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I. INTRODUCCION

Los derechos de propiedad intelectual («DP1») protegen activos intangibles, permitiendo a los
creadores, inventores y artistas beneficiarse de sus actividades creativas e innovadoras. Los
activos intangibles representan mas de la mitad del valor de las empresas, y su importancia es
cada vez mayor. En un mundo en el que las empresas de la Unidn compiten cada vez méas en
innovacion, creatividad y calidad, la propiedad intelectual («PI») es una herramienta poderosa
para mejorar la competitividad de todas las empresas, incluidas las pequefias y medianas
empresas («pymes»).

La Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual® (en adelante,
la «Directiva» 0 «DRDPI»), establece un conjunto minimo, pero estandar, de medidas, procedimientos
y recursos gque permiten ejercitar procedimientos civiles efectivos para garantizar el respeto de los
derechos de propiedad intelectual. EI objetivo de la DRDPI es aproximar los sistemas legislativos
nacionales para garantizar un nivel de proteccion elevado, equivalente y homogéneo en el mercado
interior?.

La evaluacion de la Directiva ha demostrado que las medidas, los procedimientos y los
recursos establecidos en la DRDPI han ayudado eficazmente a proteger mejor los derechos de
propiedad intelectual en toda la UE y a abordar mejor las infracciones de los DPI en los
tribunales civiles. La Directiva ha llevado a la creacion de un marco juridico comin donde se aplicara
el mismo conjunto de herramientas en toda la Union. A este respecto, ha logrado el objetivo de
aproximar los sistemas legislativos de los Estados miembros en la aplicacion civil de los DPI°.

Sin embargo, las medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la Directiva no se
ejecutan ni se aplican de manera uniforme entre los Estados miembros. La razén es que dado
que la Directiva establece una armonizacion minima (el articulo 2 permite explicitamente que
la legislacion nacional establezca medios mas favorables para los titulares de los derechos),
no existe una interpretacion uniforme de las disposiciones de la Directiva y existen diferencias
en los procedimientos de Derecho civil y las tradiciones judiciales nacionales®. Por lo tanto, el
marco legal de la UE para la aplicacién civil de los DPI podria beneficiarse si se aclararan ciertos
aspectos de la Directiva que permitan una interpretacion y aplicacion mas coherente y efectiva.

Dicho esto, también esta claro que el ambito de aplicacion de la DRDPI, incluso si se aplica
correctamente, se limita a regular las medidas, procedimientos y recursos disponibles en los
procedimientos civiles para garantizar el respeto de los DPI. Por lo tanto, la DRDPI como tal no puede
abordar todos los desafios notificados por partes interesadas en el curso de la evaluacion® de la
Directiva, en particular los que se relacionan méas generalmente con la proteccion de los DPI fuera del
contexto de un litigio o antes de este. Por ejemplo, algunas partes interesadas desearian una aclaracion
0 una revisién de las normas sobre limitacion de la responsabilidad de los proveedores de servicios

! 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, DO L 157 de 30.4.2004, pp. 45-86.

2 Considerando 10 de la DRDPI.

® Documento de trabajo de los servicios de la Comision (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.

* En particular, de acuerdo con la consulta mas reciente sobre la Directiva (los resultados estan disponibles en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661), mientras que la mayoria de los encuestados considerd que las
normas existentes han ayudado eficazmente a proteger la propiedad intelectual y evitar las infracciones de la
propiedad intelectual, muchos titulares de derechos e intermediarios en particular consideran que las medidas,
procedimientos y recursos previstos por la Directiva no se aplican de manera homogénea en todos los Estados
miembros.

®> DTSC - Evaluacién de la Directiva 2004/48/CE; anexo 11 - Resumen del informe.



intermediarios, lo que se aborda principalmente en la Directiva sobre el comercio electronico®. La
Comision ha tenido en cuenta las opiniones recibidas de las partes interesadas sobre esta cuestion, y
aunque se ha comprometido a mantener el presente régimen de responsabilidad7, también ha
proporcionado, en una iniciativa reciente, mayor claridad sobre la responsabilidad de los
intermediarios a la hora de detectar y eliminar contenido ilegal en linea (incluido el contenido que
infringe los DPI)8.

En este contexto, y en particular a partir de los comentarios de las partes interesadas durante
la evaluacion de la DRDPI, la Comision ha decidido emitir las presentes directrices para aclarar
sus puntos de vista sobre las disposiciones de la Directiva en las que ha habido diferentes
interpretacionesg.

Esta Comunicacion de orientacion forma parte de un paquete integral de PI. Los desafios para
garantizar el respeto de los DPI que no estan relacionados con la interpretacion y la aplicacion de esas
disposiciones y las posibles soluciones para abordar dichos desafios se presentan en la Comunicacion
de la Comisién Un sistema equilibrado de garantia de cumplimiento en materia de propiedad
intelectual en respuesta a los retos sociales actuales, que también forma parte de ese paquetelo.

El enfoque de estas directrices se basa en las siguientes disposiciones de la DRDPI:

ambito de aplicacion (articulos 1y 2)

obligacion general (articulo 3)

legitimacidn para solicitar la aplicacion de medidas, procedimientos y recursos (articulo 4)
presuncion de derecho de autor (articulo 5)

reglas sobre la obtencion y la proteccion de pruebas (articulos 6 y 7)

derecho de informacién (articulo 8)

mandamientos judiciales (articulos 9y 11)

medidas correctoras (articulo 10)

calculo de dafios y perjuicios (articulo 13) y

costas procesales (articulo 14)

El objetivo de este documento de orientacion es facilitar la interpretacion y la aplicacion de la
Directiva por parte de las autoridades judiciales competentes y otras partes involucradas en la
garantia de respeto de los DPI en procedimientos ante esas autoridades. Mas concretamente, estas
directrices tienen como objetivo:

- fortalecer la eficiencia y la efectividad del procedimiento civil para garantizar el respeto de los
DPI (seccién I1);

- velar por un enfoque equilibrado al garantizar el respeto de los DPI y prevenir el abuso de las
medidas, los procedimientos y los recursos establecidos en la Directiva (seccion 1l1);

- garantizar el respeto efectivo de los DPI, incluso en un contexto digital (seccién V), y

- garantizar la dimensién del mercado Unico de la garantia de respeto de los DPI (seccién V).

Si bien las directrices tienen en cuenta el hecho de que las medidas, procedimientos y recursos
establecidos en la Directiva estan disponibles para todos los usuarios de los sistemas de garantia de
respeto de los DPI, presta especial atencion a los medios que sean especialmente importantes para las
pymes. Por ejemplo, analiza las reglas para calcular los dafios y perjuicios y adjudicar las costas
procesales y los medios para evitar el abuso.

® Articulos 12-15 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacion, en particular el
comercio electronico en el mercado interior, DO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.

" Comunicacién de la Comisién Las plataformas en linea y el mercado Gnico digital. Retos y oportunidades para
Europa, COM(2016) 288.

& Comunicacion de la Comisién Lucha contra el contenido ilicito en linea. Hacia una mayor responsabilidad de
las plataformas en linea COM(2017) 555.

® Como se identificd en el DTSC - Evaluacion de la Directiva 2004/48/CE.

19 com(2017) 707.



Las opiniones presentadas en las directrices se basan en las decisiones prejudiciales del Tribunal de
Justicia de la Uni6n Europea («TJUE») desde la adopcion de la Directiva, y en las conclusiones de la
evaluacion de la DRDPI, incluidas las consultas publicas, asi como las mejores practicas identificadas
a nivel nacional. Por lo tanto, estas directrices combinan una interpretacion juridica autorizada con los
puntos de vista de la Comisién y podrian servir de inspiracion para quienes las usan.

El presente documento no es juridicamente vinculante, y la orientacion proporcionada no
afecta a la jurisprudencia del TJUE. Las directrices deberian facilitar la interpretacion y la
aplicacion de la DRDPI, y de este modo, también informar y contribuir a la politica de garantia de
cumplimiento de la Comisidn en virtud del articulo 258 del TFUE.

II. HACER QUE EL MARCO CIVIL DE GARANTIA DE RESPETO DE LOS DPI SEA
MAS EFICIENTE Y EFICAZ

1. Garantizar la indemnizacién adecuada por el perjuicio sufrido

La cuantia imprevisible de la indemnizacion y la escasa probabilidad de obtener una
indemnizacion adecuada por los dafios sufridos fueron algunas de las principales razones
aducidas para explicar por qué los titulares de los derechos no buscan una reparacion civil en
casos de infraccion de los DPI*. Este aspecto es de particular importancia para las pymes*.

La practica muestra que la evaluacion de los dafios y perjuicios por infraccién de los DPI
puede ser complicada. Como resultado, los titulares de derechos, la judicatura, los
profesionales del Derecho y los ciudadanos han pedido mayor claridad juridica sobre el célculo de
los dafios, asi como una asignacion mas justa.

Céalculo de dafos

De conformidad con el articulo 13, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros deberan
garantizar que las autoridades judiciales competentes ordenen al infractor que, a sabiendas o
con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al
titular del derecho de una indemnizacion adecuada a los dafios y perjuicios efectivos que haya
sufrido como consecuencia de la infraccion. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la
actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros
tendran la posibilidad de permitir a las autoridades judiciales que ordenen la recuperacion de
los beneficios o el pago de dafios y perjuicios que podran ser preestablecidos (articulo 13,
apartado 2).

De conformidad con el articulo 13, apartado 1, los dafios y perjuicios deberian ser adecuados
al perjuicio real sufrido como resultado de la infraccion. El objetivo es compensar ese
perjuicio por completo®®.

La Directiva establece dos posibilidades para determinar los dafios y perjuicios. Su cuantia puede
ser determinada por las autoridades judiciales:

e teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias 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

1 Consulta sobre la evaluacién y la modernizacion del marco juridico para garantizar el respeto de los DPI,
pp. 26-28.

‘2 Ibidem, p. 10. Las razones principales de las pymes para no litigar fueron las costas judiciales, la falta de
recursos Y la falta de previsibilidad en cuanto al resultado.

3 Sentencia del TJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, C-99/15, Christian Liffers contra Producciones
Mandarina SL y Mediaset Espafia Comunicacion SA, anteriormente Gestevision Telecinco SA, EU: C:2016:173,
apdo. 25.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

econdmicos, tales como el dafio moral causado por la infracciédn al titular del derecho [articulo
13, apartado 1, letra a)], o, como alternativa,

e determinando, cuando proceda, una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos
como, cuando menos, 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 («canon/derecho
hipotético») [articulo 13, apartado 1, letra b)].

El objetivo de esta disposicion no es instaurar una obligacion de establecer indemnizaciones
punitivas, sino permitir una indemnizacion basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta
al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificacion e
investigacion™.

La redaccion del articulo 13, apartado 1, de la DRDPI indica que los Estados miembros deben
garantizar que ambos métodos de determinacion de la indemnizacion establecidos en esta
disposicion se reflejen en su legislacion nacional. Contrariamente, por ejemplo, al articulo 13,
apartado 2, no se trata de dos opciones para los Estados miembros; mas bien, corresponde al
solicitante y finalmente a la autoridad judicial competente decidir cuél de estos dos métodos
alternativos se aplicara para establecer la indemnizacion en un caso dado.

Cuando ante un caso determinado se deba elegir entre uno de los dos métodos, la redaccién del
articulo 13, apartado 1, indica que «cuando proceda» se podra aplicar el método de tanto alzado al que
se hace referencia en la letra b) de esa disposicidon. El considerando 26 de la DRDPI ofrece un ejemplo
al respecto, es decir, situaciones en las que seria dificil determinar el importe del perjuicio realmente
sufrido. Se ha notificado™ que, en algunos casos, en virtud de la normativa nacional aplicable, los
solicitantes solo pueden solicitar el calculo de los dafios y perjuicios de conformidad con dicho
método si el uso del método mencionado en la letra a) es imposible. Tal interpretacion, en opinion de
la Comision, no estd en consonancia con la Directiva, ya que el considerando 26 solo lo menciona
como ejemplo y, ademas, se refiere al uso del otro método como dificil y no como imposible. En
cambio, a la luz del considerando 17, los requisitos generales del articulo 3, incluida la efectividad y la
proporcionalidad, asi como el objetivo de permitir una compensacién basada en un criterio objetivo,
debe determinarse en funcién de las circunstancias de cada caso individual si procede aplicar el
método de tanto alzado.

En opinion de la Comision, la posibilidad de fijar dafios y perjuicios sobre la base de una cantidad
a tanto alzado de conformidad con el articulo 13, apartado 1, letra b), es una alternativa al método
establecido en el articulo 13, apartado 1, letra a), que exige la identificacion y cuantificacién de todos
los aspectos apropiados, y ambos métodos deberian estar, en principio, a disposicion de las
autoridades judiciales competentes. Esas autoridades deberian poder otorgar una indemnizacion por
dafios y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado con arreglo a la letra b) cuando lo consideren
procedente a la luz de las circunstancias del caso especifico que tienen ante si, en particular cuando sea
dificil determinar los dafios y perjuicios sobre la base del método del punto a).

Danos morales

Se ha notificado una dificultad para calcular los dafios y perjuicios cuando existe la posibilidad de
obtener una indemnizacién por el perjuicio moral sufrido™®. Entre los ejemplos en que se han
reclamado dafios morales se incluyen los casos en los que ha habido dafio a la reputacion del titular del
derecho, angustia emocional, sufrimiento causado por una infraccion, etc..

El articulo 13, apartado 1, letra a), de la DRDPI es claro a este respecto, ya que menciona
expresamente que existen elementos diferentes a los factores econémicos, como el dafio moral
causado al titular de los derechos por la infraccion, que pueden ser uno de los «aspectos pertinentes»

1 Considerando 26 de la DRDPI.

> DTSC - Evaluacién de la Directiva 2004/48/CE, anexo Il - Resumen del informe.

8 DTSC - Evaluacion de la Directiva 2004/48/CE, p. 17 y anexo .

7 Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual Damages in Intellectual
Property Rights («Dafios y perjuicios en los derechos de propiedad intelectual»), p. 4.




que deben tenerse en cuenta al establecer los dafios y perjuicios de acuerdo con el método previsto en
esta disposicion.

En cambio, el articulo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI no menciona expresamente la
posibilidad de una indemnizacién por dafio moral al establecer los dafios y perjuicios de acuerdo con
el método de la cantidad a tanto alzado. Sin embargo, el TIUE ha indicado™® que dicha disposicion no
excluye la concesion de dicha indemnizacién y que, de hecho, se requiere tener en cuenta el perjuicio
moral sufrido al establecer una cantidad a tanto alzado para alcanzar el objetivo de proporcionar una
indemnizacion completa del perjuicio real sufrido.

Una parte perjudicada por una infraccion de DPI que presente una reclamacion por dafios y
perjuicios para compensar el perjuicio 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 vy, si su
reclamacion estd fundamentada, recibir no solo una indemnizacion por dafios materiales sino también
por el dafio moral causado por esa infraccion.

Establecer dafios y perjuicios como cantidad a tanto alzado

En la evaluacion de la DRDPI, se notificaron las dificultades para establecer los dafios y
perjuicios sobre la base del método mencionado en el articulo 13, apartado 1, letra b)lg. En particular,
se alegd que la concesion de una indemnizacion por dafios y perjuicios correspondiente solo al importe
Gnico del hipotético canon o derecho no es suficiente para indemnizar por el perjuicio real sufrido y no
proporciona un efecto disuasivo adecuado. En ese contexto, se debati6é si la Directiva permite la
posibilidad de conceder una indemnizacion consistentes en un valor maltiple del hipotético canon o
derecho.

En un caso reciente®, el TIUE indicé que un titular de los derechos patrimoniales de autor
que se hayan visto vulnerados puede exigir al infractor la reparacion del perjuicio causado
mediante el pago de una cantidad equivalente al doble del hipotético canon o derecho, cuando la
legislacion nacional aplicable prevea dicha posibilidad. EI TIUE explicé ademas que, cuando se ha
infringido un DPI, el mero pago de un hipotético canon o derecho no puede garantizar una
indemnizacion de todo el perjuicio realmente sufrido. Esto es porque, sefial6 el TIUE, el pago de ese
canon, por si solo, no garantiza ni el reembolso de los eventuales gastos vinculados a la investigacién
e identificacion de posibles infracciones, ni la indemnizacion de un posible dafio moral, ni tampoco el
pago de intereses por las cantidades adeudadas®’. En ese caso, se observa también que el uso del
método de célculo de la cantidad a tanto alzado supone esencialmente que los dafios y perjuicios asi
establecidos pueden no ser precisamente proporcionales al perjuicio realmente sufrido y que el
requisito2 2oIe causalidad no debe interpretarse y aplicarse de una manera excesivamente estricta a este
respecto””.

Sobre la base de esta jurisprudencia, la Comision concluye que los dafios y perjuicios
establecidos utilizando el método de la cantidad a tanto alzado no deben limitarse a una sola vez el
importe de un hipotético canon o derecho y deben poder constituir, segin los casos, una cantidad
mayor. También parece que las autoridades judiciales competentes tienen un margen de discrecion al
establecer los dafios y perjuicios aplicando este método. Por consiguiente, puede considerarse que el
método descrito en el articulo 13, apartado 1, letra b), se asemeja a un empoderamiento de esas
autoridades para calcular la cuantia de los dafios sufridos sobre la base de los elementos disponible323.

18 C-99/15 Liffers, apdos. 15-27.

¥ DTSC - Evaluacién de la Directiva 2004/48/CE, anexo III.

% gentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017,C-367/15, Stowarzyszenie «Olawska
Telewizja Kablowa» contra Otawie v Stowarzyszenie Filmowcow Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36.

21 C-367/15 OTK, apdo. 30. Véase también C-99/15 Liffers, apdo. 18.

22 C-367/15 OTK, apdos. 26 y 32.

28 Una facultad similar, aunque solo aplicable en circunstancias especificas, ha sido incluida en el articulo 17,
apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014,
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por dafios en virtud del Derecho nacional, por
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234

El articulo 13, apartado 1, letra b), de la DRDPI no se opone a la legislacion nacional segun la
cual el titular de un DPI infringido puede reclamar al infractor el pago de una suma
correspondiente al doble del canon/derecho hipotético. Si bien el articulo 13, apartado 1, letra b),
de la DRDPI no requiere necesariamente dicha duplicacién del canon/derecho hipotético, la
legislacion nacional que implementa esta disposicidn deberia permitir al titular de los derechos exigir
que los dafios y perjuicios fijados a tanto alzado se calculen no solo tomando como base la cantidad
Unica de ese hipotético canon/derecho, sino también a partir de otros aspectos apropiados. Esto puede
incluir una compensacién por cualquier coste relacionado con la investigacién e identificacion de
posibles actos de infraccidn y la indemnizacidn por posibles dafios morales o intereses sobre las sumas
adeudadas.

2. Proporcionar reglas claras y efectivas sobre el reembolso de costas procesales

Los resultados de la consulta pablica® muestran que los principales motivos por los que los
titulares de derechos no solicitan una reparacion civil por supuesta infraccién de los DPI son
los honorarios de los abogados y otros gastos relacionados con los litigios, pero también la
aparente improbabilidad de que obtendran una indemnizacién apropiada de las costas procesales y
demas gastos. La evaluacion de la DRDPI indic6® que las reglas sobre el reembolso de las costas
procesales difieren de un sitio a otro de la UE, y que en algunas situaciones son insuficientes para
cubrir los costos totales contraidos por la parte vencedora.

De acuerdo con el articulo 14 de la Directiva, las costas procesales, siempre que sean
razonables y proporcionadas, y los demas gastos en que haya podido incurrir la parte
vencedora, correrdn, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea
contrario a la equidad. El principio de reembolso de costas procesales expresado en el articulo
14 se aplica a todos los tipos de procedimientos judiciales cubiertos por la Directiva, es decir, los
procedimientos sobre la infraccion de DPI. Tal como ha aclarado el TJUE, esto también incluye, por
ejemplo, procedimientos para compensar el perjuicio causado a partes ilegalmente sometidas a
determinadas medidas coercitivas de conformidad con el articulo 7, apartado 4, y el articulo 9,
apartado 7, de la Directiva®®, asi como un procedimiento de exequatur para reconocer y ejecutar una
sentencia que busca hacer respetar un DPI?'. Los procedimientos de invalidacion no estan cubiertos?.

Si bien este principio general proporciona a las autoridades judiciales nacionales la base para
reembolsar las costas, estas autoridades, al calcular la cantidad real que debe concederse,
estaran normalmente vinculadas por regimenes nacionales mas detallados sobre este tema.
Algunos de estos regimenes nacionales no son especificos de la propiedad intelectual, se
basan en un plan de tasa fija (topes) o hacen referencia a la normativa nacional que regula las
costas minimas para una defensa legal o abogados especializados en patentes. Como
resultado, los regimenes de los Estados miembros varian considerablemente a la hora de
calcular y reembolsar las costas procesales y en los procedimientos que rigen esta cuestion®.

Régimen de tanto alzado

infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Union Europea, DO L 349
de 5.12.2014, pp. 1-19.

2 Consulta sobre la evaluacion y la modernizacion del marco juridico de garantia del respeto de los DPI, pp. 28-
30.

% DTSC - Evaluacion de la Directiva 2004/48/CE; p. 20 y anexo III.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2015, C-681/13, Diageo Brands BV contra
Simiramida-04 EOOD, EU:C:2015:471.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de octubre de 2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV
contra Bayer CropScience AG. EU:C:2011:668.

%8 C-180/11, Bericap, apdos. 77-82.

2 support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive
(«Estudio de apoyo para la evaluacion ex post y el analisis de impacto ex ante de la Directiva sobre el respeto de
los DPI»), Technopolis Group en un consorcio con EY y Schalast Rechtsanwalte, 2017, pp. 69-70.
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En ese contexto, se cuestiond si los sistemas nacionales basados en un régimen de tanto
alzado, que indican un importe maximo de las costas que pueden reembolsarse, estan en
consonancia con el articulo 14 de la DRDPI.

El TJUE aclar6® que la legislacion que establecia un reembolso a tanto alzado de los honorarios
de un abogado podria, en principio, estar justificada siempre que dicha legislacion tenga por objeto
garantizar que las costas que deben reembolsarse sean razonables. Esta deberia tener en cuenta
factores tales como el objeto del procedimiento, la suma en cuestion o el trabajo que se llevara a cabo
para representar al cliente implicado. Este puede ser el caso si dicha legislacion esta destinada a
excluir el reembolso de gastos excesivos. Estos son gastos debidos a honorarios inusualmente altos
acordados entre la parte vencedora y su abogado o debidos a que no se consideré necesario que un
abogado prestara sus servicios para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual en cuestion.

El TJUE también sostuvo que®! el requisito de aplicacién del articulo 14 de la DRDPI, por el
que la parte perdedora se hace cargo de las costas procesales «razonables», no puede justificar
una normativa nacional que aplique esta disposicion imponiendo tarifas a tanto alzado muy
inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los abogados en dicho
Estado miembro. Dicha legislacion seria incompatible con el articulo 3, apartado 2, de la
DRDPI que establece que las medidas, procedimientos y recursos previstos deben ser
disuasorios.

Ademas, el articulo 14 de la DRDPI establece que las costas procesales de las que se hara
cargo la parte perdedora deben ser «proporcionadas». A este respecto, el TIJUE determind
que, si bien el requisito de proporcionalidad no implica que la parte perdedora deba
necesariamente reembolsar la totalidad de los gastos incurridos por la otra parte, si significa
que la parte vencedora deberia tener derecho al reembolso de, al menos, una parte
significativa y apropiada de los gastos razonables en los que realmente haya incurrido dicha
parte. Por lo tanto, la legislacion nacional que establece un limite absoluto para los gastos de
asistencia legal debe garantizar, por una parte, que ese limite refleje la realidad de las tarifas
cobradas por los servicios de un abogado en el campo de la propiedad intelectual. Pero dicha
legislacion también debe garantizar que, como minimo, una parte significativa y apropiada de
los gastos razonables en los que haya incurrido la parte vencedora recaiga en la parte
perdedora®.

El articulo 14 de la DRDPI no se opone a que la legislacion nacional prevea un régimen de
reembolso a tanto alzado de los gastos de asistencia legal, siempre que dichas cuantias a tanto alzado
garanticen que los gastos a cargo de la parte perdedora sean razonables, teniendo en cuenta las
caracteristicas especificas del caso. Sin embargo, el articulo 14 se opone a que una legislacion nacional
establezca cuantias a tanto alzado que sean demasiado bajas para garantizar que, como minimo, una
parte significativa y apropiada de los gastos razonables en los que haya incurrido la parte vencedora
recaiga en la parte perdedora.

Tipos de gastos que deben reembolsarse

Otras diferencias entre los Estados miembros y su legislacién nacional tienen que ver con los
tipos de gastos recogidos por las disposiciones de la legislacion nacional que aplica el articulo
14 de la DRDPI. En la préactica, aunque las tasas de los tribunales para instruir procedimientos
y demas gastos procesales estan a menudo cubiertos por completo, los gastos de los expertos
externos asi como los honorarios de los abogados y de otros profesionales juridicos, estan, al
menos en algunos casos, parcialmente cubiertos 3

¥ C-57/15, UVP, apdo. 25.

3 C-57/15, UVP, apdos. 26-27.

¥ C-57/15, UVP, apdos. 29-30.

% Consulta sobre la evaluacion y la modernizacion del marco juridico de respeto de los DPI, p. 28.
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En virtud del articulo 14, el infractor debe por lo general asumir todas las consecuencias
financieras de su conducta®; por otro lado, la parte vencedora tiene derecho al reembolso de
al menos una parte significativa y apropiada de las costas procesales razonables en las que
realmente incurrié®.

Mas especificamente, mientras que el articulo 14 de la DRDPI hace referencia a «costas
procesales y demds gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora», la Directiva no
define con precisién qué suponen estos conceptos. EI TJUE ha sostenido que el concepto de
«costas procesales» incluye, entre otros, los honorarios de los representantes legales®.
También sostuvo que el concepto de «demdas gastos» incluye, en principio, los gastos
incurridos por los servicios de un asesor técnico®. Sin embargo, el TIUE también indic que
este Ultimo concepto debe interpretarse de manera estricta y que, por consiguiente, se
consideran como «demas gastos», en el sentido del articulo 14, solo aquellos gastos que estén
directa y estrechamente relacionados con los procedimientos judiciales en cuestion®,

En este contexto, el TIUE determind que no parece que presenten tal relacion directa y
estrecha los gastos de identificacion e investigacion en que se haya incurrido en el marco de
actividades destinadas en particular a una observacion general del mercado efectuada por un
asesor técnico y a la deteccion por éste de posibles violaciones de un derecho de propiedad
intelectual imputables a infractores desconocidos en esa fase. Por otro lado, sostuvo que los
servicios de un asesor técnico, independientemente de la naturaleza de dichos servicios, son
esenciales para poder ejercitar una accién judicial que tenga por objeto garantizar en un caso
concreto el respeto de ese derecho, los gastos correspondientes a la asistencia del asesor
técnico formaran parte de los «demas gastos». De conformidad con el articulo 14 de la
DRDPI, son «demas gastos» que deben ser asumidos por la parte perdedora™®.

El TJUE también ha aclarado® que el articulo 14 de la DRDPI se opone a normas nacionales
que tan solo prevean el reembolso de los gastos de un asesor técnico en caso de que la parte
vencida haya incurrido en culpa, en la medida en que tales gastos estén directa y
estrechamente vinculados a una accion judicial que tenga por objeto garantizar el respeto de
un derecho de propiedad intelectual.

Por ultimo, es importante indicar aqui que lo anterior no significa necesariamente que los
gastos que no estéen comprendidos en el articulo 14 no puedan ser compensados. Significa
mas bien que, cuando proceda, las reclamaciones de compensacion de tales gastos, por
ejemplo los gastos de identificacion e investigacién*, se presentaran por medio de una accién
por dafios y perjuicios en virtud del articulo 13, en lugar del 14.

El articulo 14 de la DRDPI se aplica a las costas procesales, que comprenden los honorarios
de representantes legales asi como otros gastos directa y estrechamente relacionados con los
procedimientos judiciales en cuestion. Estos Gltimos incluyen los gastos de los servicios de un
asesor técnico, cuando dichos servicios son esenciales para ejercitar adecuadamente una accion
judicial que tenga por objeto garantizar en un caso concreto el respeto de un derecho.

3. Prestar atencion a las infracciones a escala comercial

% C-406/09, Realchemie, apdo. 49.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 28 de julio de 2016, C-57/15, United Video Properties Inc.
contra Telenet NV (UVP), EU:C:2016:611, apdo. 29.

% C-57/15, UVP, apdo. 22.

3 C-57/15, UVP, apdo. 34.

% C-57/15, UVP, apdo. 36.

¥ C-57/15, UVP, apdos. 39-40.

%0 C-57/15, UVP, apdo. 40.

* Considerando 26 de la DRDPI.
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Algunos de los medios establecidos en la DRDPI deben aplicarse Unicamente a las
infracciones de los DPI cometidas a escala comercial (articulo 6, apartado 2, y articulo 9,
apartado 2) o afectar a personas distintas de los infractores [articulo 8, apartado 1, letras a), b) y
)] que hayan sido halladas en posesion de mercancias litigiosas o utilizando servicios litigiosos a
escala comercial, o prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades infractoras™2.

En el contexto del marco juridico para garantizar el respeto de los DPI, este concepto de «escala
comercial» requiere la aplicacion de ciertas medidas de mayor alcance o intrusivas, en casos de
infracciones de gravedad particular, que garanticen de este modo que las infracciones mas
perjudiciales se aborden de manera efectiva y que aseguren, al mismo tiempo, la proporcionalidad y un
enfoque equilibrado. Sin embargo, parece que este concepto se entiende y se aplica de manera
diferente en los distintos Estados miembros.

El concepto de escala comercial no se ha definido en la Directiva. La Directiva tampoco hace
ninguna referencia expresa a las leyes de los Estados miembros a los efectos de determinar su
significado. Segun jurisprudencia reiterada, a la luz de la necesidad de una aplicacion uniforme de la
legislacion de la UE y del principio de igualdad, este concepto debe tener en dichos casos una
interpretacion autonoma y uniforme en toda la UE®.

Ademas, el considerando 14 de la DRDPI proporciona algunas aclaraciones, al afirmar que se
trata de actos «llevados a cabo a escala comercial para obtener beneficios econémicos o
comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los
consumidores finales de buena fe».

Ademas, el concepto de escala comercial, en el sentido del articulo 61 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), se analiz6
detalladamente en un informe** de un grupo especial de solucién de diferencias de la Organizacién
Mundial del Comercio («OMC»). El grupo especial que examind esta cuestion ha tenido en cuenta el
significado corriente de los términos «escala» y «comercial» y ha llegado a la conclusion de que el
concepto debe ser entendido en relacién tanto a elementos cualitativos como cuantitativos, y que hace
referencia a la magnitud o extension de actividad comercial tipica o habitual con respecto a un
producto determinado en un mercado determinado®. Aungue en el Acuerdo sobre los ADPIC este
concepto se utiliza en un contexto algo diferente al de la DRDP| y que en el ordenamiento juridico
de la UE estos informes de grupos especiales no son vinculantes en si mismos en lo que respecta a la
interpretacion de un acto de Derecho derivado de la UE como la DRDPI, la Comision considera este
informe, no obstante, un punto de referencia atil®’.

De lo anterior se desprende que, en opinion de la Comision, el concepto de escala comercial,
tal como se utiliza en diversas disposiciones de la DRDPI, no deberia entenderse en términos
puramente cuantitativos; sino que también deben tenerse en cuenta ciertos elementos cualitativos,

2 Como se indica en el considerando 14 de la DRDPI: «Ello no afecta a la posibilidad de que los Estados
miembros apliquen esas medidas también a otros actos».

*® Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014, C-201/13, Johan Deckmyn y
Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y otros, EU:C:2014:2132, apdo. 14.

* Informe del grupo especial de la OMC, de 26 de enero de 2009, WT/DS362/R, pp. 75 — 98 (en inglés).

** WT/DS362/R, apdos. VI, 601-603 y VI1.635-636.

% Es decir, en relacion con ciertas medidas de Derecho penal, mientras que en la DRDPI el concepto se utiliza en
relacion con ciertos medios de Derecho civil.

T A este respecto, cabe sefialar, en primer lugar, que la UE también es parte en el Acuerdo sobre los ADPIC
(véase el considerando 4 de la DRDPI), lo que significa que sus disposiciones forman parte integrante del
ordenamiento juridico de la UE (véase, por ejemplo, C-180/11 , Bericap, apdo. 67) y, en segundo lugar, que
también en virtud de la jurisprudencia del TIUE el significado corriente de los términos indefinidos utilizados en
actos de Derecho derivado de la UE, como la DRDPI, es un elemento importante a la hora de interpretar dichos
términos (véase, por ejemplo, C-201/13, Deckmyn, apdo. 19).
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como por ejemplo si la actividad en cuestion se lleva a cabo normalmente para obtener una ventaja
econdmica o comercial.

El concepto de «escala comercial» previsto en el articulo 6, apartado 2, en el articulo 8,
apartado 1, y en el articulo 9, apartado 2, de la DRDPI debe interpretarse y aplicarse teniendo
en cuenta elementos cualitativos, como la ventaja econémica o comercial que se busque por
las infracciones en cuestion, asi como elementos cuantitativos, como el nimero y el alcance
de las infracciones, que son pertinentes en el presente caso.

I1l.  VELAR POR UN ENFOQUE EQUILIBRADO AL GARANTIZAR EL RESPETO DE
LOS DPI Y PREVENIR EL ABUSO

1. Obligacion general y derechos fundamentales

La obligacion general en la Directiva es proporcionar medidas, procedimientos y recursos
necesarios para hacer respetar los DPI. Estos seran «justos y equitativos» y no seran
«inatilmente complejos o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos
innecesarios»; también deben ser efectivos, proporcionados y disuasorios, de tal modo que se
evite la creacidon de obstaculos al comercio legitimo y se ofrezcan salvaguardias contra su
abuso (articulo 3, apartados 1y 2). Ademas, dichas medidas, procedimientos y recursos deben
determinarse en cada caso de tal modo que se puedan tener en cuenta sus caracteristicas
especificas, incluidos los rasgos especificos de cada derecho de Eg)ropiedad intelectual vy,
cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infraccion®. Como resultado, para
garantizar el uso equilibrado del sistema civil de garantia de respeto de los DPI, las autoridades
judiciales competentes deberian, por lo general, llevar a cabo una evaluacion caso por caso al
considerar la concesion de las medidas, procedimientos y recursos previstos por la DRDPI.

La DRDPI respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en
particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Union Europea (la «Carta»); en
particular, tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la propiedad intelectual de
conformidad con el apartado 2 del articulo 17 de dicha Carta®. En consecuencia, las normas
establecidas en la Directiva deben interpretarse y aplicarse de tal manera que no solo se
salvaguarde este derecho fundamental especifico, sino que también se tengan en cuenta y
respeten plenamente otros derechos fundamentales pertinentes. Estos Gltimos podrén incluir, segun
sea el caso, los derechos a la proteccion judicial efectiva y a la proteccion de la privacidad y los datos
personales, asi como las libertades de expresién y de empresaso. Una serie de sentencias del TIUE
emitidas después de la adopcion de la Directiva abordan esta cuestion.

En particular, en la sentencia Promusicae™ el TJUE abordé la cuestion del equilibrio de
diferentes derechos fundamentales cuando interpretd las disposiciones de la Directiva sobre el
comercio electrénico, la Directiva sobre la sociedad de la informacion®?, la DRDPI y la Directiva
sobre la privacidad y las comunicaciones electronicas®, a la luz de la Carta. EI TIUE explicé que, al

*8 Considerando 17 de la DRDPI.

*° Considerando 32 de la DRDPI.

%0 \/éanse, respectivamente, los articulos 47, 7, 8, 11 y 16 de la Carta.

*! Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de enero de 2008, C-275/06, Productores de Musica de
Espafia (Promusicae) contra Telefénica de Espafia SAU, EU:C:2008:54, apdo. 68.

*2 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacién, DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19.

*% Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de
los datos personales y a la proteccion de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrénicas, DO L 201
de 31.7.2002, pp. 37-47 (que complementa la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24
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interpretar estas directivas, las autoridades nacionales y los tribunales interesados deben garantizar un
justo equilibrio entre los diferentes derechos fundamentales implicados, asi como que no haya
conflicto con los demas principios generales del Derecho de la UE, como el principio de
proporcionalidad. En este caso particular, el TIUE concluyd que los Estados miembros no estan
obligados a establecer una obligacion de comunicar datos personales para garantizar la proteccién
efectiva del derecho de autor en los procedimientos civiles. Sin embargo, el TIUE también concluyé
que, al transponer las directivas mencionadas, deberian interpretarse de forma que se establezca un
equilibrio justo entre el derecho fundamental que garantiza la proteccion de los datos personales y de
la vida privada y los derechos fundamentales de propiedad y una tutela judicial efectiva.

Este enfoque se reflejo ademés en las decisiones posteriores del TIUE®, que proporcionan
mayor orientacion sobre como lograr un equilibrio justo entre diferentes derechos
fundamentales en conflicto, entre otros, cuando se decide sobre solicitudes relacionadas con el
derecho de informacién y la emisién de mandamientos judiciales™.

Aungue estas decisiones se emitieron en el contexto especifico de litigios relacionados con
infracciones de derechos de autor, el analisis del TJUE aborda en general el equilibrio entre
los derechos fundamentales en cuestion. Por lo tanto, la Comision cree que el requisito de
garantizar un equilibrio justo entre tales derechos, a la luz del principio general de proporcionalidad, se
aplica no solo en casos de infraccion de derechos de autor, sino en todos los casos referentes a DPI
comprendidos en el &mbito de aplicacion de la DRDPI.

En todos los casos en que se interpreten y apliquen las disposiciones de la DRDPI, asi como
cuando estén en juego varios derechos fundamentales en conflicto protegidos en el
ordenamiento juridico de la UE, debe garantizarse un justo equilibrio entre ellos, a la luz del
principio de proporcionalidad.

2. Lograr un equilibrio justo entre los derechos fundamentales aplicables en el caso del
derecho de informacion

Lograr un equilibrio justo entre los diferentes derechos fundamentales es particularmente
importante cuando se aplica el derecho de informacion establecido en el articulo 8 de la
DRDPI. El articulo 8 obliga a los Estados miembros a permitir que las autoridades judiciales
competentes ordenen que el infractor u otras personas determinadas proporcionen informacion
precisa sobre el origen de las mercancias o servicios infractores, los canales de distribucion y la
identidad de terceros implicados en la infraccion®®.

En el caso de las peticiones de informacion presentadas en virtud del articulo 8, pueden existir
situaciones en las que varios derechos fundamentales deben equilibrarse entre si. Este podria
ser el caso, en particular, de los derechos fundamentales a la proteccion de la propiedad
(incluida la propiedad intelectual) y a la tutela judicial efectiva, por una parte, y los derechos
fundamentales a la proteccion de la privacidad y los datos personales, asi como la libertad de
empresa, por otra parte.

Cualquier orden de las autoridades judiciales competentes para proporcionar informacion
producida con arreglo al articulo 8, debe hacer referencia Unicamente a la informacién que

de octubre de 1995, relativa a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50).

>* P. ¢j., Auto del TIUE (Sala Octava) de 19 de febrero de 2009, C-557/07, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung
von Leistungsschutzrechten GmbH contra Tele2 Telecommunication GmbH, EU:C:2009:107; sentencia del
Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de abril de 2012, C-461/10, Bonnier Audio AB y otros contra Perfect
Communication Sweden AB EU:C:2012:219; sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de
2015, C-580/13, Coty Germany GmbH contra Stadtsparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485.

*® \/éase un andlisis més detallado del articulo 8 sobre el derecho de informacion (capitulo 111) y los articulos 9 y
11 sobre los mandamientos judiciales (capitulo 1V) de la DRDPI.

% éase el considerando 21 de la DRDPI.
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realmente se necesita para identificar la fuente y el alcance de la infraccién. En opinién de la
Comision, esto resulta del requisito de una peticion justificada y proporcionada establecida en el
articulo 8, apartado 1, y las obligaciones generales establecidas en el articulo 3 (en particular los
requisitos de que cualquier medida que se tome sea justa y equitativa, no sea indtilmente compleja o
gravosa, y ofrezca salvaguardias contra su abuso).

El TJUE ha aclarado®’ que la legislacion de la UE, en particular el articulo 8, apartado 3, de la
DRDPI, leido en relaciéon con el articulo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las
comunicaciones electrénicas, no impide a los Estados miembros imponer una obligacién de revelar a
terceros privados determinados datos personales relativos al trafico de internet para permitir que
dichos terceros ejerciten acciones civiles entablen procedimientos civiles por infracciones de derechos
de autor. Sin embargo, también se constaté que las disposiciones del Derecho de la UE en relacion con
ese caso tampoco requieren que los Estados miembros impongan tal obligacion.

El TJUE también ha indicado que esas normas no se oponen a la aplicacion de legislacion
nacional basada en el articulo 8 de la DRDPI, la cual, para identificar a un abonado de internet
0 un usuario de internet, permite a un proveedor de servicios de internet, en el marco de un
procedimiento civil, facilitar a un titular de derechos de autor o su representante informacién sobre el
abonado a quien el proveedor de servicios de internet proporciono una direccion IP que presuntamente
se utilizd en una infraccién. No obstante, dicha legislacion nacional debe permitir al 6rgano
jurisdiccional nacional que conozca de una accién ponderar los intereses contrapuestos, en funcién de
las circunstancias de cada caso y con la debida observancia de las exigencias derivadas del principio
de proporcionalidad58.

En otro caso, el TIUE aclar6 que el articulo 8, apartado 3, letra €), de la DRDPI se opone a
disposiciones de la legislacion nacional que permitan, de forma ilimitada e incondicional, a una
institucion bancaria ampararse en el secreto bancario para negarse a proporcionar, de conformidad con
el articulo 8, apartado 1, letra ¢), de la DRDPI, informacion sobre el nombre y la direccion del titular
de una cuenta>. Dicha autorizacion ilimitada e incondicional para acogerse al secreto bancario puede
originar una vulneracién sustancial del ejercicio efectivo del derecho fundamental a la propiedad
intelectual, en aras del derecho de las personas contempladas en el articulo 8, apartado 1, de la DRDPI
a la proteccién de los datos de caracter personal que les conciernan®.

De conformidad con el articulo 8 de la DRDPI, las autoridades judiciales competentes pueden
exigir a un infractor u otras personas determinadas que faciliten informacién sobre el origen y las
redes de distribucion de los productos o servicios que infringen un DPI. Esta informacion puede
incluir datos personales, cuando dicha divulgaciéon se produzca de conformidad con la legislacion
aplicable sobre la proteccion de datos personales y siempre que existan salvaguardas para garantizar
un equilibrio justo entre los diversos derechos fundamentales en cuestion.

3. Presentacion de pruebas especificadas bajo control de la parte contraria

De conformidad con el articulo 6, apartado 1, de la DRDPI, las autoridades judiciales
competentes pueden ordenar que se presenten pruebas que estén bajo el control de una parte
contraria, cuando el solicitante haya presentado pruebas razonablemente disponibles y
suficientes para respaldar sus alegaciones y, al fundamentar tales alegaciones, haya especificado la
prueba.

Durante la evaluacion se ha observado que en algunos Estados miembros el proceso de
especificacion de las pruebas que se encuentran bajo el control de la parte contraria puede ser
muy gravoso para el solicitante y, por lo tanto, en la practica limita significativamente la

3 C-275/06, Promusicae, apdos. 58-59. VVéase también la anterior seccion 1.

*8 C-461/10, Bonnier, apdos. 51-61.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2015, C-580/13, Coty Germany GmbH
contra Stadtsparkasse Magdeburg, apdo. 43.

80 ©-580/13, Coty Germany, apdo. 40.
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posibilidad de obtener dicha prueba. Se notificé que en algunos casos se pide a los solicitantes
que especifiquen la naturaleza exacta, la ubicacion, los numeros de referencia o el contenido
de los documentos requeridos, incluso si dicha informacion es obviamente dificil, si no
imposible, de obtener para una persona externa que no haya visto necesariamente los documentos
solicitados®®.

Aunque es indudable que es necesario cierto grado de especificacién, la exigencia de un nivel
excesivo de detalle pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de divulgacion previstas
en el articulo 6, apartado 1, y plantea dudas sobre la proporcionalidad de los requisitos
establecidos a nivel nacional. También plantea la cuestion de la naturaleza «justa y
equitativa» de tales requisitos y podria hacer que sea demasiado complicado utilizar las
medidas de la Directiva. Asi, los requisitos nacionales detallados de este tipo podrian ser
contrarios al articulo 6, apartado 1, leido en relacién con las obligaciones establecidas en el
articulo 3 de la Directiva.

La Directiva sobre dafios y perjuicios en asuntos de competencia62 es mas detallada a este respecto.
El articulo 5, apartado 2, de la Directiva, sobre la exhibicion de pruebas obliga a los Estados miembros
a velar por que los tribunales nacionales puedan ordenar la exhibicion de piezas de prueba especificos
0 categorias pertinentes de pruebas, lo mas limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los
hechos razonablemente disponibles en la motivacion razonada.

La Comision cree que puede haber motivos para adoptar un enfoque similar al interpretar y
aplicar el articulo 6, apartado 1, de la DRDPI. Si bien el solicitante debe especificar la
informacion que esta solicitando en la medida de lo posible, la obligacion de hacerlo debe
interpretarse dentro de los limites razonables, a la luz de las caracteristicas especificas del
caso en cuestion. Esto significa que, en opinion de la Comision, aunque en principio el
solicitante deberia especificar en su solicitud piezas de prueba individuales, el articulo 6, apartado
1, no excluye que en ciertos casos un solicitante indique una categoria concreta de piezas de prueba,
siempre que el grado de especificacion permita a la parte contraria identificar pruebas concretas que
estén bajo su control y a la autoridad judicial competente decidir sobre la solicitud de exhibicion.

Ademas, existen dificultades para comprender lo que significa «pruebas que se encuentran
bajo control de la parte contraria». De manera mas especifica, han surgido incertidumbres
sobre si el término «control» deberia referirse Unicamente a la posesion de pruebas, o si debe
entenderse de modo mas amplio, y extenderse incluso para exigir que la parte contraria realice
una busqueda razonable®.

Si bien, en opinién de la Comisidn, el articulo 6, apartado 1, parece no ofrecer una base clara
para exigir a una de las partes que busque activamente pruebas en posesion de terceros fuera
de su control con el fin de presentarlas, sefiala que la utilizacion de la palabra «control»
sugiere gue no se requiere necesariamente que la parte esté realmente en posesion de las
pruebas. Por lo tanto, en opinién de la Comision, cuando esté justificado, el articulo 6,
apartado 1, podria sentar la obligacion de una de las partes de realizar una busqueda diligente
de las pruebas dentro de su organizacion (incluidas las entidades juridicas separadas que
controla), siempre que el solicitante haya fundamentado y especificado adecuadamente la
solicitud de la prueba en cuestion, la obligacion no vaya mas alla de lo que es proporcionado

81 Consulta sobre la evaluacion y la modernizacion del marco juridico de garantia de respeto de los DPI, p. 18.
Véase también SEC(2010) 1589 final, p. 9.

82 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a
determinadas normas por las que se rigen las acciones por dafios en virtud del Derecho nacional, por infracciones
del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unién Europea (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).
 DTSC - Andlisis de la aplicacion de la Directiva 2004/48/CE de 22.12.2010, p. 9; Documento de la Comisién
(en inglés) Synthesis of the comments on the Commission Report on the application of Directive 2004/48
(«Sintesis de las observaciones sobre el informe de la Comision sobre la aplicacion de la Directiva
2004/48/CE»), julio de 2011, p. 19.
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y no es innecesariamente costoso, y se prevean salvaguardias contra el abuso cuando sea
i 64
necesario™".

Toda solicitud de presentacién de pruebas en virtud del articulo 6, apartado 1, de la DRDPI
debe estar adecuadamente fundamentada y especificada, y debe limitarse a lo que sea
proporcionado en las circunstancias especificas del caso. Este requisito no excluye, sin
embargo, la posibilidad de que la parte sujeta a esta medida deba, en ciertos casos, presentar
categorias concretas de pruebas o realizar una busqueda diligente de las pruebas dentro de su
organizacion.

4. Garantizar la proteccion de informacién confidencial

La posibilidad de obtener las medidas especificadas en el articulo 6, apartados 1y 2; articulo
7, apartado 1; y articulo 8, apartados 1y 2, de la DRDPI estd sujeta a la proteccion de la informacion
confidencial. Esta restriccion es particularmente importante cuando los documentos indicados como
prueba o informacion que potencialmente vaya a presentarse contienen secretos comerciales u otra
informacion comercialmente sensible de la parte sujeta a esas medidas.

En lo que respecta a las peticiones de informacién con arreglo al articulo 8, se observé® el
hecho de que determinados tipos de informacién que puedan estar sujetos a diferentes
regimenes de confidencialidad en diferentes Estados miembros puedan causar problemas
adicionales a los titulares de los derechos. Esto se debe a que no esta claro si podrian usar
informacion obtenida legalmente en un pais en el territorio de otro pais en el que la
confidencialidad de dicha informacion estaria sujeta a reglas mas estrictas.

En aras de la proporcionalidad, las solicitudes para presentacion de pruebas al amparo del
articulo 6, para medidas de proteccion al amparo del articulo 7 y para el suministro de la
informacion a la que se refiere el articulo 8, deberian ser pertinentes para probar las alegaciones
correspondientes en el procedimiento judicial en cuestion. Sin embargo, incluso si cierta informacién
en poder de la parte contraria fuera crucial para demostrar la presunta infraccion, su alcance o sus
consecuencias, la naturaleza especifica de esta informacion podria en ciertos casos, por ejemplo,
seguir siendo de un valor comercial tan importante que no deberia transmitirse al solicitante. De
acuerdo con los comentarios sobre la evaluacion, las autoridades judiciales pueden encontrar
dificultades para hacer frente a estos intereses contrapuestos, especialmente cuando las partes son
competidores.

La Comision sefiala a este respecto que dichos articulos no prevén que tal informacion
confidencial no pueda utilizarse en los procedimientos en cuestion. Mas bien establecen que la
informacion esté protegida. En algunos Estados miembros®, se han introducido medidas para permitir
la exhibicion de informacion confidencial solo ante el tribunal o un tercero obligado por normas de
confidencialidad especificas. También, el articulo 60, apartado 3, del Acuerdo sobre un tribunal
unificado de patentes67 prevé la posibilidad de que el Tribunal Unificado de Patentes («TUP») ordene
un reconocimiento de lugres por parte de una persona nombrada por dicho Tribunal. Si el solicitante
no puede estar presente durante dicha inspeccion, podra ser representado por un profesional
independiente cuyo nombre debe especificarse en la orden.

En opinién de la Comisién, las autoridades judiciales competentes deberian poder decidir, de
conformidad con las disposiciones detalladas de la legislacion nacional, por propia iniciativa o

& \/éase el articulo 3 de la DRDPI.

6 Consulta sobre la evaluacion y la modernizacion del marco juridico de garantia del respeto de los DPI, pp.18-
25.

6 p_gj., los Paises Bajos.

¥ DO C 175 de 20.6.2013, p. 1.
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a peticion de una de las partes en el procedimiento, los medios adecuados para proteger la
informacion confidencial cuando dicha informacion pueda verse afectada por las medidas
previstas en los articulos 6, 7 u 8. Si bien esto no se exige expresamente en estas
disposiciones, considera que dichos medios podrian incluir, cuando esté justificado, la
posibilidad de presentar dicha informacion solo a las autoridades judiciales competentes o a
un tercero independiente e imparcial que esté designado para ayudar en los procedimientos o
inspecciones con miras a la descripcién o la incautacion y que esté sujeto a obligaciones de
confidencialidad apropiadas. Cualquiera de estos medios debe garantizar que la informacion
no se exhiba al solicitante, a otra de las partes en el procedimiento o al publico en general, y
que aGISa vez siga teniendo en cuenta los derechos de defensa del solicitante y de las otras
partes™.

Se debe dar efecto a la obligacion de proteger la informacion confidencial establecida en los
articulos 6, 7'y 8 de la DRDPI a través de los medios apropiados que establecen las garantias
necesarias. Dichos medios adecuados podrian incluir la presentacion de informacion
confidencial solo a las autoridades judiciales competentes o el reconocimiento de lugares con
fines de descripcion o confiscacion solo por parte de determinados terceros independientes e
imparciales.

5. Importancia de las fianzas

La DRDPI prescribe que las medidas de proteccion de las pruebas (articulo 7, apartado 2) y
las medidas provisionales (articulo 9, apartado 6) puedan estar supeditadas a la presentacion
de una fianza adecuada o seguro equivalente por parte del solicitante, con el fin de asegurar la
indemnizacion por cualquier perjuicio sufrido por el demandado. Esas fianzas o garantias son un
instrumento importante no solo para compensar un posible dafio a posteriori, sino también para evitar
el posible abuso de las medidas estipuladas por la DRDPI. A este respecto, las obligaciones
especificas previstas en el articulo 7, apartado 2, y en el articulo 9, apartado 6, implementan la
obligaciéon general del articulo 3, apartado 2, y en particular, que las medidas, procedimientos y
recursos previstos en la Directiva se apliquen de tal modo que establezcan salvaguardias contra su
abuso.

Sin embargo, el articulo 3, apartado 2, también estipula que las medidas, procedimientos y
recursos deben ser efectivos, proporcionados y disuasorios y, de acuerdo con el articulo 3,
apartado 1, justos y equitativos y no deben ser inatilmente gravosos. Esto pone énfasis en que, si
bien debe evitarse el abuso, los medios para hacerlo no pueden entrar en conflicto con estos Gltimos
requisitos. Esto significa, por ejemplo, que la fianza que debe depositarse para la concesién de las
medidas provisionales no deberia establecerse a un nivel que, en la practica, disuada a los solicitantes
de solicitar las medidas provisionales en cuestion. Esto es particularmente pertinente para las pymes,
ya que las costas de los procesos civiles, junto con el riesgo de perder el caso y tener que pagar los
honorarios de ambas partes, son un elemento disuasivo principal para hacer respetar los DPI en los
procesos judiciales civiles®.

Exigir al solicitante que presente una fianza o seguro equivalente adecuado como condicién previa
para la emision de medidas provisionales y cautelares de conformidad con los articulos 7 y 9 de la
DRDPI puede ser un medio adecuado para evitar el uso abusivo de tales medidas. Al determinar qué
fianza o seguro equivalente debe considerarse adecuado en un caso determinado, debe tenerse en
cuenta, entre otras cosas, la capacidad economica del solicitante y los efectos potenciales para la
eficacia de las medidas solicitadas, en particular para las pymes.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, C-450/06, Varec SA v Belgian
State, EU:C:2008:91, con respecto al equilibrio de los derechos conflictivos en litigio en relacién con los
procedimientos de contratacién publica.

% Barémetro sobre la propiedad intelectual y las pymes de 2016, EUIPO, Observatorio Europeo de las
Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, 2016.
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6. Posibilidades y fundamentos de un escrito preventivo

El articulo 7, apartado 1, de la DRDPI prevé la posibilidad, en los casos apropiados, de que se
dicten medidas para proteger las pruebas sin que sea oida la otra parte (ex parte), en particular
cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar dafios irreparables al titular del derecho o cuando
exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas. De manera similar, segun lo dispuesto en el
articulo 9, apartado 4, de la DRDPI, se podrén dictar medidas provisionales y cautelares ex parte, en
particular cuando cualquier retraso vaya a causar un dafio irreparable al titular del derecho. En tales
casos, debido a la naturaleza urgente o la necesidad de no informar al demandado por adelantado, la
decision sobre la concesion de las medidas se toma de forma unilateral sin previo aviso ni audiencia.
Por lo tanto, esto ocurre sin que el demandado tenga la posibilidad de presentar argumentos en su
defensa, incluso si este puede sufrir la potencial gravedad del impacto de la medida concedida.

Los articulos 7 y 9 establecen una serie de salvaguardias, en particular el hecho de que tales
mandamientos judiciales ex parte solo pueden concederse por motivos especificos, deben
comunicarse inmediatamente al demandado después de su ejecucion y estan sujetos a una posterior
revisién judicial donde se podréa oir al demandado. No obstante, el hecho es que tales medidas ex
parte afectan significativamente al derecho fundamental del demandado a ser oido y defenderse ante
un tribunal, lo cual es parte del derecho fundamental de un juicio justo7°. Por lo tanto, las limitaciones
al derecho a ser oido solo deberian imponerse, en principio, con arreglo a estos articulos, ofreciendo al
mismo tiempo las salvaguardas necesarias, y en la medida en que tales limitaciones sean necesarias
para garantizar los derechos a la proteccion de la propiedad intelectual y a la tutela judicial efectiva del
solicitante, que también son derechos fundamentales garantizados por la Carta.

Con el fin de lograr un equilibrio justo entre estos intereses contrapuestos y los derechos
fundamentales, algunos Estados miembros (Bélgica, Alemania, Espafia, Francia y los Paises
Bajos) y la regla 207 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes’* prevén el
instrumento del escrito preventivo. Mediante el escrito preventivo, un demandado que teme ser
demandado por una infraccion de DPI (por ejemplo, porque ha recibido una carta de advertencia del
titular del derecho) informa con antelacion a las autoridades judiciales competentes (incluso antes de
que se haya hecho una solicitud) de que la demanda de infraccion potencial es, segun el demandado,
infundada. EIl objetivo principal del escrito preventivo es proporcionar a las autoridades judiciales la
mayor cantidad de informacion pertinente posible, sin que estas oigan a los demandados, una vez que
se haya presentado una solicitud de mandamiento judicial preliminar, antes de tomar una decisién
sobre esa solicitud.

Aunque no esta expresamente previsto en la DRDPI, el instrumento del escrito preventivo puede
verse como una herramienta idénea para ayudar a equilibrar, de manera justa y proporcionada, los
diversos intereses contrapuestos y los derechos fundamentales en cuestion en relacion con la
posibilidad de emitir las medidasex parte establecidas en el articulo 7, apartado 1, y en el articulo 9,
apartado 4, de la DRDPI.

IV. GARANTIZAR EL RESPETO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL, INCLUSO EN UN CONTEXTO DIGITAL

Este capitulo se centra en la cuestion de los mandamientos judiciales y los intermediarios. Las
opiniones expresadas en la consulta publica muestran que los titulares de los derechos
consideran los mandamientos judiciales preliminares como un instrumento esencial para
proteger sus derechos. Ademas, como se describe en la Directiva sobre la armonizacién de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la

" Articulo 47 de la Carta. Véase también el articulo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.
™ Conjunto de disposiciones preliminares para Reglamento de Procedimiento del Tribunal Unificado de Patentes
(18.° proyecto), disponible en: https://www.unified-patent-court.org/documents.
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informacion («Directiva sobre la sociedad de la informaci(’)n72>>), sobre todo en el entorno digital, es
posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios para
llevar a cabo actividades ilicitas; en muchos casos, estos intermediarios son quienes estan en mejor
situacion de poner fin a dichas actividades ilicitas.

1. Mandamientos judiciales y responsabilidad

En la DRDPI se establecen dos tipos de mandamientos judiciales. En primer lugar, en virtud
del articulo 9, apartado 1, letra a), los Estados miembros estan obligados a garantizar que los
titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar un mandamiento interlocutorio
contra un infractor o un intermediario. El objetivo de dichos mandamientos judiciales es
evitar una infraccion inminente o prohibir que continde una infraccion. En segundo lugar, el
articulo 11 obliga a los Estados miembros a garantizar que, en los procedimientos sobre el
fondo del asunto, las autoridades judiciales competentes puedan dictar un mandamiento
judicial tanto contra el infractor, para prohibir la continuacion de la infraccion, como contra un
intermediario, no solo para detener las infracciones, sino también para prevenir nuevas infracciones”.

En este contexto, es importante destacar que el Derecho de la UE distingue entre el concepto
de responsabilidad y la posibilidad de dictar mandamientos judiciales contra un intermediario
segln lo establecido en el articulo 9, apartado 1, letra a), y en el articulo 11 de la DRDPI™. El
TJUE ha confirmado que la obligacion impuesta a los Estados miembros por el articulo 11 de
la DRDPI se aplica «con independencia de su propia responsabilidad [es decir, del intermediario]
en los hechos controvertidos» .

La posibilidad de dictar un mandamiento judicial contra un intermediario sobre la base del articulo
9, apartado 1, letra a), y el articulo 11 de la DRDPI no depende de la responsabilidad del intermediario
por la (supuesta) infraccion en cuestion. En consecuencia, las autoridades judiciales competentes no
pueden exigir a los solicitantes que demuestren que el intermediario es responsable, incluso
indirectamente, de una (supuesta) infraccién, como condicion para que se dicte un mandamiento
judicial.

2. Aclarar el concepto de intermediario

La DRDPI hace referencia en su articulo 9, apartado 1, letra a), y en su articulo 11, a la
posibilidad de que se dicten mandamientos judiciales contra cualquier intermediario cuyos
servicios sean utilizados por un tercero para infringir DPI. La Directiva no especifica qué operadores
economicos deben considerarse intermediarios a efectos de la Directiva.

El TJUE ha aclarado que un operador econémico puede ser considerado intermediario segun
el significado de estas disposiciones, cuando proporcione un servicio que pueda ser utilizado
por una 0 mas personas para infringir uno o méas DPI o acceder a contenidos o bienes

"2 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacion DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19, considerando 59.

73 C-324/09, L Oréal v. eBay, apdo. 131; C-70/10, Scarlet Extended, apdo. 31; C-360/10, SABAM, apdo. 29.

™ Tal posibilidad, independientemente también de la responsabilidad del intermediario, esta igualmente prevista
en el articulo 8, apartado 3, de la Directiva sobre la sociedad de la informacioén.

" Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, C-324/09, L’'Oréal SA y otros contra
eBay International AG y otros, EU:C:2011:474, apdo. 127. Véase también C-494/15, Tommy Hilfiger,
EU:C:2016:528, apdo. 22. Los articulos 12 a 14 de la Directiva sobre el comercio electrénico establecen
especificamente respecto a ciertos intermediarios en linea, que las exenciones de responsabilidad previstas en
esas disposiciones no afectan la posibilidad de que un tribunal o autoridad administrativa les exija que pongan
fin a una infraccion o que la impidan.
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404118
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d5f6cc96483942f386cd8860dcb413fa.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxyRe0?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=786230

infractores’®. Para ser considerado como tal, el operador econémico no necesita tener una
relacion especifica, por ejemplo a través de un vinculo contractual, con esas otras personas’".

En consecuencia, la aplicacion del articulo 9, apartado 1, letra a), y del articulo 11 de la
Directiva no se limita a un grupo especifico de intermediarios, sino que abarca diferentes
sectores, e incluye servicios tanto en linea como fuera de linea™,

El TJUE ha declarado especificamente que los proveedores de servicios de internet”, las
plataformas de redes sociales®®, los mercados electronicos® y los arrendatarios de los mercados
cubiertos® deberian considerarse intermediarios en las circunstancias de los hechos en cuestion en los
procedimientos judiciales en cuestion.

La Comision considera, sobre la base de la jurisprudencia del TIUE disponible hasta la fecha,
que no hay motivos para creer que se trata de una lista exhaustiva y que, por lo tanto, una
gama de otros operadores econdmicos que proporcionen servicios capaces de ser utilizados por
otras personas para infringir DPI también pueden incluirse en el concepto de intermediario de la
Directiva, lo cual se determinard caso por caso. En opinién de la Comision, dichos operadores
econémicos pueden, segun el caso, incluir potencialmente, por ejemplo, proveedores de determinados
servicios de la sociedad de la informacion, proveedores de servicios postales y paqueteria, empresas de
transporte y logistica y minoristas.

La Comision recuerda ademas que el articulo 9, apartado 1, letra a), y el articulo 11 deben
interpretarse y aplicarse a la luz de los requisitos generales del articulo 3 y los derechos
fundamentales aplicables protegidos en el ordenamiento juridico de la UE. En consecuencia,
por un lado, puede ser necesaria la implicacion de tales operadores econémicos, que no se
involucraron en ninguna actividad infractora, en el proceso de garantia de respeto de los DPI en virtud
de la DRDPI para garantizar que los titulares de los derechos estén en condiciones de hacer valer
efectivamente sus derechos. Por otro lado, en un determinado caso no puede haber justificacion para
tal implicacion cuando los servicios prestados son tan distantes o irrelevantes para la (supuesta)
infraccion que no se puede esperar razonablemente que el operador econémico en cuestion contribuya
significativamente a dicho cumplimiento efectivo, lo que significa que su implicacion seria
desproporcionada e innecesariamente onerosa®,

Los operadores econdmicos que prestan un servicio que pueda ser utilizado por otras personas
para infringir DPI pueden, en funcién de los hechos del caso en cuestion, ser considerados como
intermediarios en el sentido del articulo 9, apartado 1, letra a), y del articulo 11 de la DRDPI, también
en ausencia de una relacién especifica, como puede ser un vinculo contractual, entre esas dos partes.

3. Garantizar un régimen equilibrado para los mandamientos judiciales y los
intermediarios

"8 \/ase C-314/12 UPC Telekabel; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de
2011.

" Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing
LLC y otros contra DELTA CENTER a.s., apdo. 23. Con respecto al articulo 8, apartado 3, de la Directiva sobre
la sociedad de la informacion, véase también C-314/12 UPC Telekabel, apdos. 34-35.

" Con respecto a los proveedores de servicios en linea y fuera de linea, véase C-494/15, Tommy Hilfiger,
apdo. 29.

™ C-557/07, LSG-Gesellschaft, apdo. 46; C-314/12 UPC Telekabel, apdos. 43-46; sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA contra Société belge des
auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), EU:C:2011:771, apdo. 30.

8 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de febrero de 2012, C-360/10, Belgische Vereniging
van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) contra Netlog NV, EU:C:2012:85, apdo. 28.

81 C-324/09, L’Oréal v. eBay, apdo. 131.

8 C-494/15 Tommy Hilfiger, apdo. 28.

8 Cf. considerando 59 de la Directiva sobre la sociedad de la informacion.
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En el contexto del equilibrio de derechos e intereses que por lo comun se requiere en relacion
con la interpretacion y aplicacion del régimen de la DRDPI sobre mandamientos judiciales e
intermediarios, dos cuestiones son, ademas de lo anterior, de particular importancia, es decir,
el alcance de los mandamientos judiciales dictados y el filtrado.

Ambito de los mandamientos judiciales

Si bien es inicialmente el solicitante el que debe especificar en su solicitud el alcance de un
mandamiento judicial que considera apropiado para prevenir una infraccion inminente o detener una
infraccién en curso, sera la autoridad judicial competente quien decida sobre dicha solicitud. Por lo
tanto, es también la autoridad judicial competente quien determina qué medidas debera tomar (en su
caso) el demandado. Dicha autoridad judicial deberia evaluar la solicitud teniendo debidamente en
cuenta las caracteristicas especificas del caso (véase el considerando 17 de la DRDPI); cualquier
mandamiento judicial emitido debe ajustarse al principio de proporcionalidad y a los demas requisitos
generales establecidos en el articulo 3, asi como a los derechos fundamentales aplicables.

De ello se desprende que la autoridad judicial competente no debe emitir mandamientos
judiciales que requieran la adopcién de medidas que vayan mas alla de lo que es apropiado y necesario
a la luz de los hechos y circunstancias del caso para evitar una infraccion inminente o prohibir la
continuacion de una infraccion. Por lo tanto, cualquier mandamiento judicial dictado debe poder ser
efectivo, pero debe tener el alcance minimo necesario para lograr este objetivo. No es necesario que
las medidas requeridas por el mandamiento judicial lleven a un cese completo de las infracciones de
DPI; en determinadas circunstancias, puede ser suficiente que dificulten o desalienten seriamente los
actos infractores®*. Al mismo tiempo, el destinatario del mandamiento judicial no debe verse obligado
a hacer sacrificios insostenibles®.

En litigios relacionados con la infraccion de derechos de autor, el TJUE indic6®® que las

medidas adoptadas por un proveedor de servicios de internet, como intermediario destinatario del
mandamiento judicial, deben estar rigurosamente delimitadas. Mas concretamente, dichas medidas
deben servir para poner fin a la infraccidn de los derechos de autor, o de un derecho relacionado, por
parte de un tercero, pero sin que ello afecte innecesariamente a los usuarios de internet que utilizan los
servicios del proveedor para acceder legalmente a la informacion. EI TJUE consider6 en las
circunstancias de ese caso que, de lo contrario, la interferencia del proveedor en la libertad de
informacidon de esos usuarios no estaria justificada a la luz del objetivo perseguido. Como se sefiald
anteriormente87, con respecto a los intermediarios, el TIUE ha aclarado ademas que los mandamientos
judiciales no solo pueden servir para poner fin a la infraccion, sino también para evitar nuevas
infracciones.

Por consiguiente, en caso de infraccion de un DPI consistente en la publicacion de cierto
contenido en linea, puede ser apropiado que un mandamiento judicial dirigido a un intermediario
obligue a este a retirar o bloquear el acceso a ese contenido en particular. En general, exigir que se
bloquee el acceso a toda el sitio web puede ser excesivo, aunque puede haber circunstancias por las
que la autoridad judicial competente lo considere necesario y proporcionado (por ejemplo, en casos de
infracciones a gran escala o que se produzcan de forma estructural). En opinion de la Comision,
cualquier decision deberia tomarse siempre en funcién de las caracteristicas especificas del caso en
cuestion.

El TIUE también aclar6® que las autoridades judiciales competentes pueden decidir no
describir explicitamente las medidas especificas que el proveedor debe tomar para alcanzar el
resultado perseguido. No obstante, el TIUE también dejo claro que en tales casos se deben respetar

8 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de marzo de 2014, C-314/12, UPC Telekabel Wien
GmbH contra Constantin Film Verleih GmbH y Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192, apdo.
63.

8 (C-314/12, UPC Telekabel, apdo. 53.

8 (-314/12, UPC Telekabel, apdo. 56.

87 \/éase también lo expuesto en el capitulo IV, seccién 1, sobre mandamientos judiciales y responsabilidad.

8 C-314/12, UPC Telekabel, apdos. 52-57.
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varias condiciones, en particular que las medidas no vayan mas alla de lo razonable, se respeten el
principio de seguridad juridica y los derechos fundamentales de las partes interesadas, incluida la
libertad de informacién de los usuarios de internet y se delimiten rigurosamente las medidas y la
posibilidad de que las autoridades judiciales competentes verifiquen el cumplimiento de estas
condiciones, especialmente mediante la posibilidad de que los usuarios de internet afectados puedan
hacer valer sus derechos una vez conocidas esas medidas.

En opinidn de la Comision, aunque la jurisprudencia anterior hace referencia a infracciones de
derechos de autor, los principios alli articulados también deben aplicarse de forma analoga en
las infracciones de derechos de propiedad intelectual que no sean de autor o relacionados.

Los mandamientos judiciales dictados en virtud de los articulos 9, apartado 1, letra a), y 11 de
la DRDPI deben poder ser efectivos, pero no deben ir mas alla de lo necesario y ser
proporcionados en las circunstancias del caso en cuestion para lograr ese objetivo. Puede ser
suficiente que dificulten los actos infractores en cuestion o los desalienten considerablemente,
sin que esto suponga necesariamente el cese completo de estos. Sin embargo, en vista de la
jurisprudencia del TJUE, no se puede exigir al destinatario del mandamiento judicial que haga
«sacrificios insostenibles»®°. Las medidas impuestas deben ser lo suficientemente precisas y efectivas,
sin gue sea necesario que una medida deba garantizar que se ponga fin a la infraccion®. Debe
garantizarse el respeto de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas a este respecto,
incluidos los de los terceros que puedan verse afectados por las medidas adoptadas para cumplir con el
mandamiento judicial, como los usuarios de internet.

Sistemas de filtrado

Debe hacerse una distincion entre un mandamiento judicial que requiera que uno 0 mas
elementos de contenido infractores especificos sean eliminados de una pagina web y un
mandamiento judicial que finalmente pueda obligar a un intermediario a supervisar activamente todo
el contenido disponible en un lugar determinado para garantizar que ninguno de los elementos
individuales infringe los DPI.

De conformidad con el articulo 15, apartado 1, de la Directiva sobre el comercio electrénico,
los Estados miembros tienen prohibido imponer una obligacion general de supervisién a los
intermediarios en linea a efectos de lo dispuesto en los articulos 12 a 14 de dicha Directiva®.
Dicha obligacion también seria incompatible con los requisitos generales de equidad,
proporcionalidad y cualquier medida que no sea excesivamente gravosa, establecidos en el
articulo 3 de la DRDPI%.

En los asuntos Scarlet Extended® y SABAM®, el TJUE detall6 los limites del alcance de un

mandamiento judicial derivado de dichas disposiciones, asi como de los derechos fundamentales

aplicables de las partes interesadas. El asunto Scarlet Extended se referia a un sistema de filtrado

que debia instalar un proveedor de servicios de internet:

e de todas las comunicaciones electronicas que circulen a través de sus servicios, en
particular mediante la utilizacién de programas «peer-to-peers»;

e que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;

e Ccon caracter preventivo;

e exclusivamente a sus expensas y

8 ©-314/12, UPC Telekabel, apdo. 53.

% Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2016, C-484/14, Tobias Mc Fadden
contra Sony Music Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689, apdos. 93-95; C-314/12 UPC Telekabel,
apdos. 56 y 58-62.

°L El articulo 2, apartado 3, letra a), de la DRDPI especifica que dicha Directiva no afectar4 a la Directiva sobre
el comercio electronico y, en particular, a sus articulos 12 a 15.

%2 C-324/09, L Oréal v. eBay, apdo. 139; C-70/10, Scarlet Extended, apdo. 36; C-360/10, SABAM, apdo. 34.

% C-70/10, Scarlet Extended.

% C-360/10, SABAM.
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e sin limitacion en el tiempo,

capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulacion de archivos electronicos que
contengan una obra musical, cinematografica o audiovisual sobre la que el solicitante del
requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual, con el fin de bloquear la
transmision de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor. Un sistema en gran
parte similar, que debia instalar un proveedor de servicios de alojamiento con respecto a la
informacién almacenada en sus servidores, fue objeto del asunto SABAM.

En ambos casos, el TJUE determind que exigir a los proveedores en cuestién la instalacion de
dichos sistemas generales de filtrado no seria compatible con el articulo 15 de la Directiva
sobre el comercio electrénico y el articulo 3 de la DRDPI, interpretados conjuntamente a la luz de los
requisitos derivados de la proteccion de los derechos fundamentales aplicables.

Al mismo tiempo, el considerando 47 de la Directiva sobre el comercio electrénico recuerda que
el articulo 15 solo hace referencia a las obligaciones de supervisién de caracter general y no abarca
automaticamente las obligaciones de control en un caso especifico. Concretamente, no afecta a las
ordenes de las autoridades nacionales de conformidad con la legislacion nacional. El considerando 48
aflade que dicha Directiva no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros exijan a los
proveedores de servicios afectados que lleven a cabo tareas de vigilancia adecuadas para detectar y
prevenir determinados tipos de actividades ilegales.

Por lo tanto, cuando corresponda y dentro de los limites de las disposiciones antes
mencionadas, podrian imponerse ciertas obligaciones de diligencia debida, como por ejemplo a los
proveedores de servicios de alojamiento en linea con el fin de evitar la carga de contenido infractor de
DPI identificado por los titulares de los derechos y en cooperacion con ellos™.

Al ordenar a los intermediarios que adopten determinadas medidas destinadas a evitar nuevas
infracciones de conformidad con los articulos 9, apartado 1, letra a), y 11 de la DRDPI, las
autoridades judiciales competentes pueden, en su caso, emitir mandamientos judiciales que
impliquen obligaciones especificas de supervision. Sin embargo, la prohibicion de imponer una
obligaciéon general de supervisién derivada del articulo 15, apartado 1, de la Directiva sobre el
comercio electrénico y del articulo 3 de la DRDPI, leida en relacién con los requisitos derivados de los
derechos fundamentales aplicables, se opone a que los intermediarios estén sujetos, mediante tales
mandamientos judiciales, a obligaciones que les exijan instalar y operar sistemas de filtrado
excesivamente amplios, no especificos y costosos del tipo y en la circunstancia en cuestion en los
asuntos Scarlet Extended y SABAM.

4. Hacia mandamientos judiciales mas proactivos, por catalogo y dinamicos

Existen diferencias entre las legislaciones nacionales de los Estados miembros sobre el alcance de un
mandamiento judicial concedido por una autoridad judicial competente, en particular sobre la forma en
gue puede abordar las infracciones inminentes o repetitivas de DPI. Aungue estan disponibles en
algunas jurisdicciones, como las de Irlanda y el Reino Unido, los mandamientos judiciales a escala de
catalogos o repertorios96 no estan disponibles en todos los Estados miembros.

Ademas, los mandamientos judiciales pueden, en ciertos casos, perder algo de efectividad
debido a cambios en la materia por la cual se ordené el mandamiento. Este puede ser, por
ejemplo, el caso de los mandamientos judiciales de bloqueo de sitios web, donde una autoridad
judicial competente concede el mandamiento judicial en relacién con determinados nombres de

% \/éanse las obligaciones de determinados proveedores de servicios de alojamiento web para evitar la carga de
contenido protegido no autorizado, en cooperacién con los titulares de derechos, que se proponen en el articulo
13 de la propuesta de Directiva de la Comision sobre los derechos de autor en el mercado Unico digital
[COM(2016) 593, de 14.9.2016]].

% Es decir, mandamientos judiciales que exigen, por ejemplo, a intermediarios que eviten nuevas infracciones de
todos los derechos de un titular de derechos o que formen parte del catdlogo o repertorio de un licenciatario,
sobre la base de una infraccion establecida de una muestra de esos derechos.
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dominio especificos, mientras que los sitios web duplicados pueden aparecer facilmente bajo otros
nombres de dominio y, por lo tanto, no verse afectados por el mandamiento.

Los mandamientos judiciales dinamicos son un posible medio para abordar este inconveniente. Son
mandamientos judiciales que pueden dictarse, por ejemplo, en casos en que materialmente el mismo
sitio web esté disponible inmediatamente después de emitirse el mandamiento con una direccién IP o
URL diferente y redactarse de manera que también cubran la nueva direccion IP o URL sin la
necesidad de un nuevo procedimiento judicial para obtener un nuevo mandamiento judicial. La
posibilidad de dictar dichos mandamientos judiciales existe en algunos paises, por ejemplo en el Reino
Unido e Irlanda. Este objetivo también podria perseguirse a través de la intervencion de una
autoridad ptblica o la policia, como ocurrié en un asunto especifico en Bélgica®'.

Como se sefialé anteriormente, de la redaccion del articulo 9, apartado 1, letra a), de la DRDPI se
desprende claramente que los mandamientos judiciales previstos en esa disposicion pueden dictarse
para prevenir una infraccion inminente, y el TJUE ha aclarado® gue, con respecto a los
intermediarios, los mandamientos judiciales mencionados en el articulo 11 también pueden emitirse
para evitar nuevas infracciones. Aparte de eso, en la actualidad no hay indicaciones claras sobre la
compatibilidad o la necesidad de tales mandamientos judiciales en virtud de la DRDPI. En opinién de
la Comisidn, esto deberia evaluarse caso por caso, entendiéndose que, en lo que respecta a los
mandamientos judiciales contra intermediarios, las condiciones y procedimientos pertinentes deben en
principio especificarse en la legislacion nacional®®. En cualquier caso, debe tenerse debidamente en
cuenta el objetivo perseguido por estos dos articulos, los requisitos generales del articulo 3 de la
DRDPI y los derechos fundamentales aplicables.

La Comision toma nota del hecho de que algunos Estados miembros prevén la posibilidad de
dictar mandatos prospectivos, por catdlogo y dindmicos. Si bien esta cuestion no se aborda
expresamente en la DRDPI, la Comisién considera que, bajo la condicion de que se proporcionen las
salvaguardas necesarias, tales mandamientos judiciales pueden ser un medio eficaz para prevenir la
continuacion de una infraccion de DPI.

5. Pruebas digitales

Recopilar, presentar y proteger pruebas de infracciones cometidas en linea puede ser, en algunas
situaciones, un gran desafio. La Directiva no hace explicitamente referencia al uso y la presentacion de
pruebas digitales en procedimientos de garantia de respeto de los DPI.

Durante la evaluacion se sefialé que las pruebas en formato digital pueden ser dificiles de
proteger y que las imagenes del contenido de una pagina web en un determinado momento (las
denominadas «capturas de pantalla») en algunos casos no son aceptadas como prueba por las
autoridades judiciales competentes en algunos Estados miembros. Sin embargo, el uso de capturas de
pantalla es una de las formas mas comunes de demostrar que cierta actividad tuvo lugar en el entorno
en linea. En la practica, una captura de pantalla puede, por ejemplo, mostrar una caracteristica de la
distribucién en linea de un bien infractor, ya que el contenido de una pagina web puede esclarecer qué
tipo de bien estaba disponible a la venta, quién lo puso, en qué territorio y a qué audiencia iba dirigido.
De este modo, pueden ayudar a los titulares de los derechos a hacer valer sus derechos de manera
efectiva también en un contexto en linea. Del mismo modo, los demandados también pueden utilizar
capturas de pantalla para impugnar las acusaciones de comportamiento infractor de DPI.

En algunos Estados miembros'®, la practica actual de las autoridades judiciales competentes
consiste en admitir capturas de pantalla como prueba, con la condicién de que hayan sido

" Amberes, 14 de febrero de 2013, asuntos 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, y Cass., 22 de
octubre de 2013, P.13.0550.N; en esta resolucion, el juez exigi6 que la policia belga («Unidad de delitos
informaticos») estableciera una lista de nombres de dominio relacionados con el sitio web «thepiratbay.org».

9 ©-324/09, L’Oréal v. eBay, apdo. 131.

% Considerando 23 de la DRDPI. Véase también C-324/09, L Oréal contra eBay, apdo. 135; C-70/10, Scarlet
Extended, apdo. 31; C-360/10, SABAM, apdo. 29.

100p gj. Bélgica, Francia, Polonia.
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tomadas por un notario o un agente judicial y que muestren los bienes o servicios presuntamente
infractores de manera suficientemente visible y precisa. Dada la ausencia de una normativa especifica
a este respecto, en opinion de la Comision, no puede decirse que la DRDPI exija necesariamente dicha
practica. Sin embargo, en su opinién, ese enfoque es, en términos generales, compatible con la
DRDPI. Se puede considerar una buena practica, ya que puede ser una manera adecuada de abordar las
necesidades antes mencionadas de las partes al tiempo que se garantiza la suficiente certeza en cuanto
a la exactitud y fiabilidad de las pruebas en funcion de las cuales la autoridad judicial competente debe
decidir el caso.

La posibilidad que existe en la legislacion nacional de ciertos Estados miembros de admitir
capturas de pantalla como prueba en los procedimientos judiciales ejercitados en virtud de la DRDPI,
siempre que muestren los bienes o servicios presuntamente infractores de manera suficientemente
visible y precisa y cumplan determinadas garantias procesales, puede, en opinién de la Comision,
considerarse la mejor practica. Dependiendo de los sistemas juridicos nacionales, dichas salvaguardas
pueden incluir, por ejemplo, la obligacion de que un notario o un agente judicial den fe de la prueba.

V. GARANTIZAR LA DIMENSION DEL MERCADO UNICO EN LA GARANTIA
DE RESPETO DE LOS DPI

1. Aclarar qué derechos estan cubiertos por la Directiva

LA DRDPI se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto
de los derechos de propiedad intelectual*™ (articulo 1). La Directiva se aplica a cualquier infraccion
de los DPI tal y como estén previstos en el Derecho de la Union o en el Derecho nacional del Estado
miembro de que se trate, sin perjuicio de los medios establecidos 0 que puedan establecerse en la
legislacion de la UE o nacional, siempre que dichos medios sean mas favorables a los titulares de
derechos (articulo 2, apartado 1102). La DRDPI se aplica sin perjuicio de disposiciones especificas
relativas al respeto de los derechos y a las excepciones establecidas por la legislacion de la UE en el
ambito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor (articulo 2, apartado 2). No
afecta en general a la legislacion de la UE sobre proteccion de datos personales o la Directiva sobre el
comercio electrénico, y en particular a los articulos 12 a 15 de dicha Directiva (articulo 2, apartado 3,
de la DRDPI).

DPI cubiertos por la Directiva

Mientras que la Directiva no proporciona una lista de los derechos especificos que se
consideran derechos de propiedad intelectual para sus fines, el considerando 13 explica que su
ambito de aplicacion deberia definirse lo mas ampliamente posible para abarcar todos los DPI
contemplados por las disposiciones de la legislacion de la UE en este &mbito o por las legislaciones
nacionales de los Estados miembros.

En 2005, la Comision publicd una Declaracion'® no vinculante juridicamente sobre el articulo 2
de la Directiva para ayudar a aclarar su ambito de aplicacién. La Comisién indicé en esta Declaracién
que considera que estan incluidos en el d&mbito de aplicacion de la Directiva, como minimo, los
siguientes derechos de propiedad intelectual:

¢ los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor;
¢ el derecho sui generis del fabricante de las bases de datos,
¢ los derechos de los creadores de las topografias de productos semiconductores,

101 De conformidad con su articulo 1, a los fines de la Directiva, el término «derechos de propiedad intelectual»
incluira los derechos de propiedad industrial.

102 Cf. C-367/15, OTK, apdo. 23: «la Directiva 2004/48 establece un pardmetro minimo de respeto de los
derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas mas protectoras».

193 Declaracién de la Comisién sobre el articulo 2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (2005/295/CE), DO L 94 de 13.4.2005,
pp. 37-37.
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e los derechos conferidos por las marcas registradas,

e los derechos de los dibujos y modelos,

e los derechos de patentes, incluidos los derechos derivados de los certificados
complementarios de proteccion;

¢ las indicaciones geograficas;

e los derechos de modelo de utilidad;

¢ los derechos relativos a las obtenciones vegetales;

e los nombres comerciales, siempre que estén protegidos como derechos exclusivos de
propiedad en la legislacion nacional pertinente.

En opinion de la Comision, las medidas, procedimientos y recursos establecidos en la
Directiva deberian, en cualquier caso, estar disponibles en un procedimiento por infraccién de
cualquiera de los derechos enumerados en su Declaracion de 2005.

Vinculacién con la Directiva sobre secretos comerciales

Sin embargo, siguen existiendo algunas incertidumbres, en particular respecto a otros
derechos protegidos por la legislacion nacional, como los nombres de dominio, los secretos
comerciales y otros actos frecuentemente abarcados por la legislacion nacional sobre
competencia desleal (por ejemplo, las copias paréasitas). Si bien, segun el considerando 13 de
la DRDPI, los Estados miembros pueden extender, a efectos internos, las disposiciones de la
Directiva a actos de competencia desleal, incluidas las copias parasitas o0 actividades
similares, no estan obligados a hacerlo. De las evaluaciones que se han llevado a cabo hasta el
momento™® parece que ninguno de los Estados miembros ha decidido extender las disposiciones
de la Directiva a dichos actos.

La adopcién de la Directiva sobre secretos comerciales'® en 2016 aclaré en cierta medida los
actos comprendidos hasta ahora por la legislacion nacional sobre competencia desleal. La Directiva
sobre secretos comerciales indica que no debe afectar a la aplicacion de ninguna otra normativa
aplicable en otros ambitos, incluidos los DPI, y que debe considerarse lex specialis cuando su ambito
de aplicacion se solape con el de la DRDPI'®. Por Io tanto, una vez completada la transposicion de la
Directiva sobre secretos comerciales'®’, cualquier persona que sufra actos que puedan interpretarse
como obtenciodn, utilizacion o revelacion ilicitas de secretos comerciales, tal como se definen en dicha
Directiva, podra beneficiarse en primer lugar de las medidas, procedimientos y recursos establecidos
en la mencionada Directiva. Dicho esto, para todos los actos de competencia desleal regulados a nivel
nacional que no entran en el &mbito de aplicacion de la Directiva sobre secretos comerciales, se
aplicara la normativa ordinaria; las disposiciones de la DRDPI solo seran aplicables si el Estado
miembro afectado decidi6é extender su aplicacion a nivel nacional de acuerdo con el considerando 13
de la DRDRPI.

En lo que se refiere a los secretos comerciales, la Directiva sobre secretos comerciales se aplica
como lex specialis con respecto a la DRDPI.

Para todos los actos de competencia desleal regulados por la legislacién nacional que no
tengan que ver con la infraccion de un DPI en el sentido de la DRDPI, ni entren en el &mbito

104 En particular, el informe de la Comision Aplicacion 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
[COM(2010) 779 final]; Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR
enforcement Directive (IPRED) («Estudio de apoyo para la evaluacion ex post y el anélisis de impacto ex ante de
la Directiva sobre el respeto de los DPI»), Technopolis Group en un consorcio con EY y Schalast Rechtsanwalte,
2017.

195 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la
proteccion de los conocimientos técnicos y la informacién empresarial no divulgados (secretos comerciales)
contra su obtencién, utilizacion y revelacion ilicitas, DO L 157 de 15.6.2016, p. 1.

19 Considerando 39 de la Directiva sobre secretos comerciales.

197|_os Estados miembros tienen de plazo hasta el 9 de junio de 2018 para transponer esta Directiva.
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de aplicacién de la Directiva sobre secretos comerciales, las disposiciones de la DRDPI solo
seran aplicables cuando un Estado miembro decida extender, a efectos internos, esas disposiciones a
los actos en cuestion.

2. Procedimientos fuera del ambito de aplicacion de la Directiva

La Directiva hace referencia especifica en su articulo 2, apartado 1, a las infracciones de los
DPI. En este contexto, se ha cuestionado la posibilidad de aplicar las disposiciones de aplicacion de la
Directiva en procedimientos destinados a invalidar los derechos.

El TIUE aclar6'® que, si bien la Directiva se aplica a los procedimientos destinados a
garantizar la proteccién de los DPI, no se aplica a los procedimientos de invalidacion, cuando
una persona que, sin ser titular de un derecho de propiedad intelectual, refuta la proteccion concedida
al titular de los derechos correspondientes.

Ademas, el TJUE mantuvo'® que la Directiva no se aplica a un procedimiento en el que quienes
han de abonar la compensacion equitativa solicitan al tribunal remitente que dicte sentencias
declarativas en contra del organismo responsable de percibir y distribuir esta remuneracion entre los
titulares de los derechos de autor, que se opone a esta pretension.

Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la DRDPI no pueden invocarse en
procedimientos para la invalidacion de DPI, ni en procedimientos que impliquen una accion
para pagar una compensacion equitativa a los titulares de derechos de autor contra el organismo
responsable de percibir y distribuir la remuneracion.

3. Legitimacion para solicitar la aplicacion de medidas, procedimientos y recursos

El articulo 4 de la Directiva indica que, en determinadas condiciones, los Estados miembros
deben reconocer que las siguientes personas tienen derecho a solicitar la aplicacién de las
medidas, procedimientos y recursos establecidos en la Directiva: i) los titulares de los DPI, ii) todas las
demaés personas autorizadas a utilizar esos derechos, en particular los licenciatarios, iii) los organismos
de gestion de derechos colectivos de propiedad intelectual, y iv) los organismos profesionales de
defensa.

Licenciatarios

El articulo 4, letra b), de la Directiva indica que las personas autorizadas a utilizar los DPI, en
particular los licenciatarios, en la medida en que lo permita la legislacion aplicable y con arreglo
a lo dispuesto en ella, tienen derecho a solicitar la aplicacion de las medidas, procedimientos y
recursos establecidos en la Directiva. Sin embargo, se ha cuestionado si un licenciatario tiene también
derecho a solicitar la aplicacion de estas medidas si, a pesar de obtener una licencia de un titular de
derechos, no registrd, cuando correspondia, dicha licencia en un registro apropiado.

El TIUE ha aclarado™® que, en el caso de las licencias expedidas para un dibujo o modelo
comunitario registrado («<DCR») 0 una marca de la Union Europea («MUE»), el licenciatario puede
ejercitar una accion con arreglo a los Reglamentos en cuestion por infraccién del DCR/MUE objeto de
la licencia aunque esta no haya sido inscrita en el Registro de dibujos y modelos comunitarios o en el

198 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de noviembre de 2012, C-180/11, Bericap
Zarédastechnikai Bt. contra Plastinnova 2000 Kft, EU:C:2012:717, apdos. 79-81.

199 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 10 de abril de 2014, C-435/12, ACI Adam BV y otros
contra Stichting de Thuiskopie y Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, EU:C:2014:254, apdo. 63.
119 sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 4 de febrero de 2016, C-163/15, Youssef Hassan contra
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71, apdo. 26; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima)
de 22 de junio de 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG v Griine Welle Vertriebs GmbH,
EU:C:2016:468, apdo. 25.
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Registro de marcas de la UE, y que dicho licenciatario deberia tener, en particular, la posibilidad de
solicitar mandamientos judiciales.

Considerando que estas sentencias pueden considerarse indicaciones de que lo mismo ocurre con
respecto al articulo 4, letra b), de la DRDPI, esto dependera de las disposiciones de la legislacion
nacional del Estado miembro de que se trate a las que dichas disposiciones se refieran expresamente
para determinar la legitimacion juridica de las personas en cuestion con arreglo a la Directiva.

Considerando la jurisprudencia relativa a los reglamentos de la UE sobre dibujos, modelos y
marcas, el TJUE ha declarado que los licenciatarios tienen legitimacion juridica para solicitar
mandamientos judiciales incluso sin registro previo. En el caso de otros DPI, de conformidad con el
articulo 4, letra b), de la DRDPI, estas cuestiones dependeran de la legislacion nacional.

Organismos de gestion de derechos colectivos y organismos profesionales de defensa

Las letras ¢) y d) del articulo 4, establecen, respectivamente, que los organismos de gestion de
derechos colectivos de propiedad intelectual y los organismos profesionales de defensa a los
que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos,
estan legitimados para solicitar la aplicacion de los procedimientos civiles de garantia de
cumplimiento previstos en la Directiva «en la medida en que lo permita la legislacion aplicable y
con arreglo a lo dispuesto en ella'*!». En este contexto, la aplicacion de la capacidad de los 6rganos
colectivos para ejercitar acciones varia considerablemente entre los Estados miembros.

Si bien la redaccién utilizada en estas disposiciones indica que los Estados miembros tienen
facultades discrecionales a este respecto, varios Estados miembros prevén la posibilidad de
otorgar a dichos organismos la legitimacion juridica para ejercitar acciones en nombre de sus
miembros, cuando su finalidad sea defender los derechos de sus miembros y el caso se considere de
interés para esos miembros**2, La Comision observa que, en general, ello parece mejorar la posibilidad
de hacer respetar efectivamente los DPI, en particular porque dichos organismos pueden en algunos
casos estar mejor posicionados y equipados (en términos de acceso a la informacion, experiencia,
recursos humanos, posicién financiera, etc.) que los propios titulares de los derechos para ejercitar de
hecho y de manera efectiva acciones judiciales contra las infracciones de DPI cuando sea necesario, en
particular cuando los titulares de los derechos sean pymesm.

Varios Estados miembros han decidido utilizar la posibilidad, establecida en los puntos c) y d)
del articulo 4 de la DRDPI, de permitir que los organismos de gestién de derechos colectivos
y los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el
derecho de representar a los titulares de derechos soliciten la aplicacién de las medidas,
procedimientos y recursos previstos en la DRDPI. Hacerlo mejora por lo general la garantia de respeto
efectivo de los DPI y, por lo tanto, puede considerarse como la mejor préactica.

4. Presuncion de derecho de autor

El articulo 5 de la Directiva establece una presuncion refutable de derecho de autor en favor de
la persona (el autor o el titular de los derechos afines a los derechos de autor) cuyo nombre aparece en
la obra o en la materia protegida de la forma habitual. Esta disposicion tiene como objetivo facilitar las
posibilidades de hacer valer sus derechos a estas personas, teniendo en cuenta que la prueba de autoria
o0 propiedad puede ser dificil de proporcionar, especialmente cuando se trata de varias obras.

111 Se ha incluido el mismo enunciado en el articulo 4, letra b), de la DRDPI.

12 Existen disposiciones de este tipo en Bélgica, Francia, los Paises Bajos y Portugal.

13 De acuerdo con las opiniones generales recibidas de las partes interesadas. Véase también Support study for
the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED) («Estudio de
apoyo para la evaluacion ex post y el analisis de impacto ex ante de la Directiva sobre el respeto de los DPI1»),
Technopolis Group en un consorcio con EY y Schalast Rechtsanwaélte, 2017, pp. 88-89.
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En opinién de la Comision, los Estados miembros tienen un grado de discrecionalidad al
aplicar el articulo 5, especialmente en lo que respecta a las normas detalladas sobre cuando y
como deben presentarse las pruebas necesarias para refutar esta presuncion, dado que esta
disposicion no contiene ninguna regla concreta a este respecto. Sin embargo, también observa
gue estas normas detalladas y la forma en que se aplican no pueden poner en tela de juicio la
efectividad del articulo 5.

La presuncién refutable de derecho de autor prevista en el articulo 5 de la DRDPI debe interpretarse
y aplicarse de tal manera que se proteja su objetivo de facilitar la garantia de respeto de los derechos
de propiedad intelectual pertinentes por parte de los autores y los titulares de los derechos afines a los
derechos de autor.

5. Disponibilidad de ciertas medidas especificas

Pruebas

Los articulos 6 y 7 de la Directiva establecen obligaciones para que los Estados miembros
garanticen la existencia de medios efectivos para presentar y proteger las pruebas. El objetivo de
estas disposiciones es garantizar que la informacion necesaria para determinar si se produjo una
infraccion de DPI vy, de ser asi, cuéles son sus consecuencias, incluso si el solicitante no posee esta
informacion, se pone a disposicion del solicitante y de las autoridades judiciales competentes. Sin
embargo, estos procedimientos deberian tener en cuenta los derechos del demandado y proporcionar
las garantias necesarias, incluida la proteccion de la informacion confidencial y la proteccion de los
datos personales y la vida privadam.

El articulo 7, apartado 1, permite a las autoridades judiciales competentes ordenar, previa
solicitud fundamentada, medidas provisionales rapidas y efectivas para proteger las pruebas
pertinentes de la supuesta infraccion. El derecho a proteger pruebas es expresamente aplicable antes de
que comience el procedimiento sobre el fondo, sin perjuicio de la proteccion de la informacion
confidencial y con la condicién de que se establezcan salvaguardas y garantias opcionales (segun lo
mencionado en el articulo 7, apartado 2) para evitar abusos potenciales en la ley nacional. Esto
significa, en particular, que el solicitante también puede presentar una solicitud apropiada mediante un
procedimiento preliminar, incluido, en ciertos casos, un procedimiento ex parte”s.

En algunos Estados miembros sigue siendo dificil solicitar tales medidas provisionales de
proteccidn antes de que se hayan iniciado realmente los procedimientos sobre el fondo del caso’®. Sin
embargo, la redaccién expresa del articulo 7, apartado 1, de la Directiva indica que la solicitud de tales
medidas no debe denegarse simplemente por el hecho de que todavia no se hayan iniciado los
procedimientos sobre el fondo.

Derecho de informacion

Las opiniones expresadas en la consulta publica apuntaban a la incertidumbre acerca de si el
derecho de informacién del articulo 8 de la DRDPI puede ejercerse antes de que se emita una
sentencia sobre el fondo del caso relativo a una infraccion de DPI*'. El articulo 8, apartado 1, indica
que una orden de derecho de informacion puede ser emitida «en el contexto de los procedimientos
relativos a una infraccion de un derecho de propiedad intelectual». Sin embargo, no indica, como
es el caso por ejemplo en el articulo 7, apartado 1, que dicha orden puede ser emitida «antes incluso de
iniciarse un procedimiento sobre el fondo», ni especificamente dice que puede ser emitida antes de que
el procedimiento sobre el fondo haya concluido. Como resultado, en algunos Estados miembros es
dificil obtener una orden de derecho de informacion antes de la decision final en los procedimientos
sobre el fondo.

14 Considerando 20 de la DRDPI.

115 véase la seccion «Posibilidades y fundamentos de un escrito preventivo», p. 15.

16 DTSC - Evaluacion de la Directiva 2004/48/CE, p. 13.

117 Consulta sobre la evaluacion y la modernizacion del marco juridico de garantia de respeto de los DPI, p. 22.
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El TJUE aclaré recientemente®® que la formulacién utilizada en el articulo 8, apartado 1, no

implica que el derecho de informacion deba ejercerse necesariamente en los mismos
procedimientos judiciales que el procedimiento sobre una infraccion de DPI. En particular,
constatd que el derecho de informacidn puede invocarse cuando, tras la conclusion definitiva de un
procedimiento que declaro la existencia de una infraccién de un DPI, un demandante solicita, en un
procedimiento autonomo, informacion sobre el origen y las redes de distribucion de las mercancias o
de los servicios que infringen este derecho, con el fin de ejercitar una accién por dafios y perjuicios.

Si bien el enfoque difiere en los Estados miembros, se pueden identificar algunas de las
mejores practicas. Por ejemplo, en Alemania, la Ley de marcas establece™® que en los casos de
infraccion manifiesta del derecho de propiedad intelectual en cuestion, la obligacion de proporcionar
informacién puede ordenarse por medio de un mandamiento judicial preliminar de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Cédigo de Procedimiento Civil aleman.

La especificacion en el articulo 8 de la DRDPI de que una orden de derecho de informacion
esta disponible «en el contexto de» procedimientos relacionados con una infraccién de DPI,
significa que la provision de informacidn no necesariamente debe ordenarse en esos mismos
procedimientos legales. También puede ordenarse, en procedimientos auténomos posteriores
gjercitados con miras a una posible accién por dafios y perjuicios. Dependiendo de las disposiciones
aplicables de la legislacion nacional, también puede ordenarse en una etapa anterior, mediante un
mandamiento judicial preliminar.

Medidas correctivas

El articulo 10 de la Directiva establece que las autoridades judiciales competentes pueden
ordenar que se retiren de los circuitos comerciales las mercancias respecto a las cuales se haya
descubierto que infringen un DPI, y en los casos pertinentes que se retiren también los materiales e
instrumentos utilizados principalmente en la creacion o fabricacion de las mercancias en cuestion.
Ademas, se puede ordenar su eliminacion definitiva de los circuitos comerciales o su destruccion.
Tales medidas deben llevarse a cabo a expensas del infractor.

El articulo 10 de la Directiva se basa en el articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. El
articulo 10, apartado 3, de la DRDPI establece, al igual que la tercera frase del articulo 46 del
Acuerdo sobre los ADPIC, que al considerar una peticion de medidas correctivas deberan
tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la
gravedad de la infraccion, como los intereses de terceros. Por otro lado, de conformidad con
la cuarta frase del articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, con respecto a los productos de
marcas falsificadas, la simple retirada de la marca colocada ilegalmente no basta, salvo en
casos excepcionales, para permitir la liberacién de las mercancias en los circuitos comerciales.
Como resultado de la jurisprudencia del TIUE™® a este respecto, el articulo 10 de la Directiva debe
interpretarse y aplicarse, en la medida de lo posible, a la luz de esta disposicion del Acuerdo sobre los
ADPIC.

También vale la pena sefialar que, a diferencia de las disposiciones sobre dafios y perjuicios
(articulo 13), el articulo 10 no exige expresamente que un infractor, a sabiendas, o con motivos
razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, para que las medidas en cuestion
sean impuestas.

El articulo 10 de la Directiva debe interpretarse y aplicarse, en la medida de lo posible, a la
luz del articulo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con la ultima disposicion,
la simple retirada de la marca colocada ilegalmente en los productos de marcas falsificadas no

18 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 18 de enero de 2017, C-427/15, NEW WAVE CZ, a.s.
contra ALLTOYS, EU:C:2017:18, apdo. 27.

119 Apartados 2 y 7 de la seccién 19 de la Ley alemana de marcas.

120 \séase, p. ej., la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de junio de 1998, C-53/96, Hermés International
contra FHT Marketing Choice BV, EU:C:1998:292, apdo. 28; C-275/06, Promusicae, apdo. 60.
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basta, salvo en casos excepcionales, para permitir la liberacion de las mercancias en los
circuitos comerciales.

6. Dimension transfronteriza

LA DRDPI no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperacion judicial,
competencia judicial o reconocimiento y ejecucion de decisiones en materia civil y mercantil,
ni tratar de la legislacion aplicable. Estas materias estan reguladas con caracter general por
instrumentos juridicos de la UE que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual
y a los litigios relacionados con esta™?!,

Con respecto a estos otros instrumentos juridicos de la UE, en materia civil y mercantil, la
competencia de los tribunales de los Estados miembros se determinara de conformidad con el
Reglamento Bruselas 1'?. EI mismo Reglamento rige el reconocimiento y la ejecucion de
resoluciones de estos tribunales en toda la UE. Las normas sobre la ley aplicable con respecto a las
obligaciones extracontractuales, que a menudo se discuten en los procedimientos de garantia de
respeto de los DPI, se establecen en el Reglamento Roma 123,

Tribunales competentes, en particular por lo que respecta a los mandamientos judiciales

Muchos litigios relacionados con los DPI tienen una dimension transnacional. En consecuencia, los
litigios sobre infracciones de DPI, en particular los cometidos en un entorno en linea, pueden tener
lugar simultaneamente en varios Estados miembros. Esto puede ser un desafio para los titulares de
los derechos, en particular con respecto a la determinacion del tribunal nacional competente y
el alcance de los eventuales mandamientos judiciales solicitados.

Cabe destacar que el Reglamento Bruselas | contiene varias aclaraciones sobre la jurisdiccion de los
tribunales para emitir medidas provisionales en casos transfronterizos. El considerando 25 del
Reglamento incluye especificamente una referencia a la DRDPI, aclarando que el concepto de
«medidas provisionales y cautelares» en el sentido de, entre otros, el articulo 35 del Reglamento124
incluye, por ejemplo, érdenes de proteccion destinadas a obtener informacion o proteger las pruebas a
las que hacen referencia los articulos 6 y 7 de la DRDPI.

De conformidad con el Reglamento Bruselas I, los titulares de los derechos deben denunciar,
por regla general, a los presuntos infractores de los DPI ante el drgano jurisdiccional del Estado
miembro del domicilio de los presuntos infractores (articulo 4). Sin embargo, en materia delictual o
cuasidelictual, también pueden hacerlo ante el 6rgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido
0 pueda producirse el hecho dafioso (articulo 7, punto 2).

Ademas, el Reglamento Bruselas | también prevé la posibilidad de demandar a un presunto
infractor, si hay varios demandados, ante el 6rgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos,
siempre que las demandas estén vinculadas entre si por una relacion tan estrecha que resulte oportuno
tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrian ser contradictorias si

121 Considerando 11 de la DRDPI.

122 Reglamento (UE) n.° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucidn de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
(version refundida), DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

123 Reglamento (CE) n.° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley
aplicable a las obligaciones extracontractuales, DO L 199 de 31.7.2007, pp. 40-49.

124 El articulo 35 del Reglamento Bruselas | dice lo siguiente: «Podrén solicitarse a los 6rganos jurisdiccionales
de un Estado miembro medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso
si un érgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo del asunto».
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se juzgasen los asuntos separadamente (articulo 8, apartado 1). EI TJUE ha aclarado®, en el contexto

de un caso de infraccion de derechos de autor, que la aplicacién de esta disposicion no esta excluida
Unicamente porque las acciones contra varios demandados por infracciones de derechos de autor
sustancialmente idénticas se basen en fundamentos juridicos nacionales que varian de un Estado
miembro a otro.

Reconocimiento y ejecucion de las resoluciones judiciales

De conformidad con el Reglamento Bruselas | (articulo 39), toda resolucion adoptada por un
organo jurisdiccional de un Estado miembro que tenga fuerza ejecutiva en él gozara también de esta en
los deméas Estados miembros sin necesidad de una declaracién de fuerza ejecutiva (es decir, la
abolicion del exequatur).

El TJUE ha considerado que el concepto de «materia civil y mercantil» con arreglo al articulo 1
del Reglamento Bruselas | debe interpretarse en el sentido de que dicho Reglamento es aplicable al
reconocimiento y a la ejecucién de una resolucién de un érgano jurisdiccional que contiene una
condena al pago de una multa con el fin de hacer cumplir una resolucidn judicial dictada en materia

civily mercantil'?°.

Las cuestiones relacionadas con la jurisdiccion de los tribunales, el reconocimiento y la
ejecucion de las resoluciones judiciales y el Derecho aplicable que surjan en el contexto de litigios
relacionados con los DPI deben decidirse de conformidad con los instrumentos juridicos de la UE que
regulan estos asuntos, en particular los Reglamentos Bruselas | y Roma 1.

El Reglamento Bruselas I, en particular, contiene ciertas aclaraciones sobre la jurisdiccion de los
tribunales con respecto a la aplicacién de medidas provisionales basadas en los articulos 6 y 7 de la
DRDPI en casos transfronterizos, asi como normas especificas sobre la posibilidad de demandar a una
persona que forma parte de un grupo de varios demandados.

VI. PROXIMAS ETAPAS

La Comision seguira colaborando estrechamente con todos los Estados miembros de la UE,
las autoridades judiciales competentes y otras partes implicadas en la garantia de respeto de los
DPI en los procedimientos ante esas autoridades, con objeto de garantizar que el marco juridico de la
UE, y en particular la DRDPI, siga siendo adecuado y aprovechar las directrices del presente
documento.

Como se anuncio en la Comunicacion Un sistema equilibrado de garantia de cumplimiento en
materia de propiedad intelectual en respuesta a los retos sociales actuales, ademas de las directrices y
mejores practicas expuestas anteriormente, la Comision, en particular:

- trabajara con los expertos y jueces nacionales de los Estados miembros en directrices
adicionales y mas especificas, para proporcionar directrices mas detalladas y précticas sobre
cuestiones especificas de DPI, basadas en la experiencia de las mejores practicas;

- pondré en linea las directrices y las mejores practicas antes mencionadas, entre otras cosa, a través
del portal «Tu Europax;

125 Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de marzo de 2013, Asunto C-145/10 REC, Eva-Maria
Painer contra Standard VerlagsGmbH y otros, ECLI:EU:C:2013:138, pp. 72-84.
126 C-406/09 Realchemie.
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