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Para aproximarnos al estudio de la valoracién del dafio, necesariamente hay que
mencionar el sistema de proteccion establecido en el articulo 140 del TRLPI, por el que

el sujeto “perjudicado” podrd optar por dos soluciones o valoraciones, alternativas:

a. Por el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar
la utilizacion ilicita.
b. O por la remuneracién que hubiera percibido de haber autorizado la

explotaciéon

Alternativa que ofrece el legislador, calificada por la doctrina de valoracién
abstracta del dafio'. Parte de la valoracién de una posible, aunque no realizada,
autorizaciéon del derecho (cesién), o beneficio, también posible, si no se hubiera
utilizado los derechos sin autorizacién. Sistema de resarcimiento con la finalidad de
lograr el equilibrio de intereses, el equilibrio patrimonial del autor con una
compensacion de valor, y que deberd abonar el sujeto que realizé el ilicito o uso no

. 2
autorizado”.

Norma que debe su origen al sistema alemdn, donde en la Ley de Derecho de
Autor de 1870 se instaura la responsabilidad por dafio sin culpa conforme al
enriquecimiento obtenido. La determinacion del dafio depende de qué se considere
circunstancia causante del perjuicio:

-Si se atiende a la “accion del demandado”, el dafio se valorard como la
disminucién en el patrimonio del demandante que la accién produzca.

-Si se atiende a que el ilicito se realiz6 “sin consentimiento” del demandante, el
dafio se determina por el precio, o regalia que el demandante podria haber exigido.

-Si se atiende a que el demandado obtiene los frutos o rendimientos de la accién

de intromisidn, el dafo estard determinado por la ganancia.

' CARRASCO PERERA considera que esta valoracién abstracta del dafio, la regalia, no es frecuente en
nuestro derecho, y debe su origen al sistema alemdn de indemnizacién a pagar por los dafios a derechos
inmateriales, admitiéndose legalmente que el acreedor pueda optar por una “remuneracién equivalente al
valor de cesién del derecho en el mercado”, o “la restitucién a éste del lucro obtenido por el infractor con
la injerencia en el derecho ajeno”. Es un sistema polivalente de liquidacién electiva del dafio, y que
aparecerd también en el Derecho suizo e italiano (Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, articulo
135, coordinados por BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Tecnos, Madrid, 1997, pags. 1790 y 1791)

2 En el estudio que realiza CARRASCO PERERA de esta accidn, destaca la dificultad de su calificacién
legal, aunque considera que es una accién indemnizatoria con naturaleza abstracta (Ob. cit., pag.1791)
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En estos casos el demandante podria optar por una de las tres formas de computo
del dafio: por el lucro cesante o diferencia entre el estado actual del patrimonio y el que
tendria si no se hubiera producido la accidn; por el precio de la cesion si se hubiera

autorizado; por la ganancia del demandado’ .

Cuando se trata de propiedad intelectual nuestro sistema de proteccidn integra el
método triple al doble, reconociendo en el perjudicado la posible opcién entre el
beneficio que podria haber obtenido (lucro cesante) y el precio de la posible cesion

(reintegrador)

/Se puede hablar de un sistema de responsabilidad determinado por la ley? Esta
norma reconoce la responsabilidad legal del sujeto que utilizé derechos de propiedad
intelectual sin autorizacion. Obedece a un sistema minimo de proteccion, legalmente
establecido, “ex lege”, y no por una relacién contractual previa. No es consecuencia del
incumplimiento de una relacién convencional, no es una medida de garantia “ex
contractu”. Es un sistema de proteccién del autor o titular perjudicado por el disfrute de

su derecho, frente a una utilizacion ilicita del mismo.

Asimismo, sélo se estd legitimado a reclamar aquello que estaria reconocido

. . . . 4 .,
como derecho de propiedad intelectual, y que fuera posible su disfrute”. La accion
legalmente establecida como resarcitoria, no corresponde al contenido contractual, no

tiene su razén juridica en el incumplimiento del contrato de cesién o licencia.

3 Escasa es la doctrina que ha estudiado la valoracién del dafio de los derechos inmateriales, por la
complejidad que encierra su interpretaciéon. Atendiendo a su origen alemdn BASOZABAL analiza con
rigor cientifico el alcance del método triple para computar el dafio, previsto para las normas de propiedad
intelectual e industrial, y considerando que el “computo triple del dafio” no encaja en la tradicional
indemnizacién de un dafio efectivo, subjetivo y derivado causalmente de la conducta del demandado e
imputable a éste. Valora este autor, que al permitir la elecciéon entre una medida indemnizatoria
(tradicional lucro cesante) y dos restitutorias (licencia o precio no satisfecho, y ganancia del intromisor)
mezclan dos planos distintos: el indemnizatorio destinado al resarcimiento del dafio, y para el que es
necesario la imputacion, la prueba de la relacién causal entre la intromisién y el dafo; y el restitutorio,
con la funcién de equilibrar las atribuciones patrimoniales. En este sentido, el dafio queda cubierto por la
indemnizacién, y el enriquecimiento queda neutralizado o equilibrado mediante la restitucion (Método
triple de computo del daiio: indemnizacion del lucro cesante en las leyes de proteccion industrial e
intelectual, en Anuario de Derecho Civil, Tomo I-III, 1997, pags.1264, 1265, 1275 y 1280)

* Nadie podria obtener, opina CARRASCO PERERA, por via indemnizatoria lo que abstractamente no
pudiera obtener por introducir contractualmente el bien en el mercado (Ob. cit., pag.1792)
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;Tiene que mediar culpa del sujeto que ha realizado la utilizacion ilicita?
Conforme a lo dispuesto en el articulo 135 del TRLPI, no hay distincién de supuestos
de hecho, no se distinguen supuesto de buena o mala fe del sujeto que utiliz6 el derecho.
No es necesario probar la culpas, de ahi que se pueda interpretar como un sistema
objetivo de responsabilidad legalmente establecido®, con unidad de supuesto de hecho,

y con independencia de la buena o mala fe del sujeto que realiza los actos ilicitos’.

La norma no distingue supuestos de hecho, se presenta como alternativa, para
resarcir al autor o titular perjudicado, sin tener en cuenta la concurrencia o no de culpa
del actor. ;/Si no existe conducta culposa no se puede solicitar el resarcimiento del
daiio, del beneficio no percibido, aunque el sujeto que utilizo, sin autorizacion, obtuvo
rendimiento por su uso? Este sistema de proteccion se aplica sobre un supuesto Unico,
siempre que concurran los presupuestos legalmente establecidos: el derecho
perjudicado, y un uso no autorizado. Supuesto tnico, y bdsico, compatible con otras

medidas juridicas que puedan presentarse.

Puede ser un supuesto con semejanzas a las acciones edilicias® al plantear la
norma la eleccién del perjudicado, y soluciones alternativas, aplicidndose, incluso en el

supuesto de buena fe del deudor. Unicidad de supuestos, sin distincién, pero con la

1194

> Aunque CARRASCO PERERA reconoce la ausencia de mencién de culpa en la norma, estima que “ésta
es exigible en cualquiera de las formas en que se pretenda el resarcimiento del dafio”. Menciona
igualmente a la Ley italiana, donde tampoco hay referencia expresa a la culpa, valorando el Tribunal de
Casacion italiano que no era necesaria la concurrencia de culpa para la aplicacion del resarcimiento (Ob.
cit., pag.1791)

®BASOZABAL menciona la interpretacién de algunos autores alemanes como NEUNER (Interesse und
Vermogensschaden, AcP, pags. 290 y 300) defensores de una concepcién objetiva. Conforme al criterio
de estos autores, el objeto lesionado tiene valor objetivo o de mercado, que se corresponde con el dafio
minimo sufrido por su titular, al margen de su trascendencia efectiva en el patrimonio de éste. Se trata de
un dafio minimo objetivizado, obteniendo el perjudicado una pretensién de integridad en su patrimonio, y
que corresponde, como minimo, al valor objetivo del bien quebrantado. Este dafio objetivo minimo es un
dafio abstracto, normativamente impuesto (Ob. cit, pags. 1273 y sigs.)

7 Si opta el perjudicado por exigir el precio que el infractor le habria pagado por la concesién de una
licencia, constituye, opina BASOZABAL un medida de reintegracién del derecho usurpado. Tanto por
“su funcidén de reintegracion, por su objetividad respecto a la imputacién de la conducta intromisiva, asi
como por su total independencia de la existencia de dafio (en sentido efectivo-subjetivo), su restitucion
corresponde a la esfera del derecho de enriquecimiento” (Ob. cit., pags. 1297 y 1298)

¥ No distinguen buena o mala fe unificando el supuesto de hecho, se aplican sobre cualquier objeto y
plantean soluciones alternativas. El Derecho Edilicio fue una rama del Derecho Honorario, y éste no
surge como entidad indiferente al “ius civile” Serd con Justiniano cuando la cercania entre acciones
civiles y pretorias es manifiesta (IGLESIAS, J. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado,
Barcelona, 1982, pag. 114; MORALES MORENO, Alcance protector de las acciones edilicias, en
Anuario de Derecho Civil, 1980, XXXIII-III, pag. 596 y sigs.)
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facultad de optar a eleccién del perjudicado por la solucién que proporcione la

compensacion, el equilibrio de intereses.

Supone una atribucién legal del riesgo a favor del titular del derecho de
propiedad intelectual, porque al legislador no le interesa la conducta con o sin mala fe
del que disfruta o utiliza el derecho sin autorizacion. Sistema de proteccion del titular
del derecho, distribucién del riesgo establecido por ley. El que disfruta del derecho sin
consentimiento de su titular objetivamente alcanza provecho. Distribucién del riesgo
que es evidente en el momento que el demandado no puede excusar motivos, por
ejemplo, que si hubiera alcanzado la autorizaciéon habria sido sin precio, ni alegar el
posible beneficio que por su uso no autorizado obtiene el autor, ni podrd oponer la
inexistencia del dafio real. Es claro que no puede oponerse a la accién legalmente

establecida, a la responsabilidad objetiva que proteger los intereses del autor.

Norma especial de proteccion prevista para los derechos de propiedad
intelectual, expresamente determinada por el legislador en el articulo 135 TRLPI. El
alcance de esta norma se establece para proteger los derechos del titular perjudicado por
el uso no autorizado, supuesto bésico, y compatible con otras soluciones juridicas’

establecidas en el Codigo civil.

Sistema de proteccion de derechos limitado a un plazo de prescripcion de cinco
afos. Proporciona este sistema una compensacién de valor, a eleccion del acreedor entre
el beneficio que podria haber obtenido, o la remuneracién que habria recibido si
existiera autorizacion. Corrobora su calificacion de regla especial, aplicable al supuesto
establecido en la norma que vela derechos de propiedad intelectual, y cuando concurran
los presupuestos legales determinados para ello. Por todas estas circunstancias, es un
sistema de proteccién o garantia a favor del titular de estos derechos, legal, objetivo,

especial y limitado en su aplicacion a un periodo de cinco afios.

% Es posible la aplicacién de lo preceptuado en el articulo 1106 del Cédigo civil, siempre que concurran
las circunstancias legales necesarias. Esta accién de indemnizacidén, conforme al criterio de CARRASCO
PERERA, no excluye las medidas de remocién del articulo 134, ni la indemnizacién del dafio moral, y
dafio emergente es resarcible en todo caso, hecho que plantea dificultad cuando las partidas
indemnizatorias no son claramente encuadrables en uno u otro concepto (Ob. cit., pags.1793 y 1794)
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El titular del derecho “perjudicado” podra optar por cuantificar el dafio por el
valor de mercado. Si éste ya ha cedido sus derechos, serd el valor o la remuneracion de
dichas cesiones la cuantia a exigir. Y si el que demanda es una entidad de gestion,
aplicard la regla objetiva'® general de las farifas reconocidas en los Estatutos,
notificadas al Ministerio y publicadas. Numerosas son las sentencias donde se aplica
las tarifas como criterio para reclamar la indemnizaciéon de dafios causado por la

utilizacion de derechos de propiedad intelectual no autorizados.

Las entidades de gestion legitimadas para ejercer la proteccion de los derechos
autorizadas a gestionar, solicitardn la aplicaciéon de la alternativa correspondiente al
precio de la cesion, o a la tarifa establecida, notificada y publicada por el Ministerio
(facilita el conocimiento e informacién de terceros) Las tarifas suponen una

compensacion objetiva y con funcion reintegradora en el patrimonio del titular.

A lo largo de la trayectoria legislativa los sistemas legales que buscan esta
compensacion de valor han variado, ajustdndose a la realidad social y a criterios de

eficacia.

Desde la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 para la protecciéon de estos
derechos era necesario la autorizacion del propietario de los mismos, y como
compensacion por el disfrute de estos derechos el titular y el sujeto autorizado,
pactaban una cantidad adecuada, o en proporcidn, al uso o limitacion del derecho del
propietario (articulo 20 de esta Ley) Con la preocupacién del legislador porque el pacto
no conste, establecia en los articulos 96 y siguientes del Reglamento de Propiedad
Intelectual de 1880, un listado amplio y detallado de farifas sobre la representacion de
“obras dramadtica y musicales”, aclarando en dichos preceptos que se trata del una
remuneracion o pago del “derecho de propiedad”, interpretada como compensaciéon de

valor por el uso de estos derechos de propiedad intelectual.

1 Unicamente la restitucién de la licencia, considera BASOZABAL, que hubiese sido exigible como
precio de reintegracion del derecho usurpado estd informada por el principio de objetividad. Afiade este
autor, que ni la objetividad ni la funcién reintegradora pertenecen al dmbito de la accién de dafios (Ob.
cit., pag. 1293)
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El quebrantamiento de éstos se protege con normas civiles de indemnizacién e
incluso normas penales, considerando circunstancia ‘“agravante de defraudacién”
cuando se oculta datos en el “libro de entradas”, sobre la rentabilidad del uso.
Rentabilidad o utilidad como presupuesto determinante para especificar la cuantia
econdmica a entregar al propietario por la limitacién de su derecho (articulo 25 de la
Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y articulo 106 del Reglamento de Propiedad
Intelectual de 1880)

Durante este periodo histérico-legislativo se reconoce un sistema de tarifas
subsidiario, y aplicable cuando falta el pacto expreso del propietario sobre la cuantia a

abonar, sobre la compensacion de valor por el uso autorizado de su “propiedad”.

La cantidad debida quedaria en depdsito en empresas y especticulos,
diariamente a disposicion de los propietarios de estos derechos o de sus representantes

(articulo 96 del Reglamento)

En el supuesto de incumplimiento de las disposiciones pactadas o determinadas
por la ley, seran los Tribunales ordinarios quienes apliquen las normas, e igualmente los
Gobernadores de provincia y los Alcaldes seran los 6rganos encargados de evitar el
quebrantamiento de los derechos de propiedad intelectual, y podrdn suspender la
representacion de la obra dramatica o musical (si falta autorizacién o no se respeta lo
pactado), e incluso podran reclamar “el depdsito del producto de la entrada, en cuanto
baste 4 garantizar los derechos de propiedad de la mencionada obra” (articulo 49 de la
Ley de Propiedad Intelectual de 1879) Estaran legitimados para solicitar el pago de la
cantidad pactada como remuneracion o, a falta de convenio, la tarifa legal establecida
para el supuesto. Garantias legales que favorecen el respeto por el uso de los derechos

de autor, y su compensacién en valor del disfrute realizado de los mismos''.

""La Ley de 24 de junio de 1941 reconoce la legitimaci6n legal de actuacién a SGAE, cuestiondndose por
la doctrina no tanto la legitimacién autorizada por la norma, sino el cobro de la remuneracién por la
utilizacién de los derechos de propiedad intelectual. Entre otros autores, LACRUZ MANTECON estima
que en este momento legislativo se cuestiona la procedencia o no del cobro de las cuantias establecidas
por la reproduccién y uso de estos derechos (Legitimacion y entidades de gestion examen y justificacion
del problema, en pe.i. revista de propiedad intelectual, n°3, 1999, pags. 103 y 104)
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Al mismo tiempo que las normas buscan un sistema eficaz para compensar la
intromisién contra los derechos de autor, en todas la sentencias se reclama la
compensacion econémica por el uso de los derechos de propiedad intelectual, no
autorizados, la remuneracién econdémica por la limitacioén del derecho real'2. Restitucién
en el patrimonio del titular, alzdndose como medida que restablece el equilibrio de
intereses, compensacion por la rentabilidad obtenida por el uso, por el propio disfrute
del mismo (aunque sin utilidad) y la limitacion establecida en el derecho.

No hay que olvidar que ademads de esta medida objetiva prevista por el legislador
y exigida en los tribunales por las entidades de gestion mediante el baremo de las
tarifas, otra de las alternativas establecidas en el articulo 140 del TRLPI es reclamar el
beneficio presumible si no hubiera mediado utilizaciéon ilicita es una alternativa
encaminada a probar el lucro cesante de los autores. Optar por esta solucion juridica
implica muchas dificultades para su determinacién por la incertidumbre propia de
ganancias hipotéticas'”. Dificultad que pone de manifiesto el Tribuna Supremo en la
sentencia de 26 de junio de 1998 ya que no basta la simple posibilidad de realizar la
ganancia sino que ha de existir una cierta posibilidad objetiva. Para aplicar este criterio
de estimacion, ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ventajas. El
dafio, conforme a esta sentencia, que habria de comprenderse en el lucro cesante,
requiere datos objetivos probados, como base para estimar la pérdida de cantidades. En
este caso se desestima por la dificultad de probar ganancias, ya que las entradas fueron

gratuitas o a un precio inferior al coste de la representacion. Justifica el Tribunal

"> En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Seccién 25. reconoce la
remuneracién por uso del derecho a la comunicacién publica, y la condicién de deudor del sujeto que ha
utilizado el derecho con el abono a las entidades reconocidas como gestoras de estos derechos, en este
caso AIE y AISGE. Es importante tener en cuenta que la remuneraciéon compensatoria se establece para
equilibrio y respeto de los intereses que concurren (equilibrio de intereses: derechos del autor, y usos de
estos derechos por la sociedad digital en esta sentencia) Ademds seria conveniente, primero, valorar si
tiene autorizacién para el uso de este derecho; en segundo lugar, restablecer el equilibrio abonando el
deudor una remuneraciéon que compense el uso realizado, el valor del uso; en tercer lugar, el derecho
puede ser legitimamente reclamado por las entidades de gestion autorizadas legalmente.

" Concluye BASOZABAL diferenciando el alcance de cada alternativa. Cuando se opta por los
beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente constituyen la partida tradicional del lucro
cesante, ya que la ganancia se deja de obtener por la accidn intromisiva. La dificultad de su prueba reside
en que estos beneficios deben probarse como hechos que no han existido pero que hubieran llegado a se
realidad. La finalidad de esta opcidn, estima el autor, es indemnizatoria por lo que debe probarse la
imputacién de la intromisién a su autor (dolo o culpa), asi como la relacién causal entre ésta y el hecho de
que aquellos hayan dejado de obtenerse (Mérodo triple de computo del dario: indemnizacion del lucro
cesante en las leyes de proteccion industrial e intelectual, en Anuario de Derecho Civil, Tomo I-I1I, 1997,
pags.1295 y 1296)
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Supremo, en esta sentencia, la denegacién de la indemnizacién solicitada, y por ello, no

puede deferir al periodo de ejecucién de la sentencia la determinacién del quantum'.

En el articulo 157.1 b) determina la “obligacion” de las entidades de gestion de
“establecer tarifas generales que determinen la remuneracion exigida por la utilizacién
de su repertorio”, y notificadas al Ministerio, asi como sus modificaciones. Garantizan
un sistema objetivo del valor de utilizacion de los derechos que gestiona la entidad. Es
el criterio que aparece en las sentencias de reclamacion de remuneracién en que

interviene dichas entidades'.

El Ministerio publica las tarifas con la finalidad de que puedan ser conocidas, y
no poder alegar ignorancia de las mismas. Informacion piblica que ofrece la
posibilidad de conocer, y facilita el respeto de los derechos. Se establece el
reconocimiento y publicacién de un sistema objetivo de compensacion econdémica por el
disfrute o limitacién que supone el mismo, de estos derechos. Supone objetivizar el
sistema de valoracion del disfrute realizado, compensando con una cuantia, aplicable
en el caso que se den los requisitos establecidos para la aplicacién de la tabla

porcentual.

La preceptiva informacion a la Administracion ;no supone un sistema de control
sobre las mismas? El Ministerio publica las tarifas con una finalidad no sé6lo de dar a
conocer las tarifas, y que éstas se ajusten a los criterios establecidos en los estatutos
aprobados, y criterios de equidad. Si estos criterios no se respetasen, si fueran en contra
de las normas, de las disposiciones estatutarias ;jno podria alegar la Administracion

incumplimiento del marco legal seiialado en la autorizacion? ;extralimitacion de las

¥ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO interpreta esta sentencia y considera que la alternativa de valor de
mercado habria sido més eficaz, porque al ser una entidad de gestién la demandante, SGAE, si hubiera
optado por la indemnizacidn equivalente a la remuneracion que hubiera percibido de haber autorizado la
explotacion, el Tribunal habria atendido al precio de mercado de la licencia del derecho, propuesto por la
Entidad (Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 48, 1998)

' Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Seccién 25 reconoce la
aplicacion del criterio objetivo de las tarifas. Igualmente, considera que este sistema no quiebra las
normas reguladoras de las competencias en el mercado. El criterio de las tarifas se presenta como sistema
subsidiario a la inexistencia de acuerdo previo entre las partes implicadas. La retribucién, por equilibrio
de intereses, es legalmente obligatoria conforme al art. 108.3, pero su determinacién puede ser, en primer
lugar, voluntariamente pactada por los sujetos, y si no hay convenio, se aplicard el criterio objetivo de la
tarifa. Sistema de evaluacién necesario, aplicable a falta de acuerdo, ya que evita que el deudor no cumpla
con la obligacién reconocida por la Ley.
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funciones autorizadas para la representacion y gestion? ;jno podria alegar abuso de

derecho, de las facultades concedidas por autorizacion administrativas?'®

Para completar este apartado, /;Es posible reclamar los frutos de los
rendimientos no satisfechos? Se presentan como frutos civiles o intereses de las
cuantias reclamadas en los procesos, de las remuneraciones debidas por el uso realizado
de los derechos de propiedad intelectual'’. Incluso se califican como frutos o productos
los rendimientos de los derechos de explotacion, valordndolos como salarios en cuanto
al orden de prelacion para el embargo, y en cuanto a la determinacion legal de la parte

inembargable (articulo 53.2 del TRLPI)IS.

Es frecuente la acumulacion a la deuda debida del abono de intereses. Teniendo
en cuenta este tltimo factor, ademds de la cantidad pendiente y pagada, cuando la causa
del retraso es imputable al deudor, podrd pedirse el abono de intereses. El pago de esta
cuantia es interpretado por la jurisprudencia'’® como indemnizacién o sancién que se

impone al deudor moroso por evitar el pago, conducta que ocasiona la mora.

La entidad de gestion podrd actuar y reclamar la cantidad principal y los
intereses de la deuda de valor pendiente y no abonada, susceptible de producir frutos
civiles. Si el retraso es imputable al deudor, por ejemplo, por provocar un largo proceso
negociador, mientras que continud obteniendo beneficios econdémicos por el uso de los
derechos de propiedad intelectual. El demandado tendrd que pagar el remuneracién

pendiente, y el abono de interés legal por mora de la cantidad que resulte fijada.

16 Asf se interpreta en la sentencia 9 de marzo de 1993 de la Audiencia Provincial de Madrid, Seccién 12,
considerando que las tarifas aprobadas, como criterio de remuneracién, son sometidas al control del
Ministerio, segtin establece el articulo 144.3 de la LPI de 1987.

' Desde la perspectiva de la deuda de valor, estima BASOZABAL, es posible exigir los intereses que la
cuantfa de la licencia habria devengado desde que debid ser satisfecha por la intromisiéon. La deuda
comprenderia el nominal de la licencia y los intereses que habrian constituido su rendimiento tipico (Ob.
cit. Pag. 1295)

'® Valora CARRASCO PERERA la posible reclamacién de frutos, cuando un tercero explota
indebidamente un derecho de propiedad intelectual ajeno, es deudor del titular del derecho de autor por la
via del articulo 135 TRLPI, y es deudor del fruto liquido-ganancia percibida frente al titular de los bienes
materiales (Ob. cit., pag.1797)

19 Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1992 (RJ 1992, 2389), y de 18 de febrero de 1994 (RJ
1994, 1097)
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Son numerosas las sentencias con reconocimiento de abono de intereses legales,

aunque, segun el caso y las circunstancias que concurran, el momento de inicio del

. .20
cémputo varia

La cantidad a pagar se define, generalmente, en la ejecucion de sentencia, por

una operacion aritmética, al aplicar la cifra porcentual (conforme a la tarifa, se

compensa los resultados econdmicos o rentabilidad del deudor por el uso del derecho)

En la prictica de las reclamaciones de dafio sobre derechos de propiedad
intelectual, es frecuente y eficaz, alcanzar una sentencia declarativa del mismo,
reconociendo su existencia, y en la ejecucion serd el acreedor quien determine que
criterio indemnizatorio prefiere, conforme a la opcién que le ofrece el legislador en el

articulo 135 del TRLPI*'.

Reconocido el derecho a la reintegracion del beneficio o del precio-tarifa en la
sentencia, serd en el momento procesal de la ejecucion cuando el importe se determine

(remuneracion especifica), y atendiendo a los siguientes elementos:

a) Duracién de la intromisidn, estableciendo el juez desde el dia en que comenz6
(el quebrantamiento del derecho) hasta la fecha de firmeza de la resolucién. Atiende al

periodo de tiempo de uso el derecho.

b) El criterio de cdlculo que serd, generalmente al actuar la entidad de gestion,

las tarifas generales®” que dichas entidades tienen comunicadas al Ministerio™.

20 En la sentencia de 13 de julio de 2005 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Cédiz, se considera que debe
iniciarse el computo del retraso desde el momento que el deudor conoce la existencia de la reclamacién
en juicio, atendiendo al articulo 1.100 del Cc.

2 La liquidacién abstracta del dafio-enriquecimiento, estima CARRASCO PERERA, como criterio
indemnizatorio ha tenido un protagonismo casi exclusivo entre los criterios resarcitorios por las
infracciones de la propiedad intelectual. En este sentido, considera este autor, el dafio real por lucro
cesante es de prueba practicamente imposible si el actor no explotaba ni tenia intencién de explotar
directamente la obra. El tnico lucro presumible es, precisamente el que hubiera obtenido como fruto civil
por cesion. El dafio es tendencialmente equivalente al precio de cesioén (Ob. cit., pag.1792)

22 Control de la Administracion tanto en la determinacién de la tarifa como en su aplicacidn, y evitar, asi,
situaciones desproporcionadas o abusivas. Auditorias, inspecciones, asistencia a reuniones de los érganos
deliberantes y ejecutivos de la entidad de gestién, son algunas de las actuaciones administrativas que
garantizan el adecuado cumplimiento de esta autorizacion.

> En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Seccién 25 la parte
apelante (Via Digital) consideraba que la aplicaciéon de las tarifas quiebra el principio de equidad,
ocasionando situaciones arbitrarias, pero la Audiencia estima que estos argumentos no tienen otro
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También se puede atender a acuerdos de uso o licencias que las entidades de
gestion pueden haber autorizado a usuarios, con contenido contractual, y manteniendo
criterios semejantes frente a situaciones parecidas (evitar arbitrariedad). Reclamacion
por incumplimiento”*

c) Puesta a disposicion de las Entidades los libros de contabilidad y
documentacion de ingresos de explotacion, para facilitar el calculo real y especifico del
uso realizado. Medida instrumental que garantiza el cdlculo del derecho utilizado,
facilita una valoracion eficaz del dafio causado conforme a los datos de explotacion, o la
rentabilidad real del derecho quebrantado. Justifica el equilibrio en los intereses, y una
valoracién atendiendo a los datos de rentabilidad que obtenga el deudor.

d) Distribucién de la remuneraciéon entre los titulares 5

de derechos que
concurren. Porque no se trata de una prestacion individual a un titular de un derecho, y
por ello el deudor no puede decidir a quiénes se ha de repartir o no. Debe abonar la
deuda, y serd la entidad de gestion correspondiente quien reparta conforme al art. 154

del TRLPI:

fundamento que el propio parecer del deudor apelante. Con este mismo criterio, las sentencias de la
Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de septiembre de 2002 de la Seccién 13, la de 21 de marzo de
2003 de la misma Seccion, y las de 28 de octubre de 2003 y 13 de abril de 2004 de la Seccién 14°.

* Es curiosa la sentencia de 4 de julio de 2005 de la Audiencia Provincial de Toledo, Seccién 1%, porque
se establece en un contrato entre AGEDI y la duefia de un local, una licencia de uso con una obligacién de
remuneracién que no cumple. En el contrato se admite la posibilidad de ruptura contractual si el
empresario cesa en el uso del local, y en la sentencia no se admite la obligacion del usuario de comunicar
a la entidad de gestidn contratante el cese de la actividad del negocio. Mds bien, carga la diligencia debida
en la entidad al exigirle que frente al no pago del recibo bancario debia haber acreditado el intento de
cobro de esos recibos por otros medios, y asi habria conocido la causa del impago, el cese de actividad.

En esta sentencia se presentan argumentos contra la validez de la cldusula que obliga a notificar
al acreedor el cese de actividad. Considera que es nula la estipulacién en este sentido, y estima que se
resuelve el contrato con el cese de la actividad de la empresa donde se difunden las obras. Considera que
se da una situacién de desequilibrio de las prestaciones si el deudor estd obligado a avisar del no uso por
cese del negocio. Considera nula esta imposicién contractual, y menciona otras sentencias en este sentido:
sentencias de esta misma Audiencia Provincial de Toledo, Seccién 2% de 28 de febrero de 2002, y la de 30
de septiembre de 2004.

No es muy equilibrada, negocialmente, esta postura de la Audiencia, porque el que cesa, si desea
romper la relacién contractual, y justificada en este caso, la empresa deudora deberd comunicar al
acreedor su situacion, y evitar el pago posterior de los recibos. Y no serd el acreedor el que tenga que
forzar el conocimiento de la razén del impago. No tiene sentido juridico que la carga de la prueba del
impago la tenga que asumir el acreedor, exigiéndole que reitere e insista en el cobro de lo debido, hasta
que el deudor quiera comunicar su situacion, o justificar su impago

* Titulares de derechos con independencia de su condicién de nacional o extranjero. Esta distincién no
puede ser un argumento a favor de deudor, que se oponga a abonar aquellos derechos que pertenecen a
sujetos no residentes en Espafia o en un Estado de la Unién Europea
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- Reparto equitativo de los derechos recaudados entre titulares de las obras o
producciones utilizadas.

- Conforme a un sistema determinado en los estatutos de la entidad de gestion,
aprobados por el Ministerio.

- Reserva a los titulares de los derechos de una cuantia proporcional a la
utilizacion de sus obras.

Principio de equidad que debe fundamentar el establecimiento de unas tarifas
objetivas, que reflejaran el criterio de proporcionalidad al uso o utilizacion de las obras.
Como garantia de seguridad, y para evitar situaciones arbitrarias, el sistema objetivo a
aplicar debe predeterminarse en los estatutos de la entidad de gestién. Hay que recordar
que los estatutos son aprobados por el Ministerio correspondiente, en el momento de

autorizar la constitucion y existencia de dicha entidad.
e) El deudor de la remuneracién serd el sujeto que se beneficie del derecho®®.

Remuneracién compensatoria para restablecer el equilibrio, como precio justo por el uso

del derecho que genera ingresos o rentabilidad econémica.

[Fin del documento]

% En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2005, Seccién 25 es deudor
quien ha realizado la difusién o comunicacién publica de la obra (Sogecable que explota un canal de
television (Canal +) Igualmente diferencia, aunque considera que no tiene relevancia, usuario y
cesionario. Distincidn que tiene sentido frente al productor y no frente al artista, ya que éstos sélo realizan
contratos frente al productor para la comunicacién de la obra. Es el productor el que establece contratos
de cesién de derechos con los titulares para difundir sus producciones. Y los usuarios serian aquellas
personas que difunden la obra por medio de actos de comunicacién conforme a lo establecido en el art.
20.



