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RESUMEN: Desde la perspectiva del derecho de autor espaiiol, dos senten-
cias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE) de los afios 2016 y
2017 —Asuntos C-99/15 y C-367/15— representan un revulsivo para la doctrina
jurisprudencial sobre el dafio moral por infracciones de los derechos de autor y
de otros derechos de propiedad intelectual. Por un lado, el TIUE confirma que
la parte perjudicada por una infraccién de su derecho de propiedad intelectual
puede reclamar una indemnizacién por el dafio patrimonial calculada sobre la
base de una regalia hipotética y ademas solicitar la reparacién del dafio moral;
y, por otro lado, ha reconocido que la Directiva 2004/48/CE no cierra las puertas
al mecanismo del dafio punitivo para infracciones de los derechos de propiedad
intelectual. Este trabajo propone un acercamiento a estos criterios, con el fin
de reflexionar sobre las funciones de la responsabilidad civil en nuestro sistema
de infracciones del derecho de autor, y en el futuro de la reforma de la citada
Directiva.

ABSTRACT: From the perspective of Spanish copyright law, two judgments of
the Court of Justice of the European Union (CJEU) published in 2016 and 2017
—~Case C-99/15 and Case C-367/15— represent an important change in jurispruden-
tial doctrine on moral damage for infringement of copyright and other intellectual
property rights. On the one hand, the CJEU confirms that the party injured by an
infringement of their intellectual property right can claim compensation for the
material damage calculated according on the basis of hypothetical royalty and also
to claim compensation for the moral damage; and, on the other hand, it has been
recognized that Directive 2004/48/EC does not close the doors to the punitive dam-
ages mechanism for infringements of intellectual property rights. This work proposes
an approach to the new criteria, show the functions of tort law in our legal system
and the future of the reform of the Directive.

PALABRAS CLAVE: Derecho de danos. Dafio moral. Regalia hipotética. Dafios
punitivos. Propiedad intelectual Derechos de autor. Derechos morales.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL

Este articulo tiene por objeto analizar criticamente las mas recientes decisio-
nes judiciales en materia de célculo indemnizatorio derivado de la infraccién de
los derechos de autor y de otros derechos de propiedad intelectual, contenidos en
la vigente Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), resultado de la transposiciéon de
la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de pro-
piedad intelectual, conocida también como Directiva de enforcement o Directiva
antipirateria. En particular, la doctrina emanada del Caso LIFFERS, STJUE de
17 de marzo de 2016, ya que en él se ha considerado que la indemnizacién por
dafio moral, una vez causado, es independiente del método de calculo utilizado
para cuantificar el dafio patrimonial; asi como los criterios establecidos en el
Asunto Otawska Telewizja Kablowa, STJUE de 25 de enero de 2017, que abren las
puertas a la inclusién de dafios punitivos en el referido calculo indemnizatorio,
en cuanto considera que no es contraria a la Directiva 2004/48/CE.

II. MARCO NORMATIVO

Las cuestiones sobre la indemnizacién de los dafos morales en la infraccién
de los derechos de propiedad intelectual aqui planteadas estan enmarcadas en un
necesario proceso de revision de la Directiva de enforcement, como se puede des-
prender de la Comunicacién «Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos
de propiedad intelectual», de 29 de noviembre de 2017 (COM [2017], 708 final),
en adelante Directrices. Esta evaluaciéon reconoce como premisa que, con caricter
general, la Directiva ha logrado el objetivo de aproximar los sistemas legislados de
los Estados miembro respecto de la proteccién de los derechos de propiedad inte-
lectual en los tribunales civiles'; sin embargo, pone de manifiesto que, debido a la
armonizacién minima, los procedimientos y los recursos establecidos en ella no se
ejecutan ni se aplican de manera uniforme entre los Estados miembros. Las distor-
siones descritas provienen esencialmente del hecho de que la Directiva posibilita una
proteccién mayor de la prevista, y de que no existe una interpretacién uniforme de
sus disposiciones y, ademas, de que hay diferencias en los procedimientos de Derecho
civil y en las tradiciones judiciales nacionales en los diferentes paises de la Union.
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En lo que concierne a los objetivos y fundamentos de una eventual reforma,
las Directrices evidencian que las principales razones aducidas por los titulares
de derechos de propiedad intelectual para no buscar una reparacién civil en los
casos de infraccion de tales derechos son la cuantia imprevisible de la indemniza-
cion y la escasa probabilidad de obtener una reparacién adecuada por los dafios
sufridos. Aspecto que se manifiesta de particular importancia para las pymes, y
que ha llevado a que los titulares de derechos, la judicatura, los profesionales del
Derecho y los ciudadanos hayan pedido mayor claridad juridica sobre el calculo
de los danos, asi como una asignacién mas justa.

El efecto disuasorio negativo que representa que muchos titulares de dere-
chos de propiedad intelectual, principalmente pequefias y medianas empresas,
manifiesten que no es rentable la defensa de tales derechos ante los tribunales,
reclama una armonizacién que haga mas efectiva la proteccion judicial, pero
también invita a la biisqueda de mecanismos preventivos y de resolucién alter-
nativa de litigios.

En la linea de la prevencion de infracciones, la Comunicacién de la Comisiéon
al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Econémico y Social Europeo, de
1 de julio de 2014, «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los dere-
chos de propiedad intelectual: Un plan de accién de la UE» (COM[2014]0392)
—apoyada por la Resolucién del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2015
(2014/2151[INI])— avanza que en la agenda de la Unién relativa a la proteccién
de los derechos de propiedad intelectual se pretende introducir una visién pre-
ventiva bajo el enfoque «sigue la pista al dinero» que complete los mecanismos a
disposicién para la lucha contra las infracciones de tales derechos, principalmente
en lo que atane a las vulneraciones en escala comercial.

1. La Direcriva 2004/48/CE

La Directiva 2004/48/CE nacié con el objetivo ambicioso de alcanzar altos
niveles de proteccién de la propiedad intelectual, consciente el legislador comu-
nitario de la esencialidad de la materia para la construccién del mercado tnico
(DIAS PEREIRA, 2017, 65).

Establece un conjunto minimo, pero estandar, de medidas, procedimientos y
recursos que permiten ejercitar procedimientos civiles efectivos para garantizar
el respeto de los derechos de propiedad intelectual, desde la 6ptica del principio
de un proceso justo y equitativo. La finalidad de la Directiva es aproximar los
sistemas legislativos nacionales para garantizar un nivel de proteccién elevado,
equivalente y homogéneo en el mercado interior.

El articulo 13 regula la indemnizacién de los dafos y perjuicios que sean
consecuencia de una vulneraciéon de derechos de propiedad intelectual, en un
sentido amplio que incluye también los derechos de propiedad industrial. En su
primer apartado, dicho precepto establece:

«Los Estados miembro garantizaran que las autoridades judiciales compe-
tentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabien-
das o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad
infractora, el pago al titular del derecho de una indemnizaciéon adecuada a
los dafios y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la
infraccién.

Cuando las autoridades judiciales fijen los dafios y perjuicios:
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a) tendran en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias
econdémicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya
sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegitimos obtenidos
por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores
econémicos, tales como el dafio moral causado por la infraccién al titular
del derecho; o

b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podran, cuando proceda,
fijar los dafios y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre
la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cdnones o
derechos que se le adeudarian si el infractor hubiera pedido autorizacién
para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestién».

Para completar la lectura de la norma y favorecer su interpretacion, el Con-
siderando 26 de la Directiva declara sobre esta cuestion:

«Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infraccién cometida
por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infraccién
de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la
indemnizacién por dafios y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta
todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el
titular del derecho o los beneficios ilicitos obtenidos por el infractor, asi como,
cuando proceda, el dafio moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando,
por ejemplo, sea dificil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el
importe de la indemnizacién podria inferirse de elementos como los canones o
derechos que se le adeudarian si el infractor hubiera pedido la autorizacién de
utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El propésito no es
instaurar una obligacién de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir
una indemnizacién basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo
tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificacién e
investigacién».

A partir del caso LIFFERS, queda claro, que «una parte perjudicada por una
infraccién de DPI que presente una reclamacién por dafios y perjuicios para
compensar el menoscabo sufrido, establecido de conformidad con el método
de la cantidad a tanto alzado del articulo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI,
puede reclamar y, si su reclamacién esta fundamentada, recibir, no solo una in-
demnizacién por dafios materiales sino también por el dafio moral causado por
esa infraccién» (II.1 Directrices).

2. EL ArticurLo 140 TRLPI. LA REGALIA HIPOTETICA Y EL DANO MORAL

La vigente redaccion del articulo 140 TRLPI, resultado de la transposicién
de la Directiva 48/2004/CE por la Ley 19/2006, de 5 de junio, presenta varias
deficiencias técnicas, puesta de manifiesto por la doctrina (CARRASCO PERERA
y DEL ESTAL, 2017; ARMENGOT VILAPLANA, 2017, YZQUIERDO TOLSADA
y ARIAS, 2014, RUBI PUIG, 2015, CLEMENTE MEORO, 2009), aunque en esta
ocasién el objeto de estudio esta centrado en las relaciones entre la indemniza-
cién calculada por el método de la regalia hipotética en lo que concierne a los
derechos de autor (FERRER BERNAL, 2017).

Dice el precepto:
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«1. La indemnizacién por dafios y perjuicios debida al titular del derecho
infringido comprendera no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino
también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violacién
de su derecho. La cuantia indemnizatoria podra incluir, en su caso, los gastos de
investigacién en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la
comisién de la infraccién objeto del procedimiento judicial. 2. La indemnizacién
por dafios y perjuicios se fijara, a eleccion del perjudicado, conforme a alguno
de los criterios siguientes:

a) Las consecuencias econémicas negativas, entre ellas la pérdida de benefi-
cios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor
haya obtenido por la utilizacién ilicita.

En el caso de dano moral procedera su indemnizacién, aun no probada
la existencia de perjuicio econémico. Para su valoracién se atendera a las
circunstancias de la infraccién, gravedad de la lesién y grado de difusion
ilicita de la obra.

La cantidad que como remuneraciéon hubiera percibido el perjudicado,
si el infractor hubiera pedido autorizacién para utilizar el derecho de
propiedad intelectual en cuestion.

b

=

3. La accién para reclamar los dafos y perjuicios a que se refiere este
articulo prescribird a los cinco afios desde que el legitimado pudo ejercitarla».

En la redaccién del articulo 140 TRLPI anterior a la reforma operada por la
transposicién de la Directiva comunitaria, se establecian claramente dos criterios
alternativos para calcular la indemnizacién del dafo patrimonial («el beneficio
que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilizacién ilicita, o la
remuneraciéon que hubiera percibido de haber autorizado la explotacién»), en-
tre los que el perjudicado podia elegir, y se permitia que este pudiera reclamar
ademas la indemnizacién del dafio moral, caso de que tal dafio existiera, incluso
si no se hubiera probado la existencia de perjuicio econémico (STS de 12 de
febrero de 1999).

Pero tras la transposicién de la Directiva, surgen dudas interpretativas acerca
de si es posible solicitar la indemnizacién del dafio moral en el caso de que se
haya optado por el criterio indemnizatorio del articulo 140.2.b TRLPI, consis-
tente en «la cantidad que como remuneracién hubiera percibido el perjudicado,
si el infractor hubiera pedido autorizacién para utilizar el derecho de propiedad
intelectual en cuestién», esto es, la licencia hipotética.

La polémica deviene de la propia literalidad del precepto, en su vigente re-
daccién.

El articulo 140.2 TRLPI reconoce dos métodos de célculo indemnizatorio a
eleccién del acreedor.

Por un lado, la letra a) ya no se refiere tinicamente a «lucro cesante», puesto
que las consecuencias negativas estan integradas, entre ellas, ademas de por la
pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada, también por los
beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacién ilicita. Y afiade, ex-
presamente, una referencia a la procedencia de la indemnizacién del dafio moral,
que aparece, de ese modo, como un concepto indemnizatorio independiente que
autoriza reclamar en exclusiva el dafio moral.

Por otra parte, la letra b) del precepto menciona la posibilidad de fijar la
cuantia indemnizatoria sobre la ficcién legal una hipotética licencia acordada
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entre el titular del derecho infringido y el infractor. De esa manera, «el perju-
dicado no ha de mostrar el dafio padecido, sino el valor de su derecho en el
mercado» (CLEMENTE MEORO, 2009, 879). Esta féormula estd muy arraigada
en la casuistica de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual e
industrial, asi como en el derecho de la competencia, pero no hay referencias al
dafio moral en este apartado del precepto.

La STS de 18 de noviembre de 2010, en un caso de vulneracién del derecho de
marcas reiterando el criterio antes establecido en la STS de 2 de marzo de 2009,
mantiene que la llamada regalia hipotética responde a la necesidad de que el titular
del derecho infringido no quede sin proteccién por la dificultad que normalmente
representa probar en el proceso los beneficios obtenidos por el infractor con la
lesién del derecho del perjudicado. Permite sortear distintos obstaculos probato-
rios que en mas de una ocasién impedian al titular de los derechos vulnerados
recibir un importe de indemnizacién adecuado por el perjuicio sufrido. En todo
caso, justifica una mayor amplitud del arbitrio judicial para fijar la indemniza-
cién (STS de 19 de marzo de 2014 y SAP de Madrid de 27 de febrero de 2015).

No se trata de legitimar la actuacién del infractor ni de ratificar o convali-
dar la infraccién (YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ, 2014, 1688), sino de
favorecer el acceso a una compensacion adecuada y efectiva, pues se facilita la
prueba, principalmente si se han concedido, con anterioridad, licencias al infrac-
tor (CLEMENTE MEORO, 2009, 879). En su esencia se encuentra la doctrina del
enriquecimiento injusto (VENDRELL CERVANTES, 1164, CARRASCO PERERA
y DEL ESTAL, 2017, 1861, STS de 31 de mayo de 2011 y SAP de Alicante de
16 de enero de 2018).

Ahora bien, el aparente beneficio para los perjudicados por una infraccién
de derechos autor se puede desvanecer si, como mantiene FERRER BERNAL
(2017, 26) «la aparente facilidad que ofrece la normativa al perjudicado para que
sea él el que decida la forma de cuantificar el dafio sufrido, cuando se inclina
por la que menor despliegue probatorio requiere la regalia hipotética, no es tal
si después nuestros tribunales exigen un esfuerzo probatorio que puede llegar a
transformar el objetivo, de modo que ahora no se trata de cuantificar el dafio
hipotético sino el dafio efectivo o real, lo que no siempre logra el perjudicado.
Por lo tanto, sus posibilidades de recibir la compensacion necesaria, por el per-
juicio sufrido, se reducen».

En suma, «para fijar la indemnizacién bajo este criterio hay que formular
una hipétesis dada la imposibilidad de realizar una reproduccién perfecta de
cual hubiera sido la situacién si no se hubiera producido la conducta ilicita, esto
es, determinar cudl hubiera sido la remuneracién que el titular de los derechos
hubiera percibido en el caso de que el presunto infractor no hubiera actuado ilici-
tamente y hubiera solicitado autorizacién para la explotacién de la obra. En este
esquema, el actor no tendra que probar el dafio, sino el valor de mercado de su
derecho que otro ha utilizado sin consentimiento» (STS de 19 de marzo de 2014).

Todo ello hace del canon hipotético un método de cuantificacién de da-
fios muy extendido en esta clase de litigios, razén por la que debemos volver
sobre la cuestion de la compatibilidad entre el criterio de la regalia hipotética
y la indemnizacién por dafios morales. El problema estid en que la referencia a
la indemnizacién por dafios morales aparece mencionada, exclusivamente, en
el primer criterio indemnizatorio de la letra a del articulo 140.1 TRLPI. En ese
precepto el dafio moral se muestra como un concepto indemnizatorio auténo-
mo (CLEMENTE MEORO, 2009, 877) que permite conceder el dafio moral con
independencia del dafio patrimonial (STS de 22 de abril de 1998).
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Una aproximacion estrictamente gramatical nos llevaria a la conclusién, re-
chazada por un importante sector doctrinal, de que no seria posible la acumu-
lacién de la indemnizacién con base en una regalia hipotética y el dafio moral.
Tildada de «sorprendente y absurda» (CARRASCO PERERA 2007, 1700), el caso
LIFFERS analizado a continuacién, confirma la opinién de ese amplio sector
doctrinal que desde un primer momento mantuvo que los argumentos basados en
la literalidad de la norma no eran suficientes (RUBI PUIG, 2015, 677), maxime
si se tiene en cuenta que el Considerando 26 de la Directiva se refiere a «cuando
menos», es decir al minimo importe.

Hasta aqui, la polémica sobre la compatibilidad de distintos conceptos in-
demnizatorios, pero antes de estudiar la respuesta de la justicia comunitaria en
el apartado dedicado a los criterios jurisprudenciales, conviene seguir ilustrando
algunos aspectos de los dafios morales en el derecho de autor y que seran de
utilidad en el referido anélisis.

Por lo pronto, existe un interesante debate sobre el campo de actuacién de
los dafios morales en esta materia. CABRERA RODRIGUEZ (2017, 15) hace una
concienzuda revisién bibliogréfica y ubica el tema en dos corrientes doctrinales
contrapuestas. Por un lado, aquellos que restringen el dafio a las infracciones
de los derechos morales tasados, en contraposicién al sector doctrinal que, a la
vista de un concepto mas amplio de dafio moral, entiende que puede resultar de
la infracciéon de derechos patrimoniales o de explotacion.

La tesis dominante apunta a que el dafio moral previsto en el articulo 140
TRPLI es exclusivamente el dafio por infraccién de los derechos morales del ar-
ticulo 14 TRLPI (SAP de Barcelona de 28 de enero de 2000 y SAP de Vizcaya de
24 de julio de 2007). Aun asi, nada impide que de una infraccién de un derecho de
explotacién se puedan inferir dafios morales, aunque no se afecten directamente
facultades morales, como ocurre en el caso de realizadores de meras fotografias
que no tienen reconocido el derecho de paternidad, pero que en alguna ocasién
fueron indemnizados por dafios morales debido a la infraccién de sus derechos
de explotacién (SAP de Alava de 14 de junio de 2010).

Dice el articulo 140.2. a) TRLPI que procederd su indemnizacién, aun no
probada la existencia de perjuicio econémico, de modo que se presume ante la
lesion de una de las facultades morales. Es tanto como decir que «se presume
que la infraccién de un derecho moral del articulo 14 de la LPI produce un dafio
moral» (SAP de Baleares de 30 de julio de 2010, ARMENGOT VILAPLANA, 2017,
1611). Ello, sin embargo no significa que sea suficiente alegar el dafio moral, es
preciso probarlo (SAP de Vizcaya de 10 de marzo de 2009).

Los parametros que establece el TRLPI para fijar la indemnizacién por dafo
moral son tres: «circunstancias de la infraccién», «gravedad de la lesién» y «grado
de difusién ilicita de la obra». Sigue en ello el modelo marcado por el articulo 9
de la Ley Orgénica 1/1982 de proteccién civil del honor, la intimidad personal y
familiar y la propia imagen, heredando la flexibilidad de la apreciacién judicial
propiciada por la referida ley organica, pero también sus resultados adversos
(YZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ, 2014).

Para los dafios morales se ha reconocido dicha flexibilidad sin mayores proble-
mas, en cuanto que la valoracion, a efectos de fijar su indemnizacién, no pude obte-
nerse de una prueba objetiva, pero no por ello se ata a los tribunales e imposibilita
legalmente para fijar su cuantificacién a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y pon-
derar las circunstancias concurrentes en cada caso (STS de 19 de octubre de 2000).

En todo caso, «la jurisprudencia ha optado, de forma mayoritaria, por
efectuar una valoracién global que deriva de una apreciacién racional aunque
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no matematica, pues se carece de parametros o moédulos objetivos, debien-
do ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo
en ocasiones, en dicha suma total, el conjunto de perjuicios de toda indole
causados, aun reconociendo las dificultades que comporta la conversién de
circunstancias complejas y subjetivas en suma dineraria» (SAP Baleares de 22
de octubre de 2015).

Por ultimo, la relacién con los dafos punitivos fue destacada por parte de la
doctrina, con ocasién del examen del dafio moral en la propiedad intelectual. En
no pocos casos, la ausencia o escasa comercializacién del producto resultado de
la reproduccion ilicita, hace con que el dafio moral sea el tinico concepto verda-
deramente indemnizable (SAP Burgos de 17 de mayo de 2017)%. En consecuencia,
se quiso entroncar el dafio moral en la propiedad intelectual con situaciones de
escasa indemnizacién, derivada en muchos casos de la dificultad probatoria de los
dafios (CARRASCO PERERA y DEL ESTAL, 2017, 1869).

La posibilidad de una sobrecompensacién respecto del dafio efectivo causado
a los titulares de derechos de propiedad intelectual puede, segtin el caso, aproxi-
marse a una pena privada, aunque el origen de la misma no esté en la voluntad
de sancionar, sino en la utilizacién de médulos objetivos que tendencialmente
pueden indemnizar por encima de los dafios efectivos.

El caracter voluble que siempre revisten los calculos de esta naturaleza (SAP
de Madrid de 6 de febrero de 2017), producto de una tarea esencialmente esti-
mativa (SAP de Madrid de 24 de mayo de 2013), no implica que sean automati-
camente mecanismos punitivos, pues, a pesar de la posibilidad de sobrepasarse,
la practica demuestra que, por lo general y como prueba de la «prudencia del
Juzgador» (SAP de Cadiz de 28 de noviembre de 2007), las indemnizaciones
concedidas no cubren de hecho todo el perjuicio sufrido®.

RUBI PUIG (2015, 673) enfatiza que no deberia equiparse sin mas la indemni-
zacién «supercompensatoria» con la indemnizacién sancionatoria. En esa linea, el
apartado 26 de la STJUE de 25 de enero de 2017, recuerda que esta caracteristica
es inherente a toda indemnizacion a tanto alzado. Y en su apartado 31 completa
el razonamiento «Ciertamente, no puede excluirse que, en casos excepcionales, la
indemnizacién de un perjuicio calculado sobre la base del doble del canon hipo-
tético exceda de forma tan clara y considerable del perjuicio realmente sufrido,
de modo que una solicitud en este sentido podria constituir un abuso de derecho,
prohibido por el articulo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48».

En otras palabras, parece extendida la conviccién de que la acumulacién de
los danos morales con otros conceptos indemnizatorios o su valoracién global
a un tanto alzado no representan necesariamente una sancién de naturaleza
privada, sino que se puede enmarcar en el principio de reparacién racional
y efectiva. Con todo, la mera posibilidad de una compensacién superior a
los dafios efectivamente causados, siempre recuerda el debate sobre la posi-
ble introduccién de las compensaciones punitivas en materia de propiedad
intelectual.

3. LA ESPECIAL NATURALEZA DE LOS DERECHOS MORALES
Previo al estudio de las SSTIJUE, es necesario recordar la especial naturaleza
de las facultades morales integradas en el contenido del derecho de autor ex

articulo 14 TRLPI, puesto que, en el fondo, la naturaleza misma de tales facul-
tades estda imbuida de la idea de no patrimonialidad, facilitando la confusién
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entre los conceptos; sin embargo, no hay que perder la perspectiva de que «tal
caracteristica del derecho de autor, aunque se denomine moral, nada tiene que
ver con el «dafo moral» que pueda sufrir el autor o cualquier otra persona. Esta
clase de dafio es un perjuicio de indole no material, derivada de padecimientos
no visibles» (SAP de Alava de 14 de junio de 2010).

Al que tiene un primer contacto con el derecho de autor, le puede sorpren-
der, en cierta medida, algunos de los mecanismos de transmisién de derechos
patrimoniales, precisamente por la vigencia durante la vida del autor —y en de-
terminados supuestos incluso post mortem auctoris*— de esos llamados derechos
morales, inalienables e irrenunciables.

Son un conjunto de facultades de orden personal que configuran, al lado de
otras de caracter patrimonial, el contenido de un derecho subjetivo sui generis
que es el derecho de autor. Estas facultades personales, aunque no configuren
un derecho de la personalidad en sentido técnico-juridico, estdn muy préximas a
esa idea, pues representan una proyeccion del espiritu del creador sobre la obra
creada, condicionando inexorablemente el régimen de explotacién de la misma.

La caracterizacion descrita explica que en Espafia, desde la Ley de Propiedad
Intelectual de 1987 se haya proclamado la naturaleza especial de sus preceptos,
debido a la conexién con los derechos de la personalidad, favorecida por el ar-
ticulo 20.1.b) de la Constitucién espafiola que consagra la libertad de creacién
literaria, artistica y cientifica, dentro del Titulo I dedicado a los «derechos y
deberes fundamentales».

La entrada en vigor de la LPI en los términos en que ha sido formulada puso
de relieve, una vez mas, el papel central de los derechos morales en la estructura
del derecho de autor, ya que los sitiia como la nota que caracteriza la especialidad
del régimen de transmision de los derechos de explotacion. Si no fuera por estas
facultades personales estariamos ante un derecho subjetivo absoluto de orden
patrimonial, perfectamente asimilable sin mas a la propiedad.

En este sentido, ademas de la regulacion detallada de los derechos morales
en los articulos 14 a 16 TRLPI, su presencia es detectable en otras normas a lo
largo del texto legal, independientemente de cual sea la materia regulada. Es el
caso del articulo 22 TRLPI, segtn el cual la cesién de los derechos de explotacion
sobre sus obras no impedira al autor publicarlas reunidas en coleccién escogida o
completa o bien del articulo 43.5 TRLPI que excluye de la cesion de los derechos
de explotacion las modalidades de utilizacién o medios de difusién inexistentes
o desconocidos en el tiempo de la cesiéon. Asimismo, en la imposicién de un
contenido minimo y de limites para los derechos y obligaciones de las partes
en el contrato de edicién, emerge innegablemente la incidencia directa de los
derechos morales de autor.

Por ultimo, también es oportuno tener en cuenta para la construccién
de criterios jurisprudenciales relacionados con la violacién del derecho a la
paternidad, que la reputacion profesional es en si misma un valor de especial
trascendencia no solo moral sino también patrimonial, en cuanto es la garantia
de mantener la expectativa de explotacién de la actividad creadora. Cada vez es
mas frecuente que el foco empresarial de determinadas actividades creadoras
no esté exclusivamente centrado en los derechos de explotacién, en vista de
que se extienden los modelos de negocios en que la construccién de la imagen
es la base de la contratacién del disefio de productos, la contrataciéon para
conciertos, etc. Todo ello incrementa la potencialidad de las infracciones de
los derechos morales, y por consiguiente, de las indemnizaciones por dafios
morales.
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III. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
1. EL Caso LIFFERS (Asunto C-99/15)

Christian LIFFERS present6 una demanda contra «Producciones Mandari-
na, S.L.» y «Gestevisiéon Telecinco, S.A.», por la vulneracién de sus derechos de
propiedad intelectual sobre la obra audiovisual «Dos patrias; Cuba y la noche»,
de la que es guionista, director y productor. La obra narra seis historias per-
sonales e intimas de homosexuales y transexuales de la ciudad de La Habana.
La productora Mandarina realizé un documental sobre la prostitucién infantil
en Cuba en el que insert6é algunos pasajes de la obra del Sr. LIFFERS, sin su
previo consentimiento. El documental de Mandarina fue emitido por la cadena
Telecinco, alcanzando una cuota de audiencia del 13,4%.

En la demanda presentada solicitaba, en esencia, que: (i) se declarara que las
entidades demandadas habian vulnerado sus derechos; y (ii) se las condenara a cesar
en la infracciéon y a indemnizar los dafios y perjuicios causados, que cuantificé en
6.740 euros por la infraccién de derechos de explotacién y en 10.000 euros corres-
pondientes al dafio moral. En todo caso, para la determinacién de la indemnizacién
por la infraccién de los derechos de explotacion de su obra, el Sr. LIFFERS utiliz6
el criterio de la licencia o regalia hipotética o sea, el importe de los derechos que
se le adeudarian si Mandarina y Mediaset le hubieran pedido autorizacién para
utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestion. A tal fin, empleé las tarifas
de la Entidad de Gestién de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),
mientras la indemnizacién en concepto de dafio moral se calcul6 a tanto alzado.

La sentencia nam. 587/2011, de 30 de junio, Juzgado de lo Mercantil nam. 6
de Madrid, estimé integramente la demanda. Por ende, declara que las deman-
dadas han violado los derechos de propiedad intelectual titularidad de la parte
actora, y las condena a la cesacién en sus actos de reproduccién, comercializacion,
exportacion, distribucién, comunicacién publica y, en definitiva, cualquier acto
que suponga una vulneracion de los derechos exclusivos, asi como a la retirada
del trafico econémico de todas las copias que infrinjan los derechos de propie-
dad intelectual titularidad del demandante, y el abono solidario al actor de la
cantidad de 3.370 euros en concepto de dafo por infraccién de los derechos de
explotacién y la cantidad de 10.000 euros por dafio moral causado al prestigio
y reputacién del demandante.

En apelacion, la SAP de Madrid nam. 14/2013, de 21 de enero, estim6 parcial-
mente el recurso y condena a las demandadas a abonar solidariamente al actor
la cantidad de 962,33 euros en concepto de indemnizacién de dafos y perjuicios,
como remuneracién que hubiera percibido si los infractores hubieran pedido
autorizacion para utilizar sus derechos de propiedad intelectual. En su razona-
miento, la primera cuestién planteada era la inexistencia de infracciéon de los
derechos de propiedad intelectual del demandante, pues los fragmentos de obra
utilizados no afectaban a una parte sustancial de la misma, mientras la segunda
cuestion abordada en el recurso afectaba a la cuantia de la indemnizacién por la
vulneracion de los derechos de explotacion, y en ella se impugnaba el apartado
de las tarifas de EGEDA aplicado por el Juzgado y la duracién que se atribuia
a los fragmentos de la obra del demandante utilizados. La Audiencia estimé6 en
parte estos argumentos y redujo a 962,33 euros la indemnizacién resultante de
aplicar el criterio de la licencia hipotética.

Respecto del dafio moral, y en lo que afecta a este comentario, consideré que
la exigencia de indemnizacién del dafio moral no es compatible con la eleccién
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de la licencia hipotética como criterio indemnizatorio. La Audiencia analizé el
articulo 13.1 y el considerando 26 de la Directiva 48/2004/CE, asi como el articulo
140 del TRLPI, modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, que transpuso la
Directiva a Derecho interno. Con base en estas normas, afirma que «la opcién
de la regalia hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que
prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto
para facilitar la indemnizacién. [...] tal criterio alternativo se circunscribe a lo
expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer
criterio, que seria el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apar-
tados, con la posibilidad en consecuencia de afiadir a la regalia hipotética los
dafios morales. Si el perjudicado opta por el criterio de la regalia hipotética ante
la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra
circunstancia, la reclamaciéon no puede comprender el dafio moral, que solo cabe
reclamar cuando se elija el primero de los criterios sefialados».

Admitido a tramite el recurso de casacidn, el recurrente solicité que se sentase
doctrina jurisprudencial segun la cual la indemnizacién del dafno moral resulta
independiente de cual de los dos criterios indemnizatorios del dafio patrimonial
establecidos en los apartados «a» y «b» del articulo 140.2 del TRLPI sea elegido
por el perjudicado por una infracciéon de derecho de propiedad intelectual, asi
como que se procediese a plantear cuestion prejudicial ante el TJUE.

El Alto Tribunal plantea una cuestién prejudicial en el Auto de 12 de enero
de 2015, en los siguientes términos: «Si el articulo 13.1 de la Directiva 2004/48/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de
los derechos de propiedad intelectual, puede interpretarse en el sentido de que el
perjudicado por una infraccién de propiedad intelectual que reclame la indem-
nizacién del dafio patrimonial basada en el importe de los canones o derechos
que se le adeudarian si el infractor hubiera pedido autorizacién para utilizar
el derecho de propiedad intelectual en cuestién, no puede solicitar ademas la
indemnizacién del dafio moral producido».

Transmite al Tribunal europeo, en todo caso, el contenido y alcance de sus
objeciones a las diferentes interpretaciones sobre el articulo 13.1 de la Directiva.

Pone de manifiesto el fracaso armonizador en ese extremo y que, a la vista
del criterio restrictivo elegido por la Audiencia Provincial en este caso, se podria
ofertar un grado de protecciéon de los derechos de propiedad intelectual inferior
en comparacién con otros paises’. También indica que el adjetivo «efectivos»
aplicado al concepto «dafios y perjuicios» no parece compatible con la exclusién
de la indemnizacién del dafno moral cuando se haya optado por un criterio in-
demnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar ex-
clusivamente dafios patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran
que es posible la existencia de un dafio moral, que puede ser de mayor entidad
incluso que el dafio patrimonial, y manifiesta dos posibles interpretaciones.

Por un lado, «era posible una interpretacion alternativa que considerase que
la opcién de la letra «b» del articulo 13.1 de la Directiva establece un criterio
indemnizatorio alternativo solo en relacién a los criterios indemnizatorios de la
letra «a» que se refieren al dafio patrimonial (esto es, «las consecuencias econé-
micas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte
perjudicada, cualesquiera beneficios ilegitimos obtenidos por el infractor»). Este
criterio indemnizatorio alternativo estaria justificado por la existencia de dificul-
tades probatorias para fijar la indemnizacién conforme a los criterios previstos
en el apartado «a» o por otras razones. En tal caso, ese caracter alternativo (y
por tanto no acumulable) no afectaria al dafio moral, cuya indemnizacién podria
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reclamarse aunque se hubiera optado por el criterio de la letra «b», referenciado a
la licencia hipotética. La reclamacion de indemnizacién del dafio moral habria de
considerarse independiente del criterio indemnizatorio elegido por el perjudicado
para la reparacion del dafio patrimonial, y podria acumularse a la reclamacién de
indemnizacién del dafio patrimonial hecha con base en cualquiera de los criterios
de las letras «a» o «b» del articulo 13.1 de la Directiva». Pero sefiala que «otra
interpretacion alternativa posible seria que la reclamacién de indemnizacién del
dafio moral de forma independiente y acumulada a la indemnizacién del dano
patrimonial solicitada por el segundo de los dos apartados del precepto seria
admisible cuando el legislador interno hubiera transpuesto la Directiva de modo
que esa segunda alternativa, la de la letra «b» del articulo 13.1 de la Directiva,
consista exclusivamente en la cuantia de la licencia hipotética, como ha hecho
el legislador espafiol, puesto que la previsién de la Directiva es que ese criterio
indemnizatorio (la licencia hipotética) sea el minimo indemnizable («cuando
menos», dice la Directiva). Y que, en tal caso, de existir dafno moral, seria posible
fijar como indemnizacién una cantidad a tanto alzado que afiadiera al importe
de la licencia hipotética el importe de la indemnizacién del dafio moral».

A) La STJUE de 17 de marzo de 2016

Con caréacter previo, las conclusiones sobre este Asunto fueron presentadas
por el Abogado General, Melchor WATHELET, el 19 de noviembre de 2015, des-
tacando la importancia para una interpretacién sistematica de la Directiva que
la indemnizacién persiga claramente la reparaciéon de los dafos y perjuicios
efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infraccién, para llegar a la
conclusién de que «en el caso de autos, tanto el tenor del articulo 13, apartado
1, de la Directiva 2004/48 como su estructura, y una interpretacién teleolégica
de dicha disposicién, me conducen a pensar que esa disposicion debe interpre-
tarse en el sentido de que permite a cualquier perjudicado por una infraccién de
un derecho de propiedad intelectual reclamar la indemnizacién del dafio moral
causado, con independencia del método elegido para la indemnizacién del dafio
patrimonial». Entiende que la reparacién de los dafios y perjuicios «efectivos
que haya sufrido como consecuencia de la infraccién» es compatible con esa
acumulaciéon de conceptos compensatorios, sin que se pueda hablar de dafios
punitivos, pues, en sus palabras, «en determinadas circunstancias, «el importe
de los canones o derechos que se le adeudarian si el infractor hubiera pedido
autorizacion para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestién» refleja
solo parcialmente el dafio realmente sufrido por el titular del derecho de que se
trata y no el que ha sufrido realmente». De igual modo, advierte que la exclusién
de la posibilidad de acumular regalia hipotética y dafio moral «tendria como
consecuencia eliminar cualquier efecto disuasorio de la condena, ya que el autor
de la infraccién deberia abonar al titular del derecho solamente el importe que
habria debido abonarle si hubiera respetado el mencionado derecho, que podria
ser inferior al dafio real. En consecuencia, tal indemnizacién no seria conforme
con el deseo del legislador de la Unién de garantizar un nivel de proteccién de
la propiedad intelectual elevado».

Con los precedentes ya analizados, la STJUE de 17 de marzo de 2016 ha
contestado que el célculo de la indemnizacién por dafios y perjuicios que ha de
abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto
garantizar la reparacién integra del perjuicio «efectivamente sufrido», es decir,
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prevalece el principio de la restitutio in integrum, que permite indiscutiblemente,
en el caso de la opcién por el método de licencia hipotética, incluir en los con-
ceptos indemnizatorios el eventual dafio moral causado por el infractor.

En su fundamentacién juridica el TJUE parte de que «aunque [el tenor lite-
ral del articulo 13.1, parrafo segundo de la Directiva 2004/48/CE] no incluye el
dafio moral como elemento que las autoridades judiciales han de tener en cuenta
cuando fijan la indemnizacién por dafos y perjuicios que ha de abonarse al
titular del derecho, tampoco excluye que se tenga en cuenta este tipo de dafio.
En efecto, esta disposicion, al prever la posibilidad de fijar un importe a tanto
alzado de la indemnizacién por dafios y perjuicios «cuando menos» sobre la
base de los elementos que en él se mencionan, permite incluir en dicho importe
otros elementos, como, en su caso, la indemnizacién del dafio moral causado al
titular de dicho derecho». A modo de interpretacién sistematica enfatiza en que
tal conclusion se infiere también del anélisis del parrafo primero del articulo 13.1
de la Directiva que permite a las autoridades judiciales competentes ordenar al
infractor el pago al titular del derecho de propiedad intelectual perjudicado de
una indemnizacién que resulte adecuada a los «dafios y perjuicios efectivos que
haya sufrido como consecuencia de la infraccién». Por consiguiente, se traslada
la cuestién a si el dafio moral, siempre que se demuestre, constituiria un com-
ponente del «dafio efectivo» que ha sufrido el perjudicado «como consecuencia
de la infraccién».

Esta aclaracién sobre las cuestiones planteadas merece una valoracién posi-
tiva, en cuanto ofrece una mayor seguridad juridica, aunque procede la reflexién
de CABRERA RODRIGUEZ (2017, 27) de que «en la practica, sin embargo, esa
independencia entre la cuantificacion del dafio moral y el valor patrimonial de la
obra sobre la que recaen los derechos infringidos se ve fuertemente relativizada
por el funcionamiento del mercado». En otras palabras, superada esta cuestion,
los operadores juridicos deben centrarse en el farragoso tema de la cuantificacién
de los dafios morales (OROZCO GONZALEZ, 2013).

B) La STS de 19 de julio de 2016

Contestada la cuestion prejudicial en el sentido analizado, nuestro Tribu-
nal Supremo resuelve el Caso LIFFERS y su sentencia de 19 de julio de 2016
sienta doctrina en el sentido que el criterio de regalia hipotética elegido para
la indemnizacién del dafio patrimonial causado por la infraccién del derecho
de propiedad intelectual no impide la indemnizaciéon del dafio moral que haya
podido producirse.

Insiste en la idea de que el articulo 13 de la Directiva se refiere a la indemni-
zacion efectiva: «El adjetivo “efectivos” aplicado al concepto “dafios y perjuicios”
no parece compatible con la exclusién de la indemnizaciéon del dafio moral cuan-
do se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética,
que parece estar destinado a valorar exclusivamente dafios patrimoniales, si las
circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un dafio
moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el dafio patrimonial».

Para este caso, en particular, entiende que las circunstancias concurrentes,
concretamente la vulneracién de derechos morales del autor tales como el derecho
a la integridad de la obra y al reconocimiento de la autoria, el dafio causado
al prestigio y reputacién del demandante por haberse utilizado una obra que
pretendia ser poética en un documental sobre prostitucién infantil, y la cuota de
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audiencia de este documental en una cadena de televisién de ambito nacional, son
elementos que permiten afirmar que el demandante no solo sufrié perjuicios patri-
moniales al resultar vulnerados sus derechos de explotacién, sino también dafios
morales que no resultaron reparados con la exigua indemnizacién resultante de
la aplicacién del criterio de la licencia hipotética. En atencién a lo cual, «dadas
las circunstancias expresadas (gravedad del dafio moral por sus caracteristicas
intrinsecas y por la divulgaciéon del documental infractor), la indemnizacién de
10.000 euros se muestra adecuada y no excesiva, por lo que debe confirmarse,
en este extremo, la sentencia de primera instancia».

2. EL caso «Orawska TELEwIzJA KaBLOwA» (AsunTo C-367/15) Y LOS DANOS PUNITIVOS

Como ya se pudo observar, en la resolucién del Caso LIFFERS estuvo pre-
sente, aunque no de forma directa, la cuestiéon de un eventual avance de los
dafios punitivos en el discurso resarcitorio relativo a la propiedad intelectual.
Esa preocupaciéon fue puesta de relieve por el Abogado General WATHELET,
cuando en el punto 28 de sus Conclusiones se refiere a ellos en los siguientes
términos «a mi juicio, y sin que haya lugar aqui a condenar al autor de la in-
fracciéon de un derecho de propiedad intelectual al pago de dafios punitivos, es
dificilmente rebatible que un dafio moral, como, concretamente, un menoscabo
de la reputacién, pueda ser, siempre que se demuestre, un componente per se del
dafio realmente sufrido por el autor». Asimismo, manifiesta que la posibilidad
de condenar al pago de dafios punitivos es objeto de una controversia doctrinal.

A) La funcion de la indemnizacion por daiios en la propiedad intelectual en Europa.
El caso Hannson

El derecho de dafios aplicado a la propiedad intelectual no aporta inicial-
mente mas datos que la triple funcién de la responsabilidad civil: reintegradora,
sancionadora y preventiva (o disuasoria) (ROCA, 2011, 22).

SALVADOR CODERCH (2000, 140) presenta los dafios punitivos como una
institucién ajena a la tradicion juridica continental, y que «no resultan admisibles
porque son una pena privada que se impone, en un proceso civil y al causante
doloso o gravemente negligente de un dafio, por un importe varias —a veces,
muchas— veces superior al de la indemnizacién puramente compensatoria». Su
aceptacion es vista, por lo regular, como un elemento extrafio, por lo que con-
sideraciones de seguridad juridica y de igualdad han desechado su introduccién
generalizada en el derecho europeo de dafios (en Espafa, RUBI PUIG, 2015,
673, ROCA, 2011, 24).

Es cierto que en los trabajos preparatorios para una futura reforma de la
Directiva antipirateria se ha evidenciado el valor preventivo de mecanismos rapi-
dos de respuesta a los problemas de vulneracién de la propiedad intelectual, en
la dindmica del «seguir la pista al dinero», con el fin de privar de sus flujos de
ingresos a quienes vulneren la propiedad intelectual®, pero tampoco se abandona
la perspectiva reparadora y resarcitoria de las medidas civiles de protecciéon de
los derechos de propiedad intelectual.

A la vista de la constatacién de que son pocos los Estados miembros que de
conformidad con el articulo 2.1 de la Directiva han adoptado normas més favorables
a los titulares de derecho, el Informe de la Comisiéon Europea sobre la «Aplicacion
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de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual»’, de 22 de di-
ciembre de 2010, reflexiona sobre la funcién del derecho de dafios en la propiedad
intelectual. Mantiene que «El principal objetivo de la concesién de dafios y perjuicios
es colocar a los titulares de derechos de propiedad intelectual en la misma situa-
cién en que habrian estado de no haberse cometido la infraccién. Hoy en dia, sin
embargo, los beneficios de los infractores (enriquecimiento ilicito) parecen ser con
frecuencia sustancialmente mas elevados que el perjuicio real sufrido por el titular
de los derechos. En esos casos, cabria plantearse si los tribunales deberian tener la
potestad de conceder dafos y perjuicios proporcionales al enriquecimiento ilicito del
infractor, aunque sean superiores al perjuicio real sufrido por el titular de los dere-
chos. Igualmente, podria ser conveniente recurrir en mayor medida a la posibilidad
de conceder indemnizaciones por otras consecuencias econémicas y dafios morales».

También debemos tener en cuenta que el debate trasciende del derecho de
autor y alcanza la propiedad industrial y el derecho de la competencia, sectores
en que la cuestion de la funcién punitiva del derecho de dafios también es objeto
de posiciones encontradas.

Desde un punto de vista jurisprudencial, se puede destacar el Caso HANN-
SON, STJUE de 9 de junio de 2016.

El litigio que dio lugar a la cuestion prejudicial versaba una posible infraccién
del derecho del titular de una obtencién vegetal. La controversia planteada ante
el Tribunal europeo se centraba en la naturaleza de la indemnizacién y en los
criterios para su célculo, de acuerdo con el Reglamento 2100/94/CE relativo a la
proteccién comunitaria de las obtenciones vegetales.

El TJUE niega la posibilidad de que el derecho de indemnizacién previsto en
el articulo 94 del Reglamento pueda incluir el concepto de dafios punitivos?, por
referirse este a una reparacion integral, sefialando que tal interpretaciéon concuer-
da con los objetivos de la Directiva 2004/48/CE, en particular con el contenido
de su Considerando 26: «El objetivo no es instaurar una obligacién de establecer
indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnizacién basada en un criterio
objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular,
como los gastos de identificacién e investigacién» (FJ 8).

Pues bien, como se analiza a continuacién, la STJUE de 25 de enero de 2017,
toma el mismo punto de partida, el Considerando 26, pero esta vez para afirmar
que, si bien la Directiva 2004/48/CE es de minimos, no impide —precisamente
por lo que dice el mencionado Considerando— una proteccién a mayores que
puede eventualmente incluir dafios punitivos.

El debate esta abierto.

B) La STJUE, de 25 de enero de 2017

Estamos en presencia de una cuestion prejudicial elevada al TTUE en el marco
de un conflicto entre la entidad gestion del audiovisual polaca —concretamente la
Asociacién de Cineastas Polacos SFP (Stowarzyszenie Filmowcéw Polskich)®— y
la Asociacién Otawska Cable TV, sobre derechos remuneratorios relativos a la
emisién de programas de televisién por cable. En particular, analiza la adecua-
cién a la Directiva 2004/48/CE de la normativa polaca que autoriza al titular de
los derechos de remuneracién a instar el pago de una cantidad correspondiente
al doble de la remuneracién que habria debido abonar el infractor si hubiese
solicitado la autorizacién para utilizar la obra afectada.
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La regalia hipotética aplicable de acuerdo con el derecho polaco vigente en
el momento del litigio incrementaba en el doble o incluso el triple'?, la compen-
sacion acordada, segin el criterio de reembolso de lo que hubiese tenido que
pagar en caso de solicitar la autorizacion.

El Tribunal Supremo de Polonia pregunta si «¢Puede interpretarse el articulo
13 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que el titular de derechos patrimoniales
de autor que han sido vulnerados tiene la posibilidad de solicitar la reparacién
del dafio que se le ha ocasionado con arreglo a los principios generales en la
materia o bien, sin necesidad de demostrar el perjuicio y el nexo de causalidad
entre el hecho que originé la vulneracién de los derechos de autor y el perjuicio
sufrido, de exigir el pago de una cantidad correspondiente al doble o, en el caso
de una vulneracién culposa de los derechos de autor, al triple de la remuneracién
adecuada, a pesar de que el articulo 13 de la Directiva 2004/48 establece que el
6rgano jurisdiccional resolvera sobre la indemnizacién por dafios y perjuicios
teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el articulo 13, apartado 1, letra
a), y, solo como alternativa a lo anterior, que podra fijar los dafos y perjuicios,
cuando proceda, mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de los
elementos mencionados en el articulo 13, apartado 1, letra b), de aquella? ¢Es
posible, conforme al articulo 13 de la Directiva 2004/48, conceder una indem-
nizacién a tanto alzado por dafios y perjuicios, a solicitud de la parte afectada,
cuyo importe esté predefinido y constituya el doble o el triple de la remunera-
cién adecuada, teniendo en cuenta que el considerando 26 de la Exposicién de
Motivos de dicha Directiva sefiala que el objetivo de la misma no es instaurar
indemnizaciones punitivas?».

A los efectos que interesan en este trabajo, es relevante la segunda parte de
la cuestion, en la que se indaga por la eventual naturaleza punitiva de la indem-
nizacién, con arreglo a los criterios de la legislacién nacional analizada. Para
contestar a esa cuestion, el TJUE, con caracter preliminar, destaca la naturaleza
«de minimos» de la Directiva 2004/48/CE, en el sentido de que nada impide que
los Estados miembros puedan tomar medidas mas protectoras. Y sostiene la
idea de que «contrariamente a lo que parece considerar el 6rgano jurisdiccional
remitente, el hecho de que la Directiva 2004/48 no conlleve la obligacién, para
los Estados miembro, de prever indemnizaciones llamadas «punitivas» no puede
interpretarse como una prohibiciéon de adoptar una medida de esta naturaleza»
(FJ 28). Se trata de alcanzar que las medidas, procedimientos y recursos pre-
vistos por los Estados miembros sean efectivos, proporcionados y disuasorios
(Considerando 21).

Es cierto que afirma que, en el caso concreto analizado, el hecho de que la
regalia hipotética se cuantificase en el doble de las tarifas previamente fijadas para
usos autorizados no significa necesariamente su naturaleza punitiva, en cuanto
parece demostrado que, en ese litigio, el doble del canon hipotético equivale a
una indemnizacién inferior a los perjuicios efectivamente sufridos.

Para cifrar el dano efectivamente causado han de valorarse, segun las cir-
cunstancias, multiples elementos!!, pero el mero pago de la cantidad correspon-
diente al doble de la remuneracién adecuada que se habria debido abonar por
la autorizacion para utilizar la obra afectada no parece garantizar, a juicio del
Tribunal, una indemnizacién de todo el perjuicio realmente sufrido, de tal manera
que dificilmente se podria hablar de un instrumento sancionador. En apoyo de
esa tesis, hace constar que, en el procedimiento seguido, Otawska Telewizja Ka-
blowa confirmé, en la vista, que el pago del doble del canon hipotético equivale
en la practica a una indemnizacién cuyo importe queda por debajo de lo que el
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titular podria reclamar sobre la base de los principios generales de las normas
indemnizatorias del derecho polaco aplicable a la contienda.

Ahora bien, pese a ese aparente alejamiento de las indemnizaciones puniti-
vas, considero acertada la reflexion de DIAS PEREIRA (2017, 78) en el sentido
de que la tendencia a la acumulaciéon de conceptos indemnizatorios si no son
dafios punitivos, no estdn muy lejos de esa figura, y por lo menos favorecen tal
perspectiva.

De todos modos, lo que aqui interesa es la contundencia de la respuesta a la
cuestién prejudicial. El TJUE declara que: «El articulo 13 de la Directiva 2004/48/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido
de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio
principal, con arreglo a la cual el titular de un derecho de propiedad intelectual
vulnerado puede solicitar a la persona que ha vulnerado dicho derecho, bien la
reparacion del perjuicio sufrido, tomando en consideracién todos los aspectos
pertinentes del caso de que se trate, bien, sin que ese titular tenga que demos-
trar el perjuicio efectivo, el pago de una cantidad correspondiente al doble de la
remuneraciéon adecuada que se habria debido abonar por la autorizaciéon para
utilizar la obra afectada».

Asi las cosas, el Tribunal de Justicia incide, una vez mas, en la calificacién
de la técnica armonizadora de la Directiva antipirateria como de minimos, de
acuerdo con los términos de su articulo 2.1, y mantiene que, al igual que los
textos internacionales relevantes, como el Acuerdo ADPIC, los Estados miem-
bros puedan adoptar normas que establezcan un mayor nivel de proteccién de
los derechos, por ejemplo, en relaciéon con el célculo de las indemnizaciones
derivadas de la infraccion de la propiedad intelectual. Por esta razon, el hecho
de que la Directiva 2004/48/CECE no obligue a los Estados miembros a prever
una indemnizacién «punitiva» no puede interpretarse como una prohibicién de
introducir tal medida.

Con todo, y aqui estd uno de los temas centrales en esta materia, si bien el
TJUE parece abrir las puertas a los dafios punitivos, sin embargo no avanza en
conceptos y en la descripcion de situaciones que permitan identificar cuando la
mera acumulacién de criterios esta dentro del marco de la reparacién, sin llegar
a parametros verdaderamente punitivos (IZQUIERDO TOLSADA y ARIAS MAIZ,
2015), en el sentido en que aparecen recogidos en la tradicién del common law
(SALVADOR CODERCH, 2000, 139).

Es mas, para dejar constancia de que la cuestion dista de ser pacifica, no se
puede dejar de tener presente que la Abogada General, Eleanor SHARPSTON, en
sus Conclusiones presentadas el 24 de noviembre de 2016 a este Asunto C-367/15
no se mostr6 partidaria de la adecuacién de los dafios punitivos a la Directiva.
Mantuvo que «1) La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,
deberia interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que
establece el pago automatico de un importe predeterminado a un titular cuyos
derechos han sido vulnerados, a instancia de ese titular, y sin que sea necesario
que las autoridades judiciales competentes intervengan para fijar el importe de
los dafios y perjuicios de que se trata. 2) El articulo 3 y el articulo 13, apartado
1, letra b), de la Directiva 2004/48 deberian interpretarse en el sentido de que,
en primer lugar, la carga de acreditar que las circunstancias del caso concreto
justifican la concesién de una indemnizaciéon por dafios conforme a la norma
nacional equivalente a la letra b) del articulo 13, apartado 1, de la Directiva y
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que, por tanto, «procede» actuar en ese sentido recae sobre el titular de derechos
y, en segundo lugar, ambas disposiciones se oponen a una norma nacional segtin
la cual un titular de derechos puede reclamar un importe predeterminado equiva-
lente al doble o el triple de los derechos que se habrian debido pagar si el titular
de los derechos hubiera autorizado el uso de la obra. No obstante, no invalidan
una norma nacional que establece que el titular de derechos puede reclamar un
importe limitado al doble o al triple de esa cantidad, siempre que ese titular
pueda acreditar que el importe reclamado es proporcionado al dafio soportado.
La carga de probar que asi sucede incumbe al titular de derechos. 3) El articu-
lo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 no autoriza a los Estados miembros a
reconocer a favor de un titular cuyos derechos de propiedad intelectual han sido
vulnerados un derecho a exigir una indemnizacién punitiva».

IV. CONCLUSIONES

I. La versatilidad procesal, siempre en paradigmas de seguridad, es fun-
damental para alcanzar soluciones efectivas. En ese sentido, la posibilidad del
statutory damages, como es la denominada regalia hipotética— facilita el di-
sefio de las estrategias procesales, y se ha reconocido como un instrumento
especialmente adecuado para resarcir las infracciones en materia de propiedad
intelectual.

II. Las disparidades actuales de criterios de indemnizacién por los dafios
causados a los titulares de derechos de propiedad intelectual por infraccién de
derechos de autor o conexos conducen a la debilitacién del Derecho sustantivo de
la propiedad intelectual 2. Ello provoca desconfianza hacia los remedios judiciales
para reparar tales dafios, y la merma de su funcién disuasorial.

III. En el caso LIFFERS, la interpretacién —a la luz de una lectura de la
reparacion integral del dafio— de que la acumulacién entre una indemnizacion
por dafios materiales calculado segtn el criterio de la regalia hipotética y una
reparacion por dafios morales es acorde a la Directiva 2004/48/CE, debe valorarse
muy positivamente y en clave de seguridad juridica. Esta postura permite a los
operadores juridicos centrarse en la siempre compleja cuestion de la cuantifica-
ci6n de los derechos morales.

IV. El tema de la introduccién de los dafios punitivos en sede de propiedad
intelectual estuvo presente en la construccién comunitaria de un derecho armo-
nizado en esa materia, pero siempre con el recelo de abarcar en los sistemas
continentales una técnica ajena a su tradicion juridica. Con todo, la dindmica
internacional de los derechos de autor en el mercado tnico digital se abre impa-
rablemente al incremento de remedios disuasorios de los dafios, siendo inevitable
el debate sobre la oportunidad de los dafios punitivos.

El Asunto Olawaska parece desplegar vias para su reconocimiento en una
futura revisiéon de la Directiva de enforcement, no obstante, la desconfianza ha-
cia ese tipo de resarcimiento persiste tal y como se puede apreciar en la propia
jurisprudencia del TJUE, y en la legislacién comunitaria, evidenciado por la
Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas
normas por las que se rigen las acciones por dafios en virtud del Derecho nacio-
nal, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembro y
de la Uni6én Europea, que recoge expresamente, en su articulo 3.3 que «el pleno
resarcimiento no conllevara sobrecompensaciéon bien mediante indemnizaciones
punitivas, multiples o de otro tipo».
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En todo caso, y como paso previo, es preciso alcanzar un consenso sobre el
concepto y alcance de los dafios punitivos en los diferentes sectores de la pro-
piedad intelectual, industrial y en el derecho de la competencia, en cuanto que
no todas las situaciones de acumulacién de criterios indemnizatorios dan lugar
a una pena privada, mas alld de la funcién preventiva y disuasoria general del
derecho de dafios.

V. Una tdltima reflexién sobre el proceso de revisién de la Directiva 2004/48/
CE, en el sentido de que, en la agenda europea relativa al mercado tnico digi-
tal, si bien se debe valorar positivamente el incremento del enfoque «sigue la
pista al dinero» en el conjunto de medidas preventivas de la extensién de los
dafios ocasionados por explotaciones no autorizadas —principalmente aquellas
realizadas en escala comercial—, ello no debe desplazar a un plano secunda-
rio la necesaria actualizacién de los instrumentos armonizadores en materia de
medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de
propiedad intelectual.
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VI

RELACION DE SENTENCIAS CITADAS

TrRIBUNAL DE JusTicia DE LA UNION EUROPEA

STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017. Caso Stowarzyszenie «Otawska
Telewizja Kablowa» contra Stowarzyszenie Filmowcéw Polskich. Ponente:
M. BERGER. Asunto C-367/15 (TJCE\2017\26).

STJUE (Sala Quinta) de 28 de julio de 2016. Caso United Video Properties
Inc contra Telenet NV. Ponente: M. BERGER. (TJCE 2016\322).

STJUE (Sala Quinta) de 9 de junio de 2016. Caso Jgrn Hansson contra
Jungpflanzen Griinewald GmbH. Ponente: E. LEVITS (TJCE 2016\261).
STJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016. Caso Christian LIFFERS
contra Producciones Mandarina, S.L. y Mediaset Espafia Comunicacion,
S.A. Ponente: M. BERGER. Asunto C-95/15 (TJCE 2016\58).

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencia nim. 501/2016, de 19 de julio (Sala de lo Civil, Seccién 1?).
Ponente: Rafael SARAZA JIMENA.

Sentencia nim. 155/2014, de 19 de marzo (Sala de lo Civil, Seccién 1?).
Ponente: Rafael SARAZA JIMENA (RJ 2014, 2525).

Sentencia nim. 993/2011, de 16 de enero (Sala de lo Civil, Seccién 1°).
Ponente: Jesis CORBAL FERNANDEZ.

Sentencia nam. 284/2010, de 17 de mayo (Sala de lo Civil, Seccién 1%).
Ponente: Juan Antonio XIOL RIOS (RJ 2010, 3900).

Sentencia nam. 706/2010 de 18 de noviembre (Sala de lo Civil, Seccién 1%).
Ponente: José Ramén FERRANDIZ GABRIEL (RJ 2010, 9169).

Sentencia ndm. 95/2009, 2 de marzo de 2009 (Sala de lo Civil, Seccién 17).
Ponente: José Ramén FERRANDIZ GABRIEL (RJ 2009, 2789).

Sentencia nuam. 964/2000, de 19 de octubre (Sala de lo Civil). Ponente:
Alfonso VILLAGOMEZ RODIL (RJ 2000, 7733).

STS num. 363/1998, de 22 de abril (Sala de lo Civil). Ponente: Francisco
MORALES MORALES (RJ 1998, 2598).

AUDIENCIAS PROVINCIALES

SAP de Alicante 21/2018, de 16 de enero (Seccién 8%). Ponente: Luis Antonio
SOLER PASCUAL. JUR 2018, 143575

SAP de Burgos ntiim. 268/2017, de 17 de mayo. Ponente: Ildefonso Jerénimo
BARCALA FERNANDEZ DE PALENCIA (AC 2017, 814).

SAP de Madrid ntm. 54/2017, de 6 de febrero (Seccién 28%). Ponente: Pedro
Maria GOMEZ SANCHEZ (AC 2017, 462).

SAP de Murcia nim. 444/2016, de 14 de julio (Seccién 4%). Ponente: Rafael
FUENTES DEVESA (AC 2016, 1399).

SAP de Baleares num. 236/2015, de 22 de octubre (Seccién 5%). Ponente:
Santiago OLIVER BARCELO (AC 2015, 1612).

SAP de Madrid nam. 63/2015, de 27 de febrero (Seccién 28*). Ponente:
Angel GALGO PECO (AC 2015, 351).
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¢ SAP de Baleares num. 309/2010, de 30 de julio (Seccién 5%). Ponente: San-
tiago OLIVER BARCELO (AC 2010, 1442).

e SAP de Alava nam. 306/2010, de 14 de junio (Seccén 1?). Ponente: Edmundo
RODRIGUEZ ACHUTEGUI (AC 2010, 1618).

e SAP de Vizcaya nam. 187/2009, de 10 de marzo (Seccién 4%). Ponente:
Ignacio OLASO AZPIROZ (AC 2009, 225).

e SAP ndam. 580/2007, de 28 de noviembre (Seccién 5%). Ponente: Ramoén
ROMERO NAVARRO (AC 2008, 306).

¢ SAP de Vizcaya num. 558/2007, de 24 de julio (Seccién 4%). Ponente Lourdes
ARRANZ FREIJO (AC 2007, 2373).

e SAP de Barcelona de 28 de enero de 2000 (Seccién 15%). Ponente: José Luis
CONCEPCION RODRIGUEZ (AC 2000, 134).

NOTAS

! Para fundamentar esa conclusion cita el Documento de trabajo de los servicios de la
Comisién (DTSC), «Evaluacién de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo», de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
SWD (2017) 431.

2 En asuntos de plagios relativos a trabajos universitarios donde el grado de coincidencia
de los textos, el plagiado y el falsario, en mas de una ocasién no permite concretar adecua-
damente los perjuicios econémicos efectivos de la infraccién de los derechos de explotacion,
es frecuente que la misma venga acompanada de una vulneracién de los derechos morales,
principalmente de paternidad, pero en ocasiones también de integridad de la obra copiada,
por lo que se fija una indemnizacién por danos morales.

En el caso de la SAP de Burgos de 17 de mayo de 2017, se trataba de la copia de un
trabajo de suficiencia investigadora que no le hubiera reportado al actor ningtn beneficio
econémico, aun en el supuesto de no haber existido la infraccién, de modo que «Lo que
procede es indemnizar el dafio moral, que es procedente en todo caso conforme al articulo
140. Para la cuantificacién del dafio moral han de tenerse en cuenta las circunstancias,
la gravedad y el grado de difusién. Teniendo en cuenta todo ello se estima adecuada la
cantidad de 3.000 euros. Se trata de indemnizar el dafio causado por dos publicaciones,
en el libro sobre las leyes de Burgos y en la Revista Juridica de Castilla y Leén. Ademas se
han lesionado dos derechos, el de reproduccién y el derecho moral de autor, este dltimo
al ocultar el nombre del autor. Por ello se indemniza 1.000 euros por cada una de las dos
publicaciones y 1.000 euros por la lesiéon del derecho moral de autor» (FJ 5°).

También se puede consultar la SAP de Murcia de 14 de julio de 2016, en la que el trabajo
fin de master de la demandada se limita a la reproduccién —literal en su gran parte— de
algunos particulares de la obra de la actora, sin que esté amparado por el derecho de cita, y
en la que la indemnizacién por ese plagio parcial alcanza exclusivamente los dafios morales.

3 Cfr. el Considerando 26 de la STJUE de 25 de enero de 2017.

4 Escapa al cometido de este trabajo, pero es un tema de interés, el dafio moral post
mortem. Vid. las reflexiones de CABRERA RODRIGUEZ (2017, 21), MADRINAN VAZQUEZ
(2015) y MORETON SANZ (2013), sobre si con el fallecimiento del autor, la defensa de los
derechos morales sigue conservando su naturaleza de «dafio moral de autor», en el sentido
del articulo 140.1.b) TRLPIL.

5 Manifiesta que «las dudas interpretativas se veian acrecentadas porque las legislaciones
de algunos Estados miembro, al transponer la Directiva, han establecido criterios alterna-
tivos de indemnizacién del dafio patrimonial causado por la infraccién de los derechos
de propiedad intelectual, a elecciéon del perjudicado, en desarrollo de lo previsto en los
apartados “a” y “b” del articulo 13.1 de la Directiva, pero permiten que pueda formular-
se acumuladamente la solicitud de indemnizacién del dafio moral cualquiera que sea el
moédulo o criterio indemnizatorio del dafio patrimonial elegido por el perjudicado. Asi se
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establece, por ejemplo, en el articulo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual alemana, el
articulo 158 de la Ley num. 633 de 1941 de Italia o el articulo L331-1-3 del Cédigo de la
Propiedad Intelectual francés».

El considerando 10 de la Directiva establece como objetivo de la misma «aproximar
dichas legislaciones para garantizar un nivel de proteccién de la propiedad intelectual ele-
vado, equivalente y homogéneo en el mercado interior». Una lectura del articulo 13.1 de
la Directiva como la efectuada por la Audiencia, que difiera de la llevada a cabo en otros
Estados miembros y que otorgue una proteccién significativamente menor de los derechos
de propiedad intelectual, podria poner en peligro este objetivo.

Por tal razén, al tratarse de un tribunal cuyas sentencias no son susceptibles de ser
recurridas, la Sala decidi6 plantear la cuestién al TJUE.

¢ Comunicacién de la Comisién al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Eco-
némico y Social europeo «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos
de propiedad intelectual: Un plan de accién de la UE», Estrasburgo, 1 de julio de 2014
COM(2014) 392 final, anteriormente citada.

7 Informe de la Comisién al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econémico y
Social europeo y al Comité de las Regiones SEC(2010) 1589 final (COM[2010] 779 final).

8 El Sr. HANNSON pretendia una indemnizacién en concepto de recargo por infrac-
cién, a cargo de la demandada, consistente en un recargo sobre el canon, de un importe
equivalente a la mitad de la cuantia del canon reclamado, es decir, 33.115,89 euros, mas
los intereses de demora, y al reembolso de los gastos relacionados con el procedimiento
por valor de 1.967,35 euros, mas los mismos intereses.

° La SFP es una entidad de gestion colectiva de derechos de autor autorizada en Polonia
y facultada para gestionar y proteger los derechos de autor relativos a obras audiovisuales.
Por su parte, OTK emite programas de television a través de la red de cable en el territorio
de la ciudad de Otawska.

10 En su redaccion originaria se admitia incluso el triple de la indemnizacién, pero como
explica la STJUE analizada, una sentencia del Tribunal Constitucional polaco encontré in-
constitucional el precepto respecto de la indemnizacién en el triple de los dafios causados.

Concretamente, la Ley sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor), de 4 de febrero de 1994, decia que: «(1) El titular de los derechos patrimoniales
de autor que se hayan visto vulnerados podra exigir al infractor: [...] 3. La reparacién del
perjuicio causado: a) con arreglo a los principios generales en la materia, o b) mediante el
pago de una cantidad correspondiente al doble o, en el caso de una infraccién culposa de
sus derechos patrimoniales de autor, al triple de la remuneraciéon adecuada que se habria
debido abonar, en el momento de solicitarse, por la autorizacién para utilizar la obra,
concedida por el titular de los derechos; [...]».

' Tdea desarrollada en el FJ 30 «el mero pago, en el supuesto de una vulneracién de un
derecho de propiedad intelectual, del canon hipotético no puede garantizar una indemni-
zacién de todo el perjuicio realmente sufrido, dado que el pago de ese canon, por si solo,
no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigacion e iden-
tificacion de posibles infracciones, evocados en el considerando 26 de la Directiva 2004/48,
ni la indemnizacién de un posible dafio moral (véase, a este dltimo respecto, la sentencia
de 17 de marzo de 2016, LIFFERS, C-99/15, EU:C:2016:173, apartado 26), ni tampoco el
pago de intereses por las cantidades adeudadas».

12 Este extremo es puesto de manifiesto en la descripcion del Marco juridico, en la
sentencia del Caso «Otawska Telewizja Kablowa»: «De las consultas realizadas por la Co-
mision sobre esta cuestion se desprende que en los Estados miembro atn persisten, pese
al Acuerdo sobre los ADPIC, importantes disparidades por lo que respecta a los medios
de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Asi, de un Estado miembro a otro
varia considerablemente la forma de aplicar las medidas provisionales que se utilizan
principalmente para proteger las pruebas, y lo mismo sucede con el cédlculo de los dafios y
perjuicios o las formas de aplicacion de los mandamientos judiciales. En algunos Estados
miembro no existen medidas, procedimientos ni recursos como el derecho de informacién
y la retirada, a expensas del infractor, de las mercancias litigiosas que hubieran accedido
al mercado» Apartado 6 (7).
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13 Sobre la funcién disuasoria de las indemnizaciones ex Directiva 2004/48/CE, vid., la
STJUE de 28 de julio de 2016 (Caso United Video Properties Inc.). Respecto de la legisla-
cién procesal belga en materia de costas procesales en este tipo de litigios afirma que «el
efecto disuasorio de una accién por violaciéon de derechos de la propiedad intelectual se
veria disminuido en grado sumo si solo pudiera condenarse al infractor a reembolsar una
pequefia parte de los honorarios de abogado y gastos de asistencia letrada razonables que
haya pagado el titular del derecho de propiedad vulnerado» Apartado 6 (7).
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