiento de restablecimiento de la legalidad ha dado lugar a la ulterior

incoacion del procedimiento sancionador.

b) La reforma del art. 138 LPI.

116. El vigente art. 138 LPI (“Acciones y medidas cautelares urgentes”) contiene

una suerte de compilacion de los medios de proteccion que asisten al titular
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de los derechos reconocidos en la Ley, a saber: (i) instar el cese de la
actividad ilicita del infractor, (ii) exigir la indemnizacion de los dafios
materiales y morales causados, (iii) instar la publicacion o difusion de la
resolucién judicial o arbitral en medios de comunicacion a costa del infractor,
y (iv) solicitar con caracter previo la adopciéon de medidas cautelares de
proteccion urgente. Una de las carencias que tradicionalmente se ha
achacado a este precepto, y por afladidura a la LPI, es que no llega a definir
qué debe entenderse por “infractor”, ni tampoco delimita una gama o jerarquia
de posibles conductas infractoras, distinguiendo acaso entre aquéllas que
vulneran los derechos de forma directa y las que constituyen una suerte de

contribucion o cooperacion a la infraccion principal cometida por otro sujeto.

117. El entendimiento tradicional sobre este precepto es que el legitimado pasivo
de una accion civil por infraccion de la propiedad intelectual es quien lleva a
cabo la usurpacion del derecho reservado, ya se trate de un derecho de
explotacion, de un derecho moral o de una usurpacién mixta tipo plagio, pero
no lo seria ni el destinatario de ese acto de usurpacion, que se limita a recibir,
adquirir o disfrutar pasivamente de las resultas del mismo, ni quien se haya
limitado a suministrar al usurpador los aparatos o ingenios mecanicos que en
el caso hayan servido para cometer la actividad infractora, o a facilitarle el
espacio fisico en el que tendra lugar dicha actividad, a menos que conociera
el caracter ilicito de la misma, o que una norma legal castigue de modo
expreso la conducta consistente en proporcionar los medios aptos para
neutralizar una medida o dispositivo de proteccién, como seria el caso del art.
160.2 LPI o del art. 102.c) LPI en sede de programas de ordenador. Eso deja
un espacio en el que cabe toda una serie de conductas que, sin constituir en
sentido propio una usurpacion de los derechos, pueden calificarse como
infractoras por revelar una cooperacion activa en la conducta del usurpador,
una facilitacién consciente de medios para cometerla o0 un interés econémico

directo en que dicha conducta se perpetre.
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118. Con la llegada de las nuevas tecnologias de la sociedad de la informacion,
el nimero de posibles conductas coadyuvantes a la del infractor primario se
multiplicé. Los servicios facilitados por ciertos prestadores intermediarios o la
comercializaciébn de tecnologias principalmente concebidas, o al menos
susceptibles de ser utilizadas de forma mayoritaria, para la comision de
infracciones de derechos de propiedad intelectual por sus usuarios (software
de intercambio de archivos peer-to-peer), renovo la preocupacion tradicional
acerca de quién debe merecer la consideraciéon de infractor de esta clase de
derechos. En algunos ordenamientos, sobre todo por empuje de las
decisiones judiciales, se han ido fraguando algunas categorias de
responsabilidad indirecta que vienen a completar las previsiones legales
sobre las acciones de defensa de la propiedad intelectual. Ello ha sucedido
emblematicamente en Estados Unidos, donde los conocidos casos Napster y
Grokster se han convertido en paradigmas de aplicacion de esas categorias,
las cuales no obstante ya se habian aplicado de forma sonada en 1984 por la
Corte Suprema, en un litigio relativo a derechos de propiedad intelectual (caso

Betamax).

119. La primera de esas figuras es la de la responsabilidad por contribucion a la
infraccion (contributory liability), la cual corresponde a quien, teniendo
conocimiento de la conducta infractora, la induce, causa o contribuye
materialmente a ella proveyendo medios o recursos al infractor. La segunda
es la conocida como vicarious liability (responsabilidad por hecho ajeno),
definida como la responsabilidad que puede imponerse a aquel que tiene el
derecho y la capacidad de supervisar la actividad del sujeto infractor y que
obtiene un beneficio econdmico derivado de dicha actividad. Suele decirse
gue en ella pesa mas la obtencion del beneficio que la capacidad de controlar
al infractor (en funcién de la existencia de ese beneficio, el beneficiario esta

en mejor posicion que el perjudicado para asumir el coste de la infraccion).
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Ambas figuras reducen el coste de hacer valer los derechos de propiedad
intelectual frente a un colectivo disperso de infractores directos, a menudo
insolventes, permitiendo que el titular concentre sus esfuerzos en perseguir a
un singular, y econdmicamente mas poderoso, infractor indirecto. Junto a
esas categorias, los tribunales americanos han aplicado en ocasiones, en
acciones de defensa del copyright, la doctrina de la induccion a la infraccién,
en virtud de la cual quien comercializa un articulo con el objeto de promover
su uso para infringir los derechos de propiedad intelectual, segun lo acrediten
sus declaraciones u otros pasos dados positivamente en pos de ello, sera
responsable de las infracciones que, como resultado, cometan terceras

personas.

120. El proyectado art. 138 LPI refleja el intento de importar al ordenamiento
espafol esas tres categorias, lo cual es un empefio loable, pues en efecto se
trata de un instrumental que, en manos de los titulares de derechos, puede
servir a la finalidad de hacer més eficaz su proteccion en el entorno digital. El
prelegislador demuestra aqui una sensibilidad hacia la situacion en que se
encuentran muchos titulares de propiedad intelectual en trance de tener que
demandar a un numero elevado de infractores dispersos, los cuales se han
servido de una tecnologia o de un servicio cuyos usos comerciales no
infractores son exiguos, o que han sido comercializados en tales condiciones
que puede considerarse que el comercializador ha inducido la comisién de
esas infracciones masivas. Por consiguiente, la inclusidon de estas nuevas
categorias de responsabilidad por la infraccion de derechos de propiedad
intelectual debe merecer un juicio positivo. A lo cual no obsta que la
formulacion empleada por el prelegislador resulte algo sucinta en alguno de
los casos (v. gr. “quien induzca a sabiendas la conducta infractora”; donde
paraddjicamente, pese a la brevedad, sobraria el “a sabiendas”), por lo que
podria ser conveniente encontrar una redaccion algo mas aquilatada. Asi, sin

salir de la induccioén a la infraccién, no se trata tanto de incitar en abstracto a
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la comision del acto ilicito, sino de comercializar un producto o un servicio en
condiciones tales que pueda estimarse que quien lo pone en el mercado esta,
a su vez, invitando a los destinatarios del mismo a que lo empleen para

cometer infracciones de derechos de propiedad intelectual.

121. Fuera de ello, y puesto que el prelegislador contempla la modificacion de
este art 138 LPI, quizas deberia aprovecharse para completar una laguna aun
mas basica que la consistente en no prever figuras de responsabilidad
indirecta por contribuir, inducir o beneficiarse de vulneraciones directas de
propiedad intelectual. Y es que el precepto ni siquiera define, sino que da por
sobreentendido en qué consiste cometer una infraccion de derechos de
propiedad intelectual, hablando de la figura del “infractor” como si en otra
parte de la Ley ésta se hubiera definido, lo que no es el caso. Intuitivamente
el jurista dedicado a esta rama del Derecho sabe lo que es un infractor de
propiedad intelectual: un usurpador que explota sin titulo derechos ajenos y/o
gue se atribuye una obra ajena. Pero parece adecuado, maxime cuando se va
a ampliar la gama de infractores o de responsables de la infraccion, definir en
primer lugar qué debe entenderse por tal infraccidon. De manera tentativa se
propone una redaccion que, con todos sus defectos, podria ser tomada como

base para dicho cometido:

“Se entenderd por infraccion la realizacion no autorizada por el titular, ni
permitida por la ley, de cualquiera de las actividades reservadas en exclusiva
a los titulares de los derechos reconocidos en esta Ley, sean de naturaleza

moral o patrimonial”.

c) Las nuevas diligencias preliminares introducidas en el art. 256 LECiv.

122. Otra de las areas en las que se venia reclamando una intervencion del

legislador en materia de acciones civiles de proteccion de los derechos de
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propiedad intelectual, tenia que ver con las diligencias preliminares del art.
256 LECiv, dos de las cuales —las de los apartados 1.7° y 1.8°—, que fueron
introducidas por la reforma operada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, estan
especificamente concebidas para favorecer a quien pretenda ejercitar una
acciéon por infraccion de un derecho de propiedad intelectual (o propiedad
industrial). En ambos casos, su aplicacion se condiciona a que la infraccion
de los derechos se haya cometido “mediante actos desarrollados a escala

comercial”.

123.La primera de esas medidas (art. 256.1.7.° LECiv), tiene por objeto la
“obtencion de datos sobre el origen y redes de distribucion de las mercancias
0 servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual” y consiste en el
interrogatorio de una serie de sujetos, o0 en el requerimiento de exhibicion de
aguellos documentos sobre los que verse el interrogatorio, en relacion con
determinados extremos que el propio precepto detalla (v. gr. nombres y
direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y
prestadores de las mercancias y servicios; cantidades producidas, fabricadas,
entregadas, recibidas o encargadas, y las cantidades satisfechas como precio
por las mercancias o servicios de que se trate). Mediante esta diligencia, por
consiguiente, se trata de averiguar la identidad de los sujetos infractores, el
namero de los productos o servicios infractores y el precio obtenido mediante

su comercializacion.

124. En cuanto a la diligencia del art. 256.1.8.° LECiv, se dirige a la exhibicién de
los “documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos
en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien seria
demandado como responsable”. Su finalidad es, por tanto, facilitar la fijacion
del importe econdmico de la pretension indemnizatoria derivada de la

infraccién de derechos.
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125. La practica judicial ha puesto de manifiesto algunas de las carencias de la
regulacion de estas diligencias preliminares. Asi, la exigencia de que la
infraccion respecto de la cual se pretenda preparar la accion, se haya
concretado en actos desarrollados a escala comercial —los cuales son
definidos por la propia Ley como los “realizados para obtener beneficios
econodmicos o comerciales directos o indirectos” (art. 256.1.8.° in fine LECiv)—,
ha imposibilitado la aplicaciéon de estas diligencias a aquellas infracciones
imputables a usuarios de redes de intercambio peer-to-peer, en el
entendimiento de que tales sujetos no llevan a cabo actos a escala comercial,
sino actos con alcance particular por los que no se cobra una
contraprestacion (vid. ad exemplum, los Autos de la Audiencia Provincial de
Barcelona, Seccién 152, de 10 y 15 de diciembre de 2009; este ultimo advierte
de que ello no significa prejuzgar que la actividad de los usuarios de ese tipo
de plataformas no constituye una infraccion, sino tan solo constatar que estos
supuestos actos infractores no han sido realizados a escala comercial, y por

ello no encajan en el art. 256.1.7.° LECiv).

126. También en el célebre caso Promusicae c. Telefonica, que acabaria dando
lugar a la STIJUE de 29 de enero de 2008 (asunto C-275/06), la actora
pretendia la averiguacion de los nombres y direcciones de los usuarios de
programas de intercambio peer-to-peer con base en el art. 256.1.7° LECiv.
Promusicae disponia de las direcciones IP (Internet Protocol) de los usuarios
involucrados en esa clase de trafico, dato susceptible de deteccién cuando
alguien hace uso de una de estas aplicaciones, pero desconocia los datos
personales de los abonados a los que tales direcciones IP correspondian, lo
que imposibilitaba entablar una demanda frente a ellos, a menos que el
operador de acceso prestase su colaboracion. El obstaculo a salvar era, en
principio, el ya enunciado: al exigir la norma que la infraccion sea cometida
mediante actos desarrollados a escala comercial, cabia la duda de si los

usuarios de este tipo de redes desarrollan su actividad con la finalidad de
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lograr beneficios econémicos o0 comerciales, directos o indirectos. Sin
embargo, Telefonica se opuso a la pretension de Promusicae con base en la
proteccion que por su parte merecia la privacidad de sus clientes, y habida
cuenta de que la diligencia instada constituia una medida preparatoria de un
proceso civil, y no de una investigacion criminal o para la salvaguardia de la
seguridad publica y la defensa nacional, Unicos casos en que la normativa le
obligaba a conservar ciertos datos y ponerlos a disposicion de los Jueces y
Tribunales. En su resolucion de la cuestion prejudicial planteada, el TJUE
sefald que las Directivas en juego, incluidas las que regulan la proteccién de
los datos personales en el ambito de las comunicaciones electronicas, no
obligan —aunque tampoco impiden— a los Estados miembros a imponer, en
una situacion como la del asunto principal, el deber de comunicar datos
personales con objeto de garantizar la proteccion efectiva de los derechos de
propiedad intelectual en el marco de un procedimiento civil. Con posterioridad,
el TJUE ha tenido oportunidad de dictaminar que las Directivas comunitarias
sobre proteccién de datos personales tampoco se oponen a una normativa
nacional que prevea requerir judicialmente a un prestador de acceso para que
comunique al titular de un derecho de autor la identidad del abonado a quien
se ha asignado determinada IP, supuestamente empleada para la vulneracion
de ese derecho (Sentencia de 19 de abril de 2012, caso Bonnier Audio AB,
asunto C-461/10).

127. A la vista de esta jurisprudencia, y del resto de consideraciones efectuadas,
procede repasar ahora las modificaciones introducidas por el Anteproyecto.
En primer lugar la que afecta al primer parrafo del art. 256.1.7° LECiv, cuya

redaccion pasaria a ser:

“7° Mediante la solicitud, formulada por quien pretenda ejercitar una accion
por infraccion de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de

propiedad intelectual, de diligencias de obtencion de datos sobre el posible
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infractor, el origen y redes de distribucion de las obras, mercancias o servicios
gue infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial y,

en particular, los siguientes”.

Como puede verse, el Anteproyecto pretende suprimir el requisito de que la
infraccion se haya cometido mediante actos desarrollados a escala comercial,
lo cual solventara el inconveniente con el que en ocasiones se han topado los
titulares de propiedad intelectual a la hora de solicitar esta medida. Ahora
bien, ese requisito seguira siendo aplicable a la diligencia preliminar del

subapartado 8°, cuya modificacién no se prevé.

128. En segundo lugar, el Anteproyecto prevé introducir dos nuevas diligencias
preliminares en los nuevos subapartados 10°y 11°, en virtud de los cuales:

“10° Por peticion, de quien pretenda ejercitar una accion por infraccion de un
derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, de
que se identifiqgue, con una direccion IP, nombre de dominio, direccion de
Internet, nombre o razén social o dato similar de identificacion, al prestador de
un servicio de la sociedad de la informacién sobre el que concurran indicios
razonables de que esta poniendo a disposicion o difundiendo a gran escala,
de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal
derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislacion de
propiedad industrial o de propiedad intelectual para la puesta a disposicion o
difusidon. La solicitud de identificacion podra dirigirse a los prestadores de
servicios de la sociedad de la informacion, de pagos electronicos y de
publicidad que mantengan o hayan mantenido en los ultimos doce meses
relaciones de servicio con el prestador de servicios de la sociedad de la

informacion que se desee identificar.
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11° Mediante la solicitud, formulada por el titular de un derecho de propiedad
intelectual que pretenda ejercitar una accion por infraccion del mismo, de que
un prestador de servicios de la sociedad de la informacion identifique a un
usuario que se corresponda con una direccion IP, nombre de dominio,
nombre o razon social o dato similar de identificacion en un determinado
momento sefialado en la peticion, y sobre el que concurran indicios
razonables de que esta poniendo a disposicién o difundiendo a gran escala,
de forma directa o indirecta, contenidos, obras o prestaciones objeto de tal
derecho sin que se cumplan los requisitos establecidos por la legislacion de

propiedad intelectual”.

Mientras que la primera de estas nuevas diligencias se endereza a lograr la
identificacion de un prestador de servicios de la sociedad de la informacién
que indiciariamente esté difundiendo “a gran escala” contenidos protegidos
sin contar con la debida autorizacion, la segunda, que es exclusiva para
acciones de propiedad intelectual, se dirige a la identificacién del usuario de
un servicio de la sociedad de la informacion sobre el que igualmente
concurran indicios de que esta difundiendo ilicitamente a gran escala

contenidos protegidos.

129. Partiendo de la pertinencia de introducir dos diligencias preliminares de esta
indole, que permiten la preparacion de la demanda cuando la infraccion de
referencia se haya cometido a través de la red (la diligencia del n°® 7 esta
preferentemente concebida para la persecuciéon de infracciones cometidas
“fuera de linea”), se pueden sefalar algunos aspectos relacionados con la
redaccion de ambos subapartados y los conceptos en ellos manejados. Asi,
mientras que en el primer caso la identificacion del prestador de servicios de
la sociedad de la informacion se hard “con una direccion IP, nombre de
dominio, direccion de Internet, nombre o razon social o dato similar de

identificacion”, en el segundo se indica que se identifique a “un usuario que se
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corresponda con una direccion IP, nombre de dominio, nombre o razén social
o dato similar de identificacion en un determinado momento sefialado en la
peticion”. Parece que en el primer caso el solicitante de la diligencia puede
ignorar todos esos datos, mientras que en el segundo ha de facilitar alguno de
ellos y pedir que se haga la identificacion del usuario correspondiente al
mismo. Quizas seria bueno que en la Exposicion de Motivos de la Norma se
dejara constancia del porqué de esa diferenciacion. En otro orden de cosas,
cabe sugerir que en el pasaje del subapartado 10° donde dice “la solicitud de
identificacion podra dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de
la informacion, de pagos electronicos y de publicidad (...)", se especifique que

los primeros seran “prestadores de servicios de intermediacion de la sociedad

de la informacion”. Finalmente, a propdsito de la nueva nocion de actos de
puesta a disposicion o de difusion “a gran escala”, no estaria de mas que, asi
como en el subapartado 8° se define qué debe entenderse por actos
desarrollados a escala comercial, se haga lo propio con el concepto de “gran

escala”, a fin de introducir seguridad en la aplicacion judicial de esta norma.

130. Por lo que hace a la proyectada modificacion del apartado 4 del art. 259
LECiv, consiste unicamente en la inclusion de una de las nuevas diligencias
preliminares en la referencia que ese precepto traza al apartado 1 del art.
256. De este modo, en lugar de aludir a “la informacion obtenida mediante las
diligencias de los numeros 7° y 8° del apartado 1 del articulo 256", el futuro
art. 259.4 LECiv aludira a “la informacion obtenida mediante las diligencias de
los nimeros 7, 8 y 10 del apartado 1 del articulo 256”. Curiosamente no se
menciona la diligencia del subapartado 11 del art. 256.1, también afiadida por
el Anteproyecto. Resulta dudoso de si esta omision es deliberada o
involuntaria. En principio, parece que las mismas razones que justifican que
en las diligencias de los numeros 7, 8 y 10 la informacién obtenida deba ser
utilizada exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de

propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas,
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con prohibiciéon de divulgarla o comunicarla a terceros, avalarian aplicar esa

misma disposicion a la diligencia preliminar del nuevo subapartado 11.

4. Las modificaciones derivadas de la transposicion de las Directivas
2011/77/UE y 2012/28/UE.

131. Como se sefialo en las consideraciones generales del Informe, algunas de
las modificaciones proyectadas atienden al propdsito de transponer dos
recientes Directivas: la 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE
relativa al plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados
derechos afines, y la 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras
huérfanas. La primera amplia el plazo de proteccion de las interpretaciones o
ejecuciones artisticas grabadas en fonogramas y de los fonogramas mismos,
al tiempo que establece mecanismos para que los artistas puedan
beneficiarse de forma efectiva de esa ampliacion, previendo medidas como la
reversion de los derechos al artista si, transcurridos cincuenta afios del
periodo de proteccion del fonograma, el productor del mismo no pone a la
venta un numero suficiente de copias del mismo ni lo explota mediante puesta
a disposicion del publico, o la obligaciébn de satisfacer una remuneracién
adicional anual al artista que hubiera cedido sus derechos a cambio de un
pago unico, de nuevo una vez cumplidos cincuenta afios del plazo de
proteccion del fonograma. La Directiva 2011/77 también armoniza el plazo de
proteccion de las composiciones musicales con letra, estableciendo que el
computo del mismo se efectie desde la muerte del coautor que fallezca en
altimo lugar. Por su parte, la Directiva 2012/28 tiene como objetivo establecer
un marco legal que garantice la seguridad juridica en la utilizacién, por parte
de las instituciones culturales y los organismos publicos de radiodifusion, de

las llamadas “obras huérfanas”, entendiendo por tales aquéllas protegidas por
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derechos de propiedad intelectual cuyos titulares no han podido ser
identificados o, habiéndolo sido, no han podido ser localizados tras una
busqueda diligente y de buena fe por parte de la entidad u organismo que se

propone hacer el uso de la obra.

132. Como también se adelantd, las observaciones que cabe realizar a propdésito
de esta parte del Anteproyecto tiene que ver con el modo o técnica seguidos
a la hora de efectuar la transposicion. En el caso de la Directiva 2011/77 se
aprecia en el texto proyectado un excesivo mimetismo respecto de la norma
comunitaria de referencia. La transposicion de una Directiva no aboca a la
aprobacion de ninguna nueva disposicion si acaso el Estado miembro ya
posee una regulaciéon de la materia que permite dar cumplimiento a lo
establecido en la norma comunitaria. En tal hipétesis la traslacion automatica
del texto de la Directiva puede provocar una duplicacion normativa que
dificulte la labor del intérprete y aplicador del Derecho. En este sentido, cabe
considerar innecesario incluir en nuestra LPI un segundo parrafo en el art.
28.1 como el que el Anteproyecto prevé, habida cuenta de que en el actual
art. 28.1 LPI ya se establece que el plazo de duracion de los derechos de
explotacion sobre una obra en colaboracién, incluidas las composiciones
musicales con letra, se cuenta a partir del fallecimiento del ultimo coautor
superviviente, siendo asi que del art. 7 LPI se desprende que las obras en
colaboracion, por contraste con las obras compuestas del art. 9 LPI, son
aguéllas en las que las contribuciones de los coautores han sido creadas
especificamente para su aportacion a dicha obra. Ello partiendo de que
cuando el apartado que la Directiva 2011/77/UE afade en el art. 1 de la
Directiva 2006/116/CE, indica que esa regla de computo de plazo se aplicara
con independencia de que esas personas —letrista y compositor— estén 0 no
designadas como coautores de la obra, se refiere a la posibilidad de que en

algunos ordenamientos de los Estados miembros —no es el caso espafol- las
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obras asi creadas no reunan la condicién de obras en coautoria u obras en

colaboracion.

133. En el caso del art. 110 bis LPI, el mimetismo en el que incurre el
prelegislador es censurable por otro motivo. Este precepto, de conformidad
con lo que la Directiva dispone, introduce una serie de previsiones que
comportan la posible resolucion del contrato de cesion celebrado entre el
artista y el productor fonografico, o la revision ex lege del pacto de
remuneracion acordado entre ambos. Siendo asi, lo l6gico seria que estas
nuevas previsiones se inscribieran en el contexto de una regulacion mas
amplia relativa a ese contrato de cesion, de cuya eventual resolucion o
revision se trata. Sin embargo, la opcidén que se plasma en el Anteproyecto es
la de la insercion de esas normas en un cuerpo legal que carece de una
regulacion del contrato de cesion entre artistas y productores (todo lo mas, la
LPI contiene la presuncion de cesion del art. 110 para cuando entre artista y
productor medie una relacion laboral o de arrendamiento de servicios, pero
este precepto dista mucho de contener una regulacién completa, y ni siquiera
minima, de ese contrato). La transposicion de esta parte de la Directiva
2011/77 podria ser vista por nuestro legislador como una oportunidad para
dotar a nuestra Ley de una regulacion del contrato de produccion discografica
con artistas, por otro lado largamente demandada por un buen niamero de los
operadores de ese sector. No seria necesario un gran despliegue normativo
para ello, antes bien podria bastar la inclusion de una serie de normas
generales parecidas a las que se contienen en los arts. 43 y siguientes de la
Ley, que como se sabe no son trasladables a los derechos de propiedad
intelectual recogidos en el Libro Il, por impedirlo la norma de remision interna
parcial del art. 132 LPI. Pese a todo, quizas la intervencion normativa ahora
en marcha no permita abordar la preparacion de esta regulacion con la calma
suficiente, pero quede apuntado que estamos ante una de las asignaturas

pendientes de la LPI, la cual deberia afrontarse con ocasion de ese proyecto

108



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

integral de nueva Ley de Propiedad Intelectual que la Exposicion de Motivos

del Anteproyecto anuncia que se elaborara en el medio plazo.

134. En cuanto a la Directiva de obras huérfanas, lo que nos encontramos es el
problema contrario: una transposicion parcial o fragmentaria de la norma de
cuya transposicion se trata. Como hemos anticipado, la Directiva contempla la
posibilidad de que determinados sujetos realicen ciertos usos autorizados de
determinadas clases de obras, a condicion de que pueda establecerse que
son huérfanas, para lo cual es imprescindible haber llevado a cabo una
busqueda diligente y de buena fe dirigida a tratar de identificar y localizar al
titular, que en todo momento debe tener garantizada la posibilidad de poner
fin a la condicién de huérfana de su obra. Tan necesario para la aplicacién de
este nuevo limite es que el legislador defina las obras que pueden
considerarse huérfanas, reconozca a los sujetos beneficiarios del mismo y
describa los tipos de usos que éstos podran hacer, como que disponga las
condiciones o0 exigencias que tendran que satisfacer para poder beneficiarse
del limite y llevar a cabo licitamente esos usos. No se entiende pues que Si
estamos ante elementos o requisitos cumulativos, todos ellos necesarios para
el funcionamiento del limite, el legislador se detenga en la transposicion, por
el momento, de sélo una parte de esos elementos (los relativos a la definiciéon
de obra huérfana, la enumeracion de los beneficiarios y la descripcién de los
usos a los que se les autoriza en relacion con aquéllas), difiriendo la
plasmacion de los restantes elementos (los términos o condiciones a que se
tendra que ajustar la busqueda diligente de los titulares de derechos, pero
también el procedimiento para que éstos puedan poner fin a la condicién de
huérfana de su obra) a un ulterior desarrollo reglamentario de los apartados 3
y 5 del art 37 bis LPI. Lo que esta situacion provocara es que los beneficiarios
del limite contaran ya a su favor con un reconocimiento legal de los usos que
pueden realizar con relacion a las obras huérfanas, sin que al mismo tiempo

se les indique, en tanto no sea aprobada esa norma reglamentaria, en qué
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términos deberan llevar a cabo esa previa labor de busqueda diligente y de
buena fe de los titulares de los derechos, ni tampoco esté regulado de qué
modo podran esos titulares lograr que se ponga fin a la condiciébn de obra
huérfana que acaso se haya asignado a su obra. Ciertamente, a falta de
aprobacion de la norma reglamentaria de desarrollo, cabe pensar en una
aplicacion directa de la Directiva, pero en rigor ésta no seria efectiva hasta
una vez vencido el plazo de transposicion de la Directiva, el 29 de octubre de
2014. Tiene pues sus riesgos propiciar la vigencia de un limite legal sélo
configurado en una parte de sus requisitos, por cuanto puede darse lugar a
que se produzcan usos supuestamente autorizados de obras huérfanas que
posteriormente no se avengan con las previsiones de la norma reglamentaria

gue se apruebe.

135. La opcion por la que se decanta el Anteproyecto resulta ain mas chocante
cuando se advierte que el apartado cuarto del art. 37 bis, donde se sefalan
los sujetos beneficiarios, usos autorizados y categorias de obras afectadas,
contiene una clausula de deslegalizacién de la materia (“El Gobierno podra
modificar por via reglamentaria lo establecido en este apartado”). Siendo esto
asi, no se ve por qué no seria igualmente factible plasmar en los apartados 3
y 5 de ese mismo articulo las disposiciones correspondientes acordes con la
Directiva, aunque se previera una idéntica posibilidad de modificacion ulterior
por via reglamentaria. Dicho lo cual, no podemos dejar de sefalar las dudas
gue suscita esa deslegalizacion de la materia, que en definitiva afecta tanto a
los apartados 3 y 5 del art. 37 bis, como a su apartado 4. No parece que el
real decreto sea el vehiculo normativo idoneo para regular materias que estan
llamadas a incidir en los contornos de un limite, y por afiadidura en la
extension de los propios derechos de propiedad intelectual afectados por
dicho limite, no debiendo olvidarse la reserva de ley que el art. 53.1 de la
Constitucion dispone, entre otros, en relacion con el derecho de propiedad

privada.
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4. La [nueva] transposicion de la Directiva 2001/29/UE en lo tocante al

limite de ilustracion de la ensenanza.

136. La modificacién que afecta al art. 32.2 LPI, relativo al limite de ilustracién de
la ensefianza, puede considerarse también una labor de transposicion de una
Directiva comunitaria, esta vez de la DDASI, con la peculiaridad de que esta
Directiva ya fue transpuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 23/2006, de 7
de julio, de reforma de la LPI. Se trataria por tanto de revisar esa
transposicion, Unicamente en lo que concierne al precepto donde se regula el
mencionado limite. Como ya anticipamos, el prelegislador considera que ese
limite presenta unos contornos demasiado estrechos y que el precepto
comunitario de referencia deja margen a una configuracion mas generosa del
mismo. La cuestion es si, por causa de ampliar el limite, se puede llegar a
comprometer la normal explotacion de las obras a las que afecta o a

perjudicar los legitimos intereses de sus titulares.

137. El limite, tal y como se plasma en el art. 5.3.a) DDASI permite a los Estados
miembros establecer excepciones a los derechos de reproduccion,
distribucidon y comunicacion publica, “cuando el uso tenga Unicamente por
objeto la ilustracidon con fines educativos o de investigacion cientifica, siempre
que, salvo en los casos en que resulte imposible, se indique la fuente, con
inclusion del nombre del autor, y en la medida en que esté justificado por la
finalidad no comercial perseguida”. Ciertamente, se trata de una formulacion
amplia, con unas exigencias minimas a respetar, pero que deja a los Estados
miembros cierto margen de maniobra a la hora de trasponer el limite a sus
ordenamientos internos. En uso de ese margen, el legislador espafiol ha
previsto, y asi consta en el vigente art. 32.3 LPI, que el limite beneficie sélo al
profesorado de la educacion reglada, para realizar usos de pequefios

fragmentos de obras, o de obras aisladas plasticas o fotogréaficas, con la
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finalidad de ilustrar sus actividades educativas en las aulas, y con exclusion
de los libros de texto y de los manuales universitarios. El porqué de estos
requisitos adicionales hay que buscarlo en otro mandato que contiene la
Directiva, dirigido a los legisladores de los Estados miembros, en virtud del
cual las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1 a 4 del
art. 5 “Onicamente se aplicaran en determinados casos concretos que no
entren en conflicto con la explotacidon normal de la obra o prestacion y no
perjudiquen injustificadamente los intereses legitimos del titular del derecho”
(art. 5.5. DDASI). Se trata de la conocida como «regla de las tres etapas» o
«test de los tres pasos». Es decir, al trasponer esta materia, el legislador
nacional no tiene como Unica guia la diccion de cada uno de los supuestos
compendiados en los apartados 1 a 4 del art. 5 DDASI, sino que esas
excepciones genéricamente contempladas han de ser después traducidas en
supuestos mas concretos, los cuales no podran colisionar con la explotacion
normal de la obra ni dafiar de manera injustificada los legitimos intereses del

titular.

138. Dicho esto, el limite de ilustracion de la ensefianza que se plasma en el
Anteproyecto presenta una diversificacibn que no encontramos en la
regulacion actual de la materia, en funcién de si la utilizacion se lleva a cabo
en cualesquiera centros integrados en el sistema educativo espaiol,
afectando a toda clase de obras, o Unicamente en centros docentes
universitarios, en cuyo caso solo se contempla para manuales universitarios y
publicaciones a ellos asimiladas. En el primer caso se mantiene un limite
puro, no ligado a ningun tipo de compensacion, siempre que el uso afecte a
pequefios fragmentos de obras, u obras integras aisladas plasticas o
fotograficas. Las principales novedades son que, a diferencia del régimen
vigente, los libros de texto no quedan completamente excluidos, y que en
lugar de hablar de las actividades educativas en las aulas, se habla de

actividades educativas desarrolladas “tanto en el centro educativo como fuera
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del mismo”. Esta extension tiene bastante sentido y pone la redaccién del
precepto acorde con el signo de los tiempos. Ahora bien, se recomienda
emplear el giro “tanto en la ensefianza presencial como en la ensefianza a
distancia”, pues actividades fuera del centro educativo también las hay en la
ensefianza presencial, y debe despejarse cualquier duda acerca de cual es la

finalidad que se persigue con esta modificacidbn normativa.

139. Por lo que se refiere al otro subconjunto de casos (art. 32.3 LPI en
proyecto), el uso de manuales universitarios y publicaciones a ellos
asimiladas (series y publicaciones periodicas) en el seno de los centros
docentes universitarios, que sélo podra ser parcial (un capitulo de libro o un
articulo de revista) y estar destinado a los alumnos y personal docente del
centro, el prelegislador prevé asignar a los autores una remuneracion
equitativa que les compense por esta clase de utilizaciones que no podran
impedir. Con relacion a esta nueva remuneracion equitativa ligada a un limite,
cabe decir, en primer lugar, que no deberia beneficiar unicamente a los
“autores”, pues también sus cesionarios, los editores, se veran afectados por
la clase de usos que el articulo permite hacer. El reconocimiento de un
derecho de simple remuneracién cefido estrictamente a favor de los autores,
tiene sentido cuando ese derecho se concede a modo de facultad residual
gue queda en poder del autor a pesar de haber cedido a su contraparte
contractual —editor, productor— el derecho exclusivo correspondiente, pero el
reconocimiento debe ser genérico, a favor de todos los titulares de derechos
implicados, cuando la razén de ser de la remuneracion sea la existencia de un
limite legal que a todos ellos afecta por igual. En segundo lugar, hay algo de
contradictorio en que el legislador se proponga suprimir —o confirmar la
supresion— de una compensacion equitativa con mucha mayor solera, como
es la del limite de copia privada, pasando a sufragarla con cargo directo a los
PPGGE, y sin embargo introduzca una nueva remuneracién equitativa a

reclamar de las correspondientes entidades usuarias en el sector de la
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ensefianza universitaria. Existe la alternativa de, no desposeyendo a los
titulares de su derecho exclusivo, imponer por ley el margen de usos
autorizados que aquéllos deben permitir (v. gr. un capitulo de libro, un articulo
de revista), dejando después que se apliquen los controles ordinarios que
velan por la equitatividad de las tarifas de las entidades de gestion; o de
establecer un cauce especifico de gestion colectiva obligatoria tendente a
garantizar la negociacion con los usuarios, al modo en que se contempla en el

art. 20.4 LPI para la retransmision por cable.

5. Ambito de aplicaciéon de la LPI respecto de los artistas intérpretes o

ejecutantes: las modificaciones que afectan al art. 164 LPI.

140. Conforme al Anteproyecto, se dotaria de nueva redaccion al art. 164.2, para
limitar la asignacion a los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de
terceros paises (no comunitarios) de los mismos derechos reconocidos en
esta Ley, a los casos en que tales artistas tengan su residencia habitual en
Espafia o la interpretacion o ejecucion se haya efectuado en territorio espafiol
(eliminando pues el supuesto de que la interpretacion o ejecucion esté
grabada en un soporte fonografico o audiovisual que resulte protegido, o se
incorpore a una emision de radiodifusién protegida, conforme a lo dispuesto
en esta Ley). Adicionalmente, el proyectado art. 164.3 prevé que incluso
aunqgue se trate de artistas habitualmente residentes en Espafia o que hayan
efectuado en nuestro territorio su interpretacion o ejecucion, si rednen la
condicion de ciudadanos de terceros paises no comunitarios, no podran gozar
del derecho a una remuneracién equitativa reconocido en el art. 108.5 LPI
(remuneracion equitativa por la comunicacion publica de grabaciones
audiovisuales) cuando la legislacion de su pais no reconozca el mismo
derecho a los artistas intérpretes o ejecutantes esparioles. Este giro hacia un
criterio de reciprocidad material, se ve completado con la reforma prevista del

art. 164.4, de acuerdo con la cual [subrayado lo que agrega el Anteproyecto]:
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“los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros paises gozaran
de la proteccion que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados
internacionales en los que Espafia sea parte y, en su defecto, estaran
equiparados a los artistas intérpretes o ejecutantes espafioles cuando éstos,

a su vez, lo estén a los nacionales en el pais respectivo en relacion con cada

derecho moral, exclusivo o de remuneracién equitativa considerados de forma

independiente”.

141. La modificaciébn de este precepto, en caso de ser finalmente aprobada,
generaria diversas disfunciones desde el punto de vista tanto de la propia
sistematica interna de la LPI, como de la relacion de sus normas con ciertas
disposiciones convencionales de naturaleza internacional aplicables al caso.
Por lo que se refiere a las razones de indole sistemética, debe observarse
que la supresion de las letras c) y d) del art. 164.2 LPI, que supondria la no
proteccion de los artistas nacionales de terceros paises (no comunitarios) que
no residan habitualmente en Espafia ni hayan efectuado aqui su
interpretacion o ejecucion, aunque ésta se haya grabado en un soporte
fonografico o audiovisual, o se incorpore a una emision de radiodifusion, que
Si estén protegidos en Espafia, no iria acompafada de la supresion de ningan
elemento en los arts. 165 y 166 LPI, lo que significa que, en caso de
aprobarse sin cambios esta parte del Anteproyecto, los fonogramas, las
grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusion que contengan
una interpretacion o ejecucion artistica podrian estar protegidos en Espafa
sin que al mismo tiempo lo estuviese la interpretacion o ejecucién artistica en
ellos contenida. Pero ademas de este efecto, que situaria a los artistas en una
clara posicion de discriminacion frente a los productores y los organismos de
radiodifusion, la modificacion proyectada entrafaria otra clase de asimetria,
ya que el futuro art. 164 LPI introduciria un criterio de reciprocidad material (la
proteccion al extranjero se subordina a que en su ordenamiento se

reconozcan a los espafoles derechos semejantes a los que nuestra
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legislacién les reconoce), siendo asi que el resto de preceptos del Libro IV de
la LPI seguiran manteniendo el criterio de la reciprocidad formal (id est, basta
con que en el pais extranjero no se produzca una diferencia de trato entre sus
nacionales y los espafoles, sin que sea necesario que el ordenamiento
foraneo reconozca la misma clase de derechos, o con igual alcance, que el
ordenamiento espafiol). No parece razonable que las normas contiguas de los
arts. 163 a 167 LPI pasen a estar regidas, en lo tocante al régimen de
reciprocidad, por criterios opuestos, de tal modo que segun cual sea la
categoria de titulares la Ley dispense una solucion de signo diferente.

142. Pero si las razones sefaladas en el parrafo anterior creemos que bastarian
por si solas para aconsejar a nuestro prelegislador la reconsideracion de la
modificacion que planea introducir en el art. 164 LPI, cabe afadir todavia un
altimo argumento, esta vez relacionado con la existencia de un instrumento
internacional de indole bilateral, celebrado entre los Estados Unidos y el
Reino de Espafia, en virtud del cual se garantiza que los ciudadanos de
nacionalidad norteamericana disfrutaran en Espafia, en todo lo concerniente a
la propiedad intelectual, de los mismos derechos que los subditos espafioles.
Se trata del Canje de Notas entre Espafia y Estados Unidos de América para
la proteccion de la Propiedad Intelectual de 6 y 15 de julio de 1895
(posteriormente ratificado por otro de fecha 18 y 26 de noviembre de 1902),
que no ha sido denunciado por ninguna de las partes. Diversas sentencias
recientes emitidas por las secciones especializadas de las dos Audiencias
Provinciales que vienen marcando la pauta en el campo de los derechos de
propiedad intelectual (vid. Sentencias de la AP Madrid, Seccién 282, de 11y
17 de marzo de 2011 y Sentencia de la AP Barcelona, Seccion 152, de 9 de
junio de 2011), han corroborado que: (i) dicho Canje de Notas constituye un
convenio no denunciado que se rige por las reglas propias de los tratados
internacionales y que en consecuencia sirve para determinar la proteccion en

Espafa de los derechos de los artistas estadounidenses, de conformidad con
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el art. 164.3 LPI; (ii) en virtud de su contenido, los ciudadanos americanos
disfrutan en Espafia, en todo lo concerniente a la propiedad intelectual, de los
mismos derechos que los subditos espafioles, y a la inversa, los subditos
espafioles gozaran en esa materia de las ventajas otorgadas por la norma
vigente en los Estados Unidos; (iii) a pesar de los cambios legislativos
habidos en los dos paises, permanece clara la voluntad de ambos paises de
mantener su aplicacion cualquiera que sea la legislacion interna de cada uno
de ellos en un determinado momento, lo que permite extender su virtualidad a
los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes; (iv) en consecuencia, la
vigencia y aplicabilidad del Canje de Notas obliga a atribuir en Espafa a los
artistas, intérpretes o ejecutantes norteamericanos la misma proteccion que
se confiere a los nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 164.3
LPI. Asi las cosas, la proyectada modificacion del art. 164 LPI podria carecer
de virtualidad, al menos en lo que se refiere a los artistas de nacionalidad
estadounidense, si se tiene en cuenta la primacia de que goza el mencionado
instrumento internacional, el cual debe considerarse formando parte de
nuestro ordenamiento; no debiendo olvidarse que tanto el actual primer inciso
del art. 164.3 LPI, como el del proyectado art. 164.4 LPI, proclaman que “en
todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros paises
gozaran de la proteccion que corresponda en virtud de los Convenios y

Tratados internacionales en los que Espafia sea parte”.

VI.
CONCLUSIONES.

PRIMERA.- El Anteproyecto gira en torno a tres ejes principales que
demandarian la adopcién de medidas en el corto plazo. Aunque estas medidas
van tedricamente dirigidas a reforzar la proteccion de los derechos de propiedad

intelectual, esta finalidad es mas evidente en unos casos que en otros. Asi, la
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revision del sistema de copia privada, aunque supone restringir el alcance del
limite de copia privada, también comporta una disminucién de la cuantia de la
compensacion equitativa a €l anudada, siendo asi que las copias que el limite
dejara fuera, en principio sujetas al derecho exclusivo de los titulares, seran
dificilmente controlables por éstos mediante un sistema de licencias. En cuanto al
establecimiento de mecanismos mas eficaces de supervision de las entidades de
gestion de derechos de propiedad intelectual, estd orientado a proporcionar
mayores garantias para los usuarios que contratan con esas entidades y para
sus asociados, pero ello no siempre redundard en una mayor proteccion de los
derechos. De hecho, la modificacion del art. 150 LPI, que sustrae a las entidades
la ventaja procesal conectada con la facilidad de acreditacion de su legitimacion
ad casuam salvo cuando ejerciten derechos de gestion colectiva obligatoria, sélo
parece servir para favorecer la posicion procesal del usuario demandado, que
podra facilmente contrarrestar la accion de la entidad sobre la base de una falta

total o parcial de legitimacion.

El tercero de los ejes, el fortalecimiento de los mecanismos legales para la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones
que puedan sufrir en el entorno digital, es el mas directamente relacionado con la
finalidad general anunciada por la Exposicion de Motivos del Anteproyecto. En
este sentido, las modificaciones de las diligencias preliminares del art. 256.1
LECiv facilitaran la preparacion del juicio a quien pretenda ejercitar una accion
por infraccion de un derecho de propiedad intelectual, en especial mediante la
averiguacion de la identidad del infractor a través del prestador de servicios de
intermediacién que le preste algun servicio. Asimismo, la nueva tipologia de
responsables de la infraccion que se prevé incorporar al art. 138 LPI, que incluira
a quien induzca, coopere o0 se beneficie econémicamente de la infraccion,
proporcionard una tutela mas completa frente a vulneraciones masivas de
derechos cometidas a través de las nuevas tecnologias. Por contraste, no todas

las modificaciones que se introducen en el procedimiento de salvaguarda de los
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derechos ante la Seccidon Segunda de la Comision de Propiedad Intelectual (S2
CPI) estan llamadas a redundar en una mejora de la eficacia de los instrumentos
legales para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en el entorno
digital (vid. 88 100, 103 y 104). El Informe recomienda, al hilo de alguna de las
novedades que el Anteproyecto pretende introducir, configurar este
procedimiento administrativo especial como una via de proteccion de intereses
colectivos o difusos, y no como una via de proteccion de derechos individuales

activada a instancias de un titular particular (vid. 88 21y 107).

SEGUNDA.- Por lo que se refiere al limite de copia privada y su compensacion
equitativa, el Informe alerta del riesgo de que el sistema de pago de esa
compensacion con cargo a Presupuestos Generales del Estado (PPGGE), que el
Anteproyecto planea consolidar, pueda no ajustarse a las exigencias derivadas
del Derecho comunitario (art. 5.2.b/ de la Directiva 2001/29), a la luz de la
jurisprudencia del TJUE en la materia (Sentencia Padawan, de 21 de octubre de
2010, asunto C-467/08 y, sobre todo, Sentencia Stichting de Thuiskopie, de 16
de junio de 2011, asunto C-462/09) y de las Recomendaciones dadas por el
Mediador de alto nivel designado por la Comisiéon Europea (88 35 a 37). Por otro
lado, la mas estrecha configuracion del limite de copia privada, la cual justificaria
una disminucion de la cuantia de la correspondiente compensacion equitativa,
podria situar el limite y la compensacion en unos niveles tan exiguos que los
titulares no se vieran compensados adecuadamente del perjuicio efectivamente
sufrido a consecuencia del fenémeno de la reproduccion privada (8§ 46). Junto a
estas observaciones generales, pueden sefalarse algunas recomendaciones

mas de detalle, de forma sintética:

0 Se deberia revisar la prevision del art. 31.3.a) LPI del Anteproyecto al hilo
de la doctrina emanada de la STJUE de 27 de junio de 2013 dictada en el
caso VG Wort (asuntos acumulados C-457/11, C-458/11, C-459/11 y C-
460/11) [8 30].
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o Deberia meditarse la conveniencia de incorporar en ese mismo art. 31.3.a)
la exigencia de que las obras, puestas a disposicion del publico y cuya
reproduccion esté autorizada con arreglo a lo convenido en un contrato,
lleven ademas anejas medidas tecnolégicas de proteccién. Puesto que
ése es el escenario que dibuja el art. 161.5 LPI, una alternativa podria ser,

simplemente, dejar subsistente el actual art. 161.1.a) LPI (8§ 31).

o Los criterios de determinacion de la cuantia de la compensacién por copia
privada deberian quedar plasmados en la LPI, como la Exposicion de
Motivos del Anteproyecto da a entender, y no en la norma reglamentaria
de desarrollo (8 38).

o Conviene evitar el riesgo de descoordinacion entre lo previsto en el art.
25.4.1 y lo sefalado en el art. 25.4.1l.c) LPI del Anteproyecto, sobre la
exclusion de los equipos, aparatos y soportes de reproduccion adquiridos

por personas juridicas (8 39).

o Debe revisarse la exclusion trazada en la letra d) del art. 25.4.11 LPI del
Anteproyecto, ya que por un lado no parece que puedan existir la clase de
equipos, aparatos y soportes de reproduccion a los que se refiere, y en
todo caso los que permitan un numero limitado de copias autorizadas
deberian ser tomados en cuenta, de cara a la cuantia de la compensacion,

en esa proporcion (8 41).

o Conviene verificar la relacion en que se encuentran los arts. 31.2.b) y 25.5
LPI del Anteproyecto pues, tal y como estan redactados, se desprende
gue en ninguna de las dos situaciones en las que una reproduccion para
uso privado puede confeccionarse licitamente, las copias asi realizadas

generaran obligacion de compensacion, al ser calificadas en paralelo
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como situaciones de perjuicio minimo (88 43 a 45).

TERCERA.- En lo que concierne a las modificaciones que afectan, dentro del
régimen de la gestidn colectiva, a la diferenciacion entre gestion voluntaria y
obligatoria a efectos del régimen de supervision y de la legitimacion procesal de
las entidades, asi como sobre el sistema de ventanilla Unica para reducir costes

de transaccion, éstas serian las conclusiones puntuales alcanzadas:

o No parece coherente, ni se orienta a lograr que el &mbito de la gestién
colectiva quede en su conjunto sujeto a mayor vigilancia, que en el
marcado de la gestidon colectiva voluntaria puedan operar dos tipos de
agentes, unos no sujetos a control (los gestores libres o0 no autorizados) y

otros si (las entidades de gestion) [§ 49].

o Si el régimen de obligaciones y supervision de las entidades de gestion no
se va a limitar a la parte de su actividad relativa a la gestion colectiva
obligatoria, deberia concederse a las entidades las correspondientes
ventajas también en la parte de su actividad relativa a la gestidn colectiva
voluntaria, y en particular la facilidad de acreditar procesalmente su

legitimacién ad causam (8§ 56).

o Sila asuncion de derechos de gestion colectiva voluntaria s6lo acarreara a
las entidades obligaciones y ninguna ventaja, deberia permitirse al menos
gue las entidades de gestidn se segregaran en dos entes diferentes, uno
consagrado a los derechos de gestion colectiva obligatoria y otro a los de
gestion colectiva voluntaria, no trazando ninguna interconexion necesaria
entre la ostentacion de un repertorio de gestion colectiva voluntaria y la

obtencién de la autorizacidén para operar como entidad de gestion (8 52).

o Por otro lado, esa interconexion, trazada en el art. 149.1.d) LPI del
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Anteproyecto, implica desconocer que en algunos sectores los titulares
apenas tienen derechos exclusivos susceptibles de gestion voluntaria, o

los que tienen no desean gestionarlos colectivamente (8 51).

0 La retirada de la especial legitimacion de que venian disponiendo las
entidades para actuar en toda clase de procedimientos administrativos y
judiciales, igualandolas a los gestores privados, pasa por alto la mision de
servicio publico que las entidades realizan, y que la Ley les reconoce al
exigir que obtengan autorizacion administrativa, asi como que las
entidades, a diferencia de los gestores privados, deben reunir una serie de
exigentes requisitos precisamente para obtener esa autorizacion (88 54-
55).

o Se recomienda repensar la modificacion del art. 150 LPI a la luz de la
copiosa y constante jurisprudencia de la Sala 12 del Tribunal Supremo
sobre la legitimacién especial de las entidades de gestion, pues de ella se
desprende la intima conexion entre esa legitimacion y la eficaz proteccion
de los derechos de propiedad intelectual, y los serios inconvenientes de

indole practica que acarrearia su eliminacién (88 57-58).

o En relacién con el sistema de ventanilla Unica que la disposicién adicional
12 del Anteproyecto se propone instaurar, se recomienda estatuir que, por
via de desarrollo reglamentario, el Gobierno determine un catalogo de
colectivos de usuarios de las entidades de gestion que deban considerarse
significativos a los efectos de lo previsto en esa disposicion, o bien otorgar
facultades a la Comision de Propiedad Intelectual para que elabore y
actualice dicho catalogo (8 61). Asimismo, seria oportuno comprobar el
grado de equilibrio en que se encuentran el art. 147 LPI y la disposicién
adicional 12 del Anteproyecto, ya que frente al objetivo perseguido por ésta

(concentrar el numero de interlocutores con los que tendran que negociar
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los usuarios a fin de reducir costes de transaccion), la posibilidad de que
aparezcan gestores libres en el mercado de la gestion colectiva voluntaria
puede multiplicar el nimero de esos interlocutores, fragmentar los
repertorios de las entidades y en suma incrementar en vez de reducir los
costes de transaccion, haciendo mas ineficiente y cara la gestion colectiva

voluntaria (8 62).

CUARTA.- A proposito de las nuevas funciones de la Seccion Primera de la
Comisién de Propiedad Intelectual (S1 CPI) en materia de fijacion de tarifas y

control de las entidades de gestion, éstas son las observaciones principales:

o Con caracter preliminar, y de conformidad con lo que este Consejo sefialo
en su Informe al Proyecto de Real Decreto de funcionamiento de la
Comision de Propiedad Intelectual, se sugiere que en lugar de la remision
que el art. 158 bis 1.b) LPI del Anteproyecto hace a la Ley de Mediacion
en Asuntos Civiles y Mercantiles, se mantenga la remisién a la Ley de
Arbitraje, pues a pesar de que se trata de la funcion de mediacion de la S1
CPI, estamos ante una figura sui generis, dada la facultad del mediador de
formular propuestas de solucién que comprometan a las partes, lo que la

aproxima al arbitraje (8 63).

o En cuanto a la facultad de fijacion de tarifas de los derechos de gestion
colectiva obligatoria, se recomienda aludir, en algun lugar del art. 157 LPI,
a que la fijjacion de las mismas se hara preferentemente por via de
negociacion entre las dos partes interesadas. Asimismo, la Ley deberia
determinar como podra estimarse que la negociacion se ha iniciado
formalmente, introducir cautelas para evitar que los usuarios bloqueen de
mala fe las negociaciones y dar a la Comision facultades para ampliar, si a
Su juicio se dan las condiciones para ello, el plazo maximo fijado para

considerar infructuoso el intento de negociacion (8 65).
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o Lareciente Ley de Creacion de la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia (LCCNMC) ha aglutinado en esa Comision los diferentes
organismos reguladores sectoriales. De mantenerse la funcion de fijacion
de tarifas por la S1 CPI, seria el Gnico caso de regulador sectorial con
competencias en materia tarifaria que sobreviviera al fendbmeno de

convergencia impulsado por el propio legislador (8 66).

o El otorgamiento de eficacia general a las decisiones de la S1 CPI tomadas
en el seno de un procedimiento de fijacion de tarifas, mediante la
publicacion de las mismas en el BOE, persigue un objetivo plausible, si
bien es importante subrayar la garantia adicional de que, no obstante esa
extension de efectos a terceros, los acuerdos particulares, anteriores o
posteriores, validamente constituidos, siempre prevaleceran sobre las

decisiones de la Comisién (§ 67).

o Deberia establecerse alguna prevision respecto de la vigencia temporal de
las tarifas fijadas por la S1 CPI (§ 68).

o Podria ser adecuado indicar expresamente que la competencia para
revisar las decisiones de la S1 CPl en materia de fijacién de tarifas
correspondera a los Juzgados de lo Mercantil, trazando incluso una
remision explicita al art. 86 ter.2.a/ LOPJ. Asimismo, deberia establecerse
un plazo de interposicion del recurso, asi como aclarar si los sujetos a los
gue se vayan a extender los efectos de la decision, una vez publicada en

el BOE, estaran legitimados para recurrirla judicialmente (8 69).

o Deberia aclararse la relacion en que queda este procedimiento de fijacion
de tarifas con los restantes que pueden seguirse ante la S1 CPI,
precluyendo la posibilidad de acudir a él en caso de que un mismo asunto

ya se hubiera resuelto, o estuviera pendiente de serlo, por la Comision, en
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ejercicio de sus funciones de mediacién o arbitraje (8 70).

o Probablemente habria que trazar una exclusion del derecho de
retransmision por cable en el futuro art. 158 bis.3 LPI, ya que es un
derecho de caracter exclusivo que cuenta con su propio mecanismo de
mediacién ad hoc para alcanzar una fijacibn negociada de su contenido

econémico (8§ 71).

o La configuracion de la S1 CPI como un dérgano supervisor a pequefa
escala, para el sector de los derechos de gestion colectiva obligatoria,
velando por que no se cometan conductas anticompetitivas por parte de
las entidades de gestion, entrafia riesgo de duplicidad —y de bis in idem—
con relacion a las actuaciones de la Comision Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC), ya que el Anteproyecto no prevé sustraer a este
organismo su facultad de supervision y la correspondiente potestad
sancionadora en este concreto sector, en el que sus antecesores (la CNC
y el TDC) han dictado un numero elevado de resoluciones (88 73-75).

o Se recomienda que la CPI se limite a una funcidn de vigilancia de posibles
comportamientos anticompetitivos en esta éarea, sin funciones de
supervision y sancién, contemplando un deber de informe a la CNMC, la
cual procederda en su caso a instruir y resolver el correspondiente
expediente (8 76), maxime cuando el propio Anteproyecto (disposicion
transitoria 3%) reconoce que la S1 CPI no dispone de medios para poder
afrontar por si misma esta funcion (8 77).

o En cualquier caso, el mantenimiento de la S1 CPI como 6rgano supervisor
de conductas anticompetitivas obligaria a designarla como una Autoridad
Nacional de Competencia mas, junto a la CNMC, modificando a este

efecto la disposicion adicional quinta de la Ley de Defensa de la
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Competencia (88 78-80).

QUINTA.- En relacién con el régimen de infracciones y sanciones y el papel del
juez en la intervencion de entidades de gestién, se efectlan las siguientes

observaciones finales:

o La sistematica interna del Anteproyecto se resiente por el hecho de que
las infracciones del art. 159 ter no son las Unicas que la futura Ley
contemplara, ya que también se tipifican dos infracciones en el art. 158
bis.4, y otra mas en el art. 158 ter.6 LPI (§ 82).

o La infraccion del art. 158 ter.6 LPI, en la medida en que supone innovacion
respecto de lo previsto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Informacién (LSSI), tal vez debiera ser incorporada en esa Ley, o al menos
la sancion de multa que lleva aparejada no deberia tener fijjada una
cuantia diferente de la que la LSSI dispone para infracciones de la misma
categoria (8 83).

o El art. 159 bis LPI del Anteproyecto deberia corregirse para aludir a todo el
espectro de administraciones competentes en materia sancionadora, que
no son solo las contempladas en el art. 159 LPI, sino también las que se
derivan de lo dispuesto en los arts. 158 bis y 158 ter LPI del Anteproyecto
(8 85).

o Podria ser oportuno excluir expresamente la posibilidad de aplicar la
medida de remocién de los o6rganos de la entidad y de intervencion
temporal de la misma, en los casos de infracciones graves impuestas a las

entidades como consecuencia de conductas anticompetitivas (8 86).

o Enrelacion con la medida de remocion de los érganos de representacion e
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intervencion temporal de las entidades de gestion, que debe ser ordenada
por el juez correspondiente al domicilio social de la entidad, resulta
necesario articular una modificacion de la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa, que el Anteproyecto no prevé, a fin de atribuir
expresamente esa competencia a los Juzgados de lo Contencioso-

administrativo (8 87).

o Plantea dudas la deslegalizacion de la materia que se hace en el ultimo
parrafo del art. 159 quater.1 LPI del Anteproyecto, en virtud de la cual el
Gobierno podra desarrollar reglamentariamente el procedimiento de
intervencion temporal de las entidades de gestion de derechos de
propiedad intelectual, ya que se trata de un procedimiento de indole
judicial. Si se quiere diseflar una intervencion del Juez meramente
autorizativa se deberia modificar la redaccion del segundo parrafo de ese

precepto (8 88).

SEXTA.- Acerca del reparto de competencias entre Estado y Comunidades
Autonomas (CC AA) en lo relativo a la ejecucion de las normas sobre supervision

y control de las entidades de gestidn, el Informe concluye que:

o Aunque el sistema vigente —en el que las CC AA ostentan las
competencias ejecutivas sobre cualesquiera entidades de gestion, estén o
no vinculadas por su actividad con el territorio de una Comunidad
Auténoma-—, ha sido validado por el TC, y si bien éste parecia inclinarse en
su STC 196/1997 por favorecer soluciones en las que el Estado articulase
mecanismos de colaboracion, coordinacion e informacioén reciproca,
también tiene encaje, como se desprende de la STC 194/2011, un sistema
como el plasmado en el Anteproyecto, en el que la Ley estatal pasa a
precisar los puntos de conexidbn que permiten determinar cual es la

Comunidad Autonoma a la que corresponde el ejercicio de las
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competencias, asignandose la competencia residual al Estado (§ 96-97).

o Ello no obsta para advertir que los puntos de conexion disefiados por el
prelegislador hacen que de facto sea practicamente inviable que las CC
AA puedan ejercitar sus competencias ejecutivas en esta materia, ya que
ninguna de las entidades de gestion existentes reune los requisitos
exigidos (tener en el territorio de una Comunidad Autébnoma el domicilio
social y el principal &mbito de recaudacién, entendiendo por tal aquél de
donde proceda mas del 85% de la misma), ni tampoco es facil imaginar

que en lo venidero puedan surgir entidades que los cumplan (8§ 98).

SEPTIMA.- Por lo que se refiere al procedimiento de salvaguarda de los
derechos de propiedad intelectual frente a sus vulneraciones en el entorno digital,

seguido ante la S2 CPI, las conclusiones alcanzadas son éstas:

0 Se aconseja reconsiderar la reduccion del espectro de sujetos frente a los
gue puede dirigirse este procedimiento con caracter general, derivada de

lo previsto en el art. 158 ter.2.a) LPI en proyecto (8§ 100).

0 Supone un notable avance la prevision de que este procedimiento vaya a
poder dirigirse frente a responsables de webs de enlaces que redirigen
masivamente a contenidos puestos ilicitamente en la red. No obstante,
deberia repensarse el caracter subsidiario, o dependiente de factores
contingentes, que parece darse a esta posibilidad, asi como cohonestar la
disposicion del art. 158 ter.2.b) con la plasmada en el art. 271.2 del

Anteproyecto de Cédigo penal, actualmente en tramitacién (88 102-103).

0 La nueva exigencia de que el sujeto que pretenda solicitar a la S2 CPI el
inicio del procedimiento haya intentando antes, infructuosamente,

comunicarse con el supuesto infractor a efectos de que éste retire
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voluntariamente los contenidos, supone una carga adicional para los
titulares que no resulta justificada, pues una vez iniciado el procedimiento
ante la Comision el supuesto infractor va a contar ya con un tramite de
retirada voluntaria de los contenidos. En caso de mantenerse esa
exigencia, deberian perfilarse mejor los contornos del requerimiento que el

perjudicado debera dirigir al supuesto infractor (§ 104).

o La prevision del inciso central del art. 158 ter.3 LPI en proyecto, sobre que
ese previo requerimiento podra generar el «conocimiento efectivo» en los
términos de los arts. 16 y 17 LSSl es equivoca, por cuanto el
requerimiento no ir4 dirigido a ningun prestador de servicios de
intermediacién, que son los que pueden o no adquirir tal clase de
conocimiento efectivo conforme a esos preceptos de la LSSI (8 105).
Introducir una prevision de ese tipo, en relacion con los prestadores
intermediarios de alojamiento de datos y de herramientas de busqueda y
enlaces, no seria una medida inoportuna, pero deberia hacerse

preferentemente modificando los propios arts. 16 y 17 LSSI (8§ 106).

o Tiene sentido dotar a la retirada voluntaria de los contenidos, o a la
interrupcién voluntaria del servicio, por parte del prestador frente al que se
dirija el procedimiento, el valor de reconocimiento implicito de la infraccion.
Asi lo sostuvo este Consejo con ocasion del Informe al Proyecto de RD
por el que se regula el funcionamiento de la CPI, y asi lo vuelve a sostener
ahora, cuando se prevé incorporar esa prevision en la Ley, después de
gue la STS, Sala 32, de 31 de mayo de 2013 haya anulado el art. 20.2 del
RD 1889/2011, donde hasta ahora se localizaba (88 108-109).

o El mecanismo sancionador del apartado 6 del art. 158 ter LPI en proyecto
quizas debiera contemplarse en un articulo distinto al del procedimiento de

restablecimiento de la legalidad, o en todo caso deberia ponerse cuidado
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en trazar mejor la divisoria interna entre este procedimiento y el
sancionador que puede iniciarse en caso de incumplimiento reiterado de

requerimientos de retirada de contenidos ordenados por la S2 CPI (8 110).

o En el dltimo parrafo del art. 158 ter.6, dado que la respuesta sancionadora
se pone en marcha sobre la base de la desatencion de requerimientos
formulados en el seno de un previo procedimiento de restablecimiento de

la legalidad, el verbo “podra” deberia sustituirse por “deberd” (§ 112).

o En el procedimiento del apartado 6 del art. 158 ter, deberia definirse qué

ha de entenderse por reanudaciéon de actividades vulneradoras (8§ 113)

o En el procedimiento ordinario de restablecimiento de la legalidad, deberia
fijarse el plazo maximo por el que puede extenderse la medida de
suspension o bloqueo que la S2 CPI puede acordar respecto de los

servicios intermediarios prestados al sujeto declarado infractor (§ 114).

OCTAVA.- A proposito de la reforma del art. 138 LPI, este Consejo considera
que refleja el loable objetivo de importar al ordenamiento espariol las categorias
de la induccion a la infraccion, la contribucion a la infraccion ajena (contributory
liability) y la responsabilidad por hecho ajeno cuando hay un beneficio econémico
de la infraccion ajena y una posibilidad de control del infractor (vicarious liability),
aplicadas sobre todo por los tribunales de Estados Unidos en acciones de
defensa de derechos de propiedad intelectual. Se trata de un instrumental que,
en manos de los titulares de derechos, puede servir a la finalidad de hacer mas
eficaz su proteccion en el entorno digital. El prelegislador demuestra aqui una
sensibilidad hacia la situacibn en que se encuentran muchos titulares de
propiedad intelectual en trance de tener que demandar a un numero elevado de
infractores dispersos, los cuales se han servido de una tecnologia o de un

servicio cuyos usos comerciales no infractores son exiguos, o que han sido

130



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

comercializados en tales condiciones que puede considerarse que el
comercializador ha inducido la comision de esas infracciones masivas (§ 120). Al
margen de alguna recomendacion menor sobre la redaccion del nuevo parrafo a
insertar en el art. 138 LPI, el Informe plantea la posibilidad de aprovechar la
modificacion proyectada para insertar una definicion de qué debe entenderse por
“infraccion” de derechos de propiedad intelectual, ya que la Ley arrastra en este

punto una laguna desde su version inicial (§ 121).

NOVENA.- Por lo que hace a las nuevas diligencias preliminares introducidas en
el art. 256 LECiv, la modificacion proyectada tiene la virtud de eliminar algunos
inconvenientes con que los titulares de propiedad intelectual se encontraban a la
hora de recurrir a este tipo de diligencias para preparar el juicio correspondiente,
y que la practica judicial habia puesto de manifiesto. Asi, la exigencia de que la
infraccion respecto de la cual se pretenda preparar la accion, se haya concretado
en actos desarrollados “a escala comercial’. Con el Anteproyecto, este requisito
se elimina de la diligencia preliminar contemplada en el subapartado 7° del art.
256.1 LECiv (aunque no de la del subapartado 8°). Especialmente pertinentes
deben considerarse las dos diligencias recogidas en los nuevos subapartados 10
y 11 de ese precepto, ya que permiten la preparacion de la demanda cuando la
infraccion de referencia se haya cometido a través de la red, que es otra de las
lagunas que presenta la regulacion actual. El Informe contiene algunas
sugerencias sobre la redaccion de ambos subapartados y los conceptos en ellos
manejados, asi como sobre la diccion del proyectado art. 259.4 LECiv (8 129-
130).

DECIMA.- En cuanto a la parte del Anteproyecto relativa a la transposicion de la
Directiva 2011/77/UE, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al
plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos afines, y
de la Directiva 2012/28/UE, sobre ciertos usos autorizados de las obras

huérfanas, el Informe contiene algunas observaciones relacionadas con el modo
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o técnica seguidos a la hora de efectuar la transposicion. Las recomendaciones

puntuales serian las siguientes:

o No se advierte la necesidad de transponer la Directiva 2011/77 en lo
relativo al computo del plazo de proteccion sobre las composiciones
musicales con letra resultado de la colaboracion entre dos autores, letrista
y compositor, por cuanto el mandato de la Directiva debe entenderse
embebido en la actual regulacion del art. 28.1 LPI, en relacion con el art.
7° LPI (8 132).

o0 La nueva regulacion que se proyecta plasmar en el art. 110 bis LPI no se
inscribira en el marco de una regulacién completa sobre los contratos de
cesion entre artistas y productores fonogréficos, por la sencilla razon de
que la LPI carece de ella. La transposicion de esta parte de la Directiva
2011/77 podria verse como una oportunidad para dotar a nuestra Ley de
una serie de normas sobre las relaciones contractuales entre artistas y
productores a los efectos de la cesion a favor de éstos de los derechos

sobre las interpretaciones que aquéllos realicen (8 133).

o En la regulaciéon del proyectado art. 37 bis LPI, el prelegislador no prevé
trasladar algunos de los elementos necesarios para una plena definicion
del nuevo limite de obras huérfanas, antes bien sélo refleja los elementos
relativos a la definicion de obra huérfana, la enumeracion de los
beneficiarios y la descripcion de los usos a los que se les autoriza en
relacion con aquéllas, difiriendo la plasmacion de los restantes elementos
(los términos o condiciones a que se tendra que ajustar la busqueda
diligente de los titulares de derechos, pero también el procedimiento para
gue éstos puedan poner fin a la condicién de huérfana de su obra) a un
ulterior desarrollo reglamentario. Ello, ademé&s de comportar una

transposicion poco coherente, esta llamado a producir inmediatos
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desajustes de aplicacion del futuro art. 37 bis LPI (§ 134).

UNDECIMA.- En cuanto a la modificacién del limite de ilustracion de la

ensefianza, cabe hacer las siguientes observaciones finales:

o0 Aunque la formulacion del limite en el art. 5.3.a) de la Directiva 2001/29 se
hace en unos términos amplios, y aunque el legislador nacional tiene un
margen de maniobra a la hora de trasponer dicho limite a sus
ordenamientos internos, no debe olvidarse que las limitaciones o
excepciones establecidas en los apartados 1 a 4 del art. 5 de la Directiva
2001/29 deben aplicarse unicamente en determinados casos concretos
que, ademas, no han de entrar en conflicto con la explotacion normal de la
obra ni perjudicar injustificadamente los intereses legitimos del titular del
derecho (art. 5.5 de la propia Directiva). Esta advertencia viene a propdsito
de la intencion manifestada por el prelegislador de modificar el limite del
art. 32.2 LPI para tratar de llevarlo a una formulacién mas amplia, que lo

aproxime al alcance maximo que se le permite en la Directiva (8 137).

o En el nuevo apartado 2 del art. 32 se recomienda sustituir la expresion
“tanto en el centro educativo como fuera del mismo”, por la de “tanto en la

ensefianza presencial como en la ensefianza a distancia” (8 138).

o En el caso del proyectado art. 32.3 LPI, que prevé una remuneracion
equitativa conectada con el limite cuando se aplique a las actividades
desarrolladas en centros docentes universitarios, quizas la asignacion de
esa nueva remuneracion no deberia beneficiar inicamente a los “autores”,
sino también a los editores, que se veran igualmente afectados por la

existencia del limite (§ 139).
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DUODECIMA.- Finalmente, en lo relativo a la reforma que se proyecta hacer en
el art. 164 LPI, acerca del ambito de aplicacion de la LPI respecto de los artistas

intérpretes o ejecutantes, se concluye lo que sigue:

0 La supresion de las letras c¢) y d) del art. 164.2 LPI, que supondria la no
proteccion de los artistas nacionales de terceros paises (no comunitarios)
que no residan habitualmente en Espafia ni hayan efectuado aqui su
interpretacion o ejecuciéon, aunque ésta se haya grabado en un soporte
fonografico o audiovisual, 0 se incorpore a una emision de radiodifusion,
gue en cambio si estén protegidos en Espafia, provoca una discriminacion
de los artistas por comparaciéon con los productores y los organismos de
radiodifusion (§ 141).

o Por otro lado, la modificacion proyectada en el art. 164.3 LPI introduciria
un criterio de reciprocidad material (la protecciébn al extranjero se
subordina a que en su ordenamiento se reconozcan a los espafioles
derechos semejantes a los que nuestra legislacion les reconoce), siendo
asi que el resto de preceptos contiguos de ese Libro IV de la LPI seguiran
manteniendo el criterio de la reciprocidad formal, lo cual no parece

razonable desde un punto de vista sistemético (8 141).

o La proyectada modificacion del art. 164 LPI podria carecer de virtualidad,
al menos en lo que se refiere a los artistas de nacionalidad
estadounidense, si se tiene en cuenta la primacia de que goza el Canje de
Notas entre Espafia y Estados Unidos de América para la proteccion de la
Propiedad Intelectual de 6 y 15 de julio de 1895 (posteriormente ratificado
por otro de fecha 18 y 26 de noviembre de 1902), el cual debe
considerarse formando parte de nuestro ordenamiento; no debiendo

olvidarse que tanto el actual primer inciso del art. 164.3 LPI, como el del
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proyectado art. 164.4 LPI, proclaman que “en todo caso, los artistas
intérpretes 0 ejecutantes nacionales de terceros paises gozaran de la
proteccion que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados

internacionales en los que Espafia sea parte” (§ 142).

Es todo cuanto tiene que informar el Pleno del Consejo General del

Poder Judicial.

Y para que conste y surta efectos, extiendo y firmo la presente en

Madrid, a veinticinco de julio de dos mil trece.
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