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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
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presentadas el 5 de abril de 2011*

1. La presente peticién de decisién preju-
dicial trae causa de un litigio entre Bayer
CropScience AG (en lo sucesivo, «Bayer»),
sociedad alemana, y Realchemie Nederland
BV (en lo sucesivo, «Realchemie»), sociedad
neerlandesa, ventilado ante los tribunales ale-
manes. Bayer reprochaba a Realchemie haber
violado una de sus patentes. En el marco de
ese procedimiento, el juez habia impuesto a
Realchemie el pago de una «multa civil», con
arreglo al Derecho alemdn. Al pretender que
esta multa se ejecutara en los Paises Bajos,
Bayer solicité que se reconociera y ejecutara
en dicho Estado miembro la resolucién ju-
dicial que imponia la multa e insto, a tal fin,
un procedimiento de exequatur. Mediante la
primera cuestién prejudicial, el érgano ju-
risdiccional remitente (neerlandés) pide que
se dilucide si una multa de esta naturaleza
estd incluida en la materia civil y mercantil
conforme al articulo 1 del Reglamento (CE)
n°44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, relativo a la competencia judicial, el re-
conocimiento y la ejecucién de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil.?

2. En segundo lugar, el é6rgano jurisdiccio-
nal remitente pide al Tribunal de Justicia
que determine si el articulo 14 de la Di-
rectiva 2004/48/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 29 de abril de 2004,

1 — Lengua original: francés.
2 — DO 2001,L12,p. 1.

relativa al respeto de los derechos de propie-
dad intelectual,® exige a los Estados miem-
bros realizar una tasacién de costas mads
onerosa para el demandado en el marco de
un procedimiento de exequatur, destinado a
reconocer y ejecutar resoluciones judiciales,
dictadas en el Estado de origen, por las que se
protege un derecho de propiedad intelectual.

I. Marco juridico

A. Derecho de la Union

1. Reglamento n° 44/2001

3. El objetivo del Reglamento n° 44/2001
es concretamente, a tenor de su segundo

3 — DO L 157, p. 45; correccién de errores en DO L 195, p. 16.
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considerando, establecer «disposiciones me-
diante las que se unifiquen las normas sobre
conflictos de jurisdiccién en materia civil y
mercantil, simplificindose los trdmites para
un reconocimiento y una ejecucién rapidos
y simples de las resoluciones judiciales de los
Estados miembros obligados por el presente
Reglamento».

4. Los considerandos sexto y séptimo del Re-
glamento n° 44/2001 enuncian lo siguiente:

«(6) Para alcanzar el objetivo de la libre cir-
culacion de las resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, es nece-
sario y oportuno que las reglas relati-
vas a la competencia judicial [...] y a
la ejecucion de las resoluciones se de-
terminen por un instrumento juridico
comunitario vinculante y directamente

aplicable.

(7)  El 4mbito de aplicaciéon material del
presente Reglamento debe abarcar lo
esencial de las materias civil y mercan-
til, salvo determinadas materias clara-
mente determinadas.»

5. Los considerandos 16 y 17 del Reglamento
n° 44/2001 declaran lo que sigue:

«(16) La confianza reciproca en la justicia
dentro de la Comunidad legitima que
las resoluciones dictadas en un Estado
miembro sean reconocidas de pleno
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Derecho, sin que sea necesario, excep-
to en caso de oposicién, recurrir a nin-
gln otro procedimiento.

(17) Esta misma confianza reciproca justi-
fica que sea eficaz y répido el procedi-
miento para hacer ejecutoria, en un Es-
tado miembro, una resolucién dictada
en otro Estado miembro. A tal efecto,
el otorgamiento de la ejecucién de una
resolucion deberfa producirse de ma-
nera casi automadtica, previo mero con-
trol formal de los documentos aporta-
dos, sin que el tribunal pueda invocar
de oficio ninguno de los motivos de de-
negacién de la ejecucién previstos en el
presente Reglamento.»

6. El considerando 19 del Reglamento
n° 44/2001 senala que «procede garantizar
la continuidad entre el Convenio de Bruselas
[de 1968 relativo a la competencia judicial y a
la ejecucion de resoluciones judiciales en ma-
teria civil y mercantil (en lo sucesivo, “Conve-
nio de Bruselas”)*] y el presente Reglamento
y, a tal efecto, es oportuno establecer dispo-
siciones transitorias. La misma continuidad
debe aplicarse por lo que respecta a la inter-
pretacién de las disposiciones del Convenio
de Bruselas por el Tribunal de Justicia».

7. El articulo 1, apartado 1, del Reglamento
n° 44/2001 dispone que «el presente Regla-
mento se aplicard en materia civil y mercantil

4 — Version consolidada en DO 1998, C 27, p. 1.
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con independencia de la naturaleza del érgano
jurisdiccional. No incluird, en particular, las
materias fiscal, aduanera y administrativa».

8. Segin el articulo 32 del Reglamento
n° 44/2001, «se entendera por resolucion [...]
cualquier decisién adoptada por un tribunal
de un Estado miembro con independencia
de la denominacién que recibiere, tal como
auto, sentencia, providencia o mandamien-
to de ejecucion, asi como el acto por el cual
el secretario judicial liquidare las costas del
proceso».

9. El articulo 34, nimero 2, del Reglamento
n° 44/2001 sienta el principio segun el cual
«las decisiones no se reconoceran [...] cuan-
do se dictaren en rebeldia del demandado, si
no se hubiere entregado al mismo la cédula
de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suficiente para
que pudiera defenderse, a menos que no hu-
biere recurrido contra dicha resolucién cuan-
do hubiera podido hacerlo».

10. El articulo 38, apartado 1, del Reglamen-
to n° 44/2001 prescribe que «las resoluciones
dictadas en un Estado miembro que alli fue-
ren ejecutorias se ejecutaran en otro Estado
miembro cuando, a instancia de cualquier
parte interesada, se hubiere otorgado su eje-
cucion en éste ultimo».

11. El articulo 49 del Reglamento n° 44/2001
preceptiia que «las resoluciones extranjeras
que condenaren al pago de multas coerciti-
vas solamente podran ejecutarse en el Estado
miembro requerido cuando la cuantia hubie-
re sido fijada definitivamente por el tribunal
del Estado miembro de origen».

2. Directiva 2004/48

12. El tercer considerando de la Directi-
va 2004/48 afirma que «sin medios eficaces
de tutela de los derechos de propiedad inte-
lectual, la innovacién y la creacién se desin-
centivan y las inversiones se reducen. Por
consiguiente, es preciso garantizar que el
Derecho sustantivo de propiedad intelectual,
que actualmente forma parte en gran medida
del acervo comunitario, se aplique de manera
efectiva en la Comunidad.»

13. Los considerandos octavo a décimo de la
Directiva 2004/48 indican lo siguiente:

«(8) Las disparidades existentes entre los re-
gimenes de los Estados miembros por
lo que respecta a los medios de tutela
de los derechos de propiedad intelec-
tual son perjudiciales para el buen fun-
cionamiento del mercado interior y no
permiten garantizar que los derechos de
propiedad intelectual disfruten de un ni-
vel de proteccién equivalente en toda la
Comunidad. Esta situacién no facilita la
libre circulacién dentro del mercado in-
terior, ni crea un entorno favorable a una
competencia sana.

(9) [...] Por consiguiente, la aproximacién de
las legislaciones de los Estados miembros
en este campo se convierte en una condi-
cién esencial para el buen funcionamien-
to del mercado interior.
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(10)El objetivo de la presente Directiva es
aproximar dichas legislaciones para ga-
rantizar un nivel de proteccion de la pro-
piedad intelectual elevado, equivalente y
homogéneo en el mercado interior.»

14. El considerando 11 de la Directiva
2004/48 precisa que «la presente Directiva no
tiene por objeto establecer normas armoni-
zadas sobre cooperacién judicial, competen-
cia judicial, reconocimiento y ejecucién de
las decisiones en materia civil y mercantil, ni
tratar de la legislacion aplicable. Estas mate-
rias estdn reguladas con cardcter general por
instrumentos comunitarios, que, en princi-
pio, son igualmente aplicables a la propiedad
intelectual».

15. El articulo 1 de la Directiva 2004/48 esti-
pula que ésta «se refiere a las medidas, proce-
dimientos y recursos necesarios para garan-
tizar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual».

16. El articulo 2, apartado 1, de la Directiva
2004/48 dispone que, «sin perjuicio de los
medios establecidos o que puedan estable-
cerse en la legislacién comunitaria o nacional,
siempre que dichos medios sean més favora-
bles a los titulares de derechos, las medidas,
procedimientos y recursos que establece la
presente Directiva se aplicaran, de conformi-
dad con lo dispuesto en el articulo 3, a todas
las infracciones de los derechos de propiedad
intelectual tal y como estén previstos en el
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Derecho comunitario o en el Derecho nacio-
nal del Estado miembro de que se trate».

17. El articulo 14 de la Directiva 2004/48,
titulado «Costas procesales», establece que
«los Estados miembros garantizardn que las
costas procesales, siempre que sean razo-
nables y proporcionadas, y demds gastos en
que haya podido incurrir la parte vencedo-
ra corran, como regla general, a cargo de la
parte perdedora, salvo que sea contrario a la
equidad».

B. Normativa alemana

18. Los articulos 890 y 891 de la Zivilprozes-
sordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil ale-
mana; en lo sucesivo, «ZPO») presentan la
siguiente redaccidn:

«Articulo 890

Ejecucion forzosa de la obligaciéon de no ha-
cer y de tolerancia

1. En caso de que el deudor incumpla su
obligacién de no hacer o de tolerar un
acto, serd condenado por el juez de
primera instancia, previa solicitud del
acreedor, al pago de una multa civil o, si
ésta no pudiere hacerse efectiva, a una
pena privativa de libertad de seis meses
de duraciéon como maximo. El impor-
te maximo de cada multa civil sera de
250.000 euros y la duracién méaxima de
la pena privativa de libertad sera de dos
afios en total.
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2. La condena deberd ir precedida de un
requerimiento del juez de primera ins-
tancia, previa solicitud, si no figura en la
resolucién que impuso la obligaciéon.

3. El deudor también podré ser condenado,
previa solicitud del acreedor, a consti-
tuir una garantia por los dafios que pu-
dieran resultar posteriormente de cual-
quier otro incumplimiento en un plazo
determinado.

Articulo 891

Procedimiento, audiencia del deudor y tasa-
cién de costas

Las decisiones basadas en los articu-
los 887 a 890 se adoptardn mediante re-
solucioén judicial. [...]»

19. El articulo 1 de la Justizbeitreibungsord-
nung (Ley alemana sobre recaudacién de
costas judiciales; en lo sucesivo, «JBeitrO»)
dispone:

«1. Cuando se efectie por autoridades judi-
ciales federales, serd conforme a la pre-
sente [JBeitrO] la recaudacién de los si-
guientes créditos:

(3) las multas civiles y las multas coercitivas;

2. La [JBeitrO] se aplicard asimismo cuando
las autoridades judiciales de los Lénder pro-
cedan a la recaudacién de los créditos enu-
merados en el apartado 1 en la medida en que
resulten de una normativa federal.»

C. Normativa neerlandesa

20. Delos autos se desprende que el Reino de
los Paises Bajos llevé a cabo la transposicion
del articulo 14 de la Directiva 2004/48 a su
Derecho interno mediante el articulo 1019h
de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlande-
sa. Segun el 6rgano jurisdiccional remitente,
dicha disposicién permite, en los asuntos
en que es aplicable esta Directiva, una con-
dena en costas mds elevada que la condena
ordinaria.

II. Litigio principal y cuestiones prejudi-
ciales

21. El litigio principal entre Realchemie y
Bayer ante el Hoge Raad der Nederlanden
(Paises Bajos) trae causa de un procedimiento
incoado anteriormente en Alemania a instan-
cia de Bayer.

22. En el marco de un procedimiento sobre
medidas provisionales, el Landgericht Diis-
seldorf (Alemania), a instancia de Bayer y

I-9779



CONCLUSIONES DEL SR. MENGOZZI — ASUNTO C-406/09

mediante resolucién de 19 de diciembre de
2005 (denominada «resolucion de base»),
prohibié a Realchemie, por violacién de pa-
tente, importar, poseer y comercializar de-
terminados plaguicidas en Alemania. Esta
prohibicién llevaba aparejada multas coerci-
tivas. Ademads, Realchemie debia comunicar
las transacciones comerciales relativas a tales
plaguicidas y sus existencias quedaban some-
tidas a depésito judicial. Asimismo, mediante
la resolucién de base se condenaba en costas
a Realchemie.®

23. El 17 de agosto de 2006, a instancia de
Bayer y sobre la base del articulo 890 de la
ZPO, Realchemie fue condenada median-
te resolucién del Landgericht Diisseldorf al
pago de una multa, denominada «civil», de
20.000 euros, que debia ingresar en la caja de
dicho tribunal, por transgredir la prohibicién
impuesta en la resolucién de base. Asimismo,
mediante aquella resolucién se condenaba en
costas a Realchemie. ¢

24. Mediante una nueva resolucién de
6 de octubre de 2006, el Landgericht Diissel-
dorf impuso a Realchemie una multa coerci-
tiva de 15.000 euros para incitarle a comu-
nicar las transacciones comerciales a que se
refiere la resolucion de base. Ademads, Real-
chemie fue condenada a cargar con las costas

5 — Mediante resolucién de 29 de agosto de 2006, el Landgericht
Disseldorf fij6 las costas en 7.829,60 euros.

6 — Mediante resolucién de 19 de septiembre de 2006, el Land-
gericht Diisseldorf fij6 las costas en 898,60 euros.
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correspondientes al procedimiento que dio
lugar a la multa coercitiva.’

25. Consta que estas seis resoluciones fueron
notificadas a Realchemie.

26. El 6 de abril de 2007, Bayer present6 una
demanda ante el juez de medidas provisiona-
les del Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Paises
Bajos) para que declarase ejecutorias en los
Paises Bajos las seis resoluciones adoptadas
por el Landgericht Diisseldorf. Bayer solicité
también, en el marco de ese procedimiento,
que se condenara en costas a Realchemie. El
10 de abril de 2007, el juez de medidas provi-
sionales acogié la demanda de Bayer y con-
dend a Realchemie a cargar con las costas,
fijadas en 482 euros.

27. El 14 de junio de 2007, Realchemie inter-
puso recurso, con arreglo al articulo 43 del
Reglamento n° 44/2001, invocando el motivo
de denegacién contemplado en el articulo 34,
nimero 2, de dicho Reglamento. Aducia que
la resolucién de base, al igual que la resolu-
cién que impone la multa civil y la que impo-
ne una multa coercitiva, no pueden ser reco-
nocidasy ejecutadas en otro Estado miembro,
ya que fueron adoptadas sin que Realchemie
participara en el procedimiento y sin vista
oral. En lo que ataiie a las decisiones sobre las
costas, tampoco pueden ser reconocidas ni
ejecutadas, puesto que son parte integrante
de las tres resoluciones mencionadas. Por lo
que se refiere, mas concretamente, a la reso-
lucién que impone la multa civil, Realchemie

7 — Mediante resolucién de 11 de noviembre de 2006, el Landge-
richt Diisseldorf fijé las costas en 852,40 euros.
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sostuvo que debia denegarse la declaracion de
ejecutoriedad solicitada por Bayer, dado que
la multa —recaudada de oficio por las auto-
ridades judiciales alemanas, de conformidad
con la JBeitrO- no beneficia a Bayer, sino al
Estado aleman.

28. El 26 de febrero de 2008, la Sala de lo Ci-
vil del Rechtbank ’s-Hertogenbosch, tras oir
a las partes, desestim¢ el recurso interpuesto
por Realchemie, confirmé la resolucién de
10 de abril de 2007 y condené a Realchemie
a cargar con las costas, fijadas en 1.155 euros.
El Rechtbank ‘s-Hertogenbosch considerd
que, aun cuando habian sido dictadas a ins-
tancia de Bayer, las tres resoluciones contro-
vertidas constituyen verdaderamente resolu-
ciones judiciales en el sentido del articulo 32
del Reglamento n° 44/2001. Respecto de la
resolucién que impone la multa civil, el Re-
chtbank ‘s-Hertogenbosch afirmé que el he-
cho de que el importe de 20.000 euros deba
abonarse en la Gerichtskasse, es decir, en la
caja del Landgericht Diisseldorf, no afectaba
en modo alguno al derecho e interés de Bayer
en que Realchemie ingresara efectivamente la
multa en esa caja. En efecto, el objetivo de la
multa es que la resolucion de base sea acatada
en interés de la parte vencedora, o sea, Bayer.
Esta, por tanto, tiene un interés real en instar
en los Paises Bajos la ejecucion de la resolu-
cién que impone la multa. Por dltimo, el Re-
chtbank ’s-Hertogenbosch condené en costas
a Realchemie y las fijé con arreglo al régimen
ordinario, en contra de la solicitud de Bayer
de que se aplicara el articulo 1019h de la Ley

de Enjuiciamiento Civil neerlandesa o, en su
defecto, el articulo 14 de la Directiva 2004/48.

29. Dado que, conforme al articulo 44 del
Reglamento n° 44/2001 y su anexo V, puede
ser recurrida en casacion la resolucion que
resuelve el recurso en virtud del articulo 43
de dicho Reglamento, Realchemie interpuso
recurso de casacion ante el Hoge Raad der
Nederlanden con objeto de que se anulara la
resolucion del Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
de 26 de febrero de 2008. Bayer se adhirié a
la casacion solicitando que se desestime el
recurso de casacién y que se condene a Real-
chemie a cargar con las costas efectivas, con
arreglo al articulo 14 de la Directiva 2004/48,
en relacién con el articulo 1019h de la Ley de
Enjuiciamiento Civil neerlandesa.

30. El abogado general del Hoge Raad der
Nederlanden presenté sus conclusiones el
26 de junio de 2009, en las que propuso a di-
cho tribunal nacional plantear, antes de pro-
nunciarse, varias cuestiones prejudiciales al
Tribunal de Justicia.

31. Consecuentemente, el Hoge Raad der
Nederlanden concreté dos extremos que
requieren la interpretaciéon del Tribunal de
Justicia.

32. Por una parte, respecto de la resolucion
que impone una multa civil, se pregunta si
ésta pudiera estar comprendida en el am-
bito de aplicaciéon material del Reglamento
n° 44/2001, habida cuenta de los elementos
de Derecho publico que la caracterizan. En
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efecto, tal multa constituye la sancién del in-
cumplimiento de una prohibicién judicial. La
misma se impone por el juez alemdn a instan-
cia de una parte privada, pero debe abonarse,
una vez que las autoridades del tribunal han
procedido a su recaudacién de oficio, en la
caja del tribunal en favor del Estado aleman
y no de la parte a cuya iniciativa se impuso.

33. Por otra parte, el Hoge Raad der Neder-
landen expresa dudas acerca de la aplicabili-
dad del articulo 14 de la Directiva 2004/48 al
litigio principal. Si bien cabe considerar que
esta Directiva pretende garantizar el respeto
efectivo de los derechos de propiedad inte-
lectual y que el reconocimiento y ejecucién
de una resolucion relativa a tales derechos
puede constituir una vertiente del respeto
efectivo de los mismos, la Directiva 2004/48
dispone que las medidas, procedimientos y
recursos que establece se aplicardn a todas
las infracciones de los derechos de propiedad
intelectual.® Ahora bien, el procedimiento de
exequitur, en tanto en cuanto consiste en la
comprobacién por el juez de que se retinen
los requisitos relativos al reconocimiento
y a la ejecucién, no estd comprendido, a su
parecer, en el dmbito de aplicacién de dicha
Directiva.

34. En consecuencia, al hallarse ante una
dificultad de interpretacion del Derecho de
la Unién, el Hoge Raad der Nederlanden
decidié suspender el procedimiento y plan-
tear al Tribunal de Justicia, en virtud del ar-
ticulo 234 CE, mediante resolucion recibida

8 — Véase el articulo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48.
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en la Secretaria de dicho Tribunal el 21 de oc-
tubre de 2009, las dos cuestiones prejudiciales
siguientes:

«1) ;Debe interpretarse el concepto de “ma-
teria civil y mercantil” del articulo 1 del
Reglamento [n° 44/2001] en el sentido de
que este Reglamento también es aplica-
ble al reconocimiento y la ejecucién de
una resolucién que comprende una con-
dena al pago de una multa con arreglo al
articulo 890 [de la ZPO]?

2) ;Debe interpretarse el articulo 14 de la
Directiva [2004/48] en el sentido de que
también es aplicable a un procedimiento
de exequatur que tiene por objeto:

a) una resolucién recaida en otro Esta-
do miembro sobre la violacién de un
derecho de propiedad intelectual;

b) una resolucién recaida en otro Es-
tado miembro por la que se impuso
una multa coercitiva o una multa
por infracciéon de una prohibicién
de violar un derecho de propiedad
intelectual;

¢) decisiones sobre costas dictadas en
otro Estado miembro y basadas en
las resoluciones citadas en las le-
trasa) y b)?»
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I11. Procedimiento ante el Tribunal de Jus-
ticia

35. Realchemie, los Gobiernos neerlandés y
aleman y la Comisién Europea han presenta-
do observaciones escritas ante el Tribunal de
Justicia.

36. En la vista celebrada el 25 de enero de
2011 formularon observaciones orales Real-
chemie, el Gobierno aleman y la Comisién.

IV. Apreciacion juridica

A. Sobre la primera cuestion prejudicial

37. Tras exponer algunas observaciones pre-
liminares, analizaré el régimen juridico de la
multa civil, tal como se configura en Derecho
alemdn, antes de apreciar sus elementos ca-
racteristicos a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia.

1. Observaciones preliminares

38. Mediante la primera cuestién prejudicial,
el érgano jurisdiccional remitente pide que
se dilucide si la resolucién adoptada en Ale-
mania que impone el pago de una multa civil
a Realchemie, con arreglo al articulo 890 de
la ZPO, puede ser reconocida y ejecutada en
los Paises Bajos sobre la base del Reglamento
n° 44/2001. Por tanto, el Tribunal de Justicia
debe determinar si tal multa estd incluida en
la materia civil y mercantil conforme al ar-
ticulo 1 de dicho Reglamento.

39. Con caracter previo, expondré dos series
de observaciones.

40. En primer lugar, procede recordar la
continuidad existente entre el Convenio de
Bruselas y el Reglamento n° 44/2001, como
indica el considerando 19 de éste.® El Tribu-
nal de Justicia dedujo légicamente que, «en
la medida en que el Reglamento n° 44/2001
sustituyé desde su entrada en vigor, en las
relaciones entre los Estados miembros, al
Convenio de Bruselas, la interpretaciéon dada
por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las
[normas de dicho Convenio] es igualmen-
te valida para las [normas del citado Regla-
mento], cuando las normas del Convenio
de Bruselas y las del Reglamento n° 44/2001
puedan calificarse de equivalentes».'® Asi su-
cede en el caso del articulo 1 del Reglamento
n° 44/2001, cuyo tenor literal es idéntico al
del articulo 1 del Convenio de Bruselas. Por

9 — Véase el punto 6 de las presentes conclusiones.

10 — Sentencia de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables y otros
(C-167/08, Rec. p. 1-3477), apartado 20.
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tanto, la jurisprudencia basada en tal Con-
venio puede ser invocada eficazmente en el
marco de la presente cuestion prejudicial. Lo
mismo ocurre con los diferentes informes ex-
plicativos elaborados sobre esta materia. "'

41. En segundo lugar, sefalaré que el ar-
ticulo 1 del Reglamento n° 44/2001, en rela-
cion con el séptimo considerando de éste, que
subraya la importancia de incluir en el dmbito
de aplicacién de dicho Reglamento «lo esen-
cial de las materias civil y mercantil», aboga
en favor de una interpretacion de esta materia
que permita abarcar lo que constituye su ni-
cleo en el sentir de los Estados europeos y de
la opinién publica europea. > Por consiguien-
te, la «materia civil y mercantil» constituye un
concepto auténomo del Derecho de la Unidn,
independiente de las calificaciones nacionales
que cada Estado miembro haga de los proce-
dimientos y actos judiciales que pueden ser
objeto de reconocimiento y de ejecucién, y

11 — Como el informe de Jenard, J., sobre el Convenio de
27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial
y a la ejecucién de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil (DO 1979, C 59, p. 54; texto en espaiiol en DO
1990, C 189, p. 122) (en lo sucesivo, «informe Jenard») y el
informe de Schlosser, P, sobre el Convenio de 9 de octubre
de 1978 relativo a la adhesion del Reino de Dinamarca, de
Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del
Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la
ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mer-
cantil, asi como al Protocolo relativo a su interpretacién por
el Tribunal de Justicia (DO 1979, C 59, p. 71; texto en espa-
fiol en DO 1990, C 189, p. 184) (en lo sucesivo, «informe
Schlosser»). Se tendrd en cuenta asimismo el informe
explicativo de Pocar, F., sobre el Convenio relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de reso-
luciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en
Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO 2009, C 319, p. 1) (en
lo sucesivo, «informe Pocar»), puesto que el Reglamento
n° 44/2001 sirvié de base a este Convenio.

12 — Sentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros
(C-292/05, Rec. p. I-1519), apartado 28.
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debe interpretarse remitiéndose a la génesis,
objetivos y sistema del citado Reglamento. **

2. El régimen juridico de la multa civil en
Derecho aleman

42. El 6rgano jurisdiccional remitente, Real-
chemie y el Gobierno aleman coinciden en
afirmar que la finalidad de la multa civil pre-
vista en el articulo 890 de la ZPO es la eje-
cucion forzosa de un derecho de tolerancia o
de abstencion, conforme al Derecho alemdn,
declarada previamente mediante resolucion
judicial. Si el obligado a abstenerse o a tolerar
incumple su obligacidn, tiene que ser compe-
lido a cumplir la obligacién inicial, lo cual se
lleva a cabo mediante la sancion prevista en
el articulo 890 de la ZPO. Tal sancién puede
adoptar dos formas, a saber, la multa civil o
la pena privativa de libertad. Asimismo, se-
gun dicho precepto, el juez puede optar por
imponer directamente una pena privativa de
libertad sin necesidad de haber impuesto an-
tes una multa civil.

43. Asimismo, a tenor del articulo 890 de la
ZPO, la sancién se impone a instancia del

13 — A propésito del articulo 1 del Convenio de Bruselas, véanse
las sentencias de 14 de octubre de 1976, LTU (29/76, Rec.
p. 1541), apartado 3; de 16 de diciembre de 1980, Riiffer
(814/79, Rec. p. 3807), apartado 7 y jurisprudencia citada, y
de 21 de abril de 1993, Sonntag (C-172/91, Rec. p. I-1963),
apartado 18. A propésito del Reglamento n° 44/2001,
véanse las sentencias Draka NK Cables y otros, antes citada,
apartado 19 y jurisprudencia mencionada, y de 23 de abril
de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C-533/07, Rec.
p. 1-3327), apartado 20 y jurisprudencia mencionada.
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acreedor. S6lo puede imponerse una sanciéon
si va precedida de un requerimiento que in-
dique al deudor las consecuencias a las que
se expone de no cumplir su obligacién. '* Una
vez incumplida la obligacidn, a instancia del
acreedor vy tras oir al deudor, *° el juez aleman
puede imponer la sancién, que en el presente
caso consiste en la imposicién a Realchemie
de una multa civil de 20.000 euros por incum-
plir la obligacién dimanante de la resolucién
de base.

44. Por consiguiente, dicha multa sélo pudo
ser impuesta a instancia de Bayer. No obstan-
te, la multa no se impone en su beneficio. La
multa civil debe pagarse en la caja del tribu-
nal en favor del Tesoro Publico. Se recauda de
oficio. El presidente del tribunal es el 6rgano
encargado de la ejecucién. ¢

45. Realchemie anade, sin que las demds par-
tes interesadas hayan formulado observacio-
nes al respecto, que la resolucién que impone
la sancién no constituye, como tal, un titulo
ejecutivo. Arguye que tal resolucién tiene tan
s6lo caracter meramente declarativo. Con-
cluye que, solamente cuando la multa civil
es objeto de un calculo de las costas proce-
sales, con mencion del acreedor, el importe y
los plazos senalados, estamos ante un titulo

14 — De los autos se desprende que la resolucién de base conte-
nia efectivamente tal requerimiento dirigido a Realchemie.

15 — Articulo 891 de la ZPO.
16 — Articulo 1, apartado 1, nimero 3, de la JBeitrO.

ejecutivo, el tnico que puede ser reconocido
y ejecutado en el Estado requerido. "

3. Apreciacién juridica

a) Caracter inoperante del criterio de lo prin-
cipal y de lo accesorio

46. Una de las peculiaridades de la situacién
controvertida en el litigio principal se debe al
hecho de que el litigio en el que se inscribe
la adopcién de la resoluciéon que impone la
multa civil en Alemania se refiere a medidas
provisionales.

47. Ante tales medidas, el Tribunal de Justicia
ha afirmado que «las medidas provisionales o
cautelares son adecuadas para salvaguardar
derechos de naturaleza muy variada, su in-
clusién en el dmbito de aplicacién del Con-
venio viene determinada no por su naturaleza
propia sino por la naturaleza de los derechos
cuya salvaguardia garantizan».'®

17 — De las observaciones escritas de Realchemie se desprende
que el dorgano encargado de la ejecuciéon de la multa
civil realizé efectivamente un célculo de las costas el
23 de agosto de 2006.

18 — Sentencias de 27 de marzo de 1979, de Cavel (143/78,
Rec. p. 1055), apartado 8; de 26 de marzo de 1992, Rei-
chert y Kockler (C-261/90, Rec. p. 1-2149), apartado 32,
y de 17 de noviembre de 1998, Van Uden (C-391/95, Rec.
p. [-7091), apartado 33.
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48. En el caso presente, la resolucion que im-
pone la multa civil fue dictada en el contexto
de un litigio «principal» relativo a la adopcién
de medidas provisionales para tutelar, con ca-
racter preventivo, un derecho de propiedad
intelectual, derecho de naturaleza manifies-
tamente civil. Dado que la resoluciéon que
impone la multa civil no puede adoptarse sin
una resolucion de base, la primera es acceso-
ria de la segunda y su existencia depende de
ésta. El cardcter civil de la resolucion de base
determina la de la resolucién que impone la
multa civil. Asi pues, tal como propone el Go-
bierno alemdn, para responder a la primera
cuestion prejudicial, bastaria comprobar si
la resolucién de base puede ser reconocida y
ejecutada en virtud del articulo 1 del Regla-
mento n° 44/2001. Como asi sucede efecti-
vamente, la resoluciéon que impone la multa
civil quedaria incluida también en la materia
civil y mercantil.

49. Tal propuesta es atractiva por su simpli-
cidad y eficacia. Con todo, debe rechazarse
de inmediato pues la aplicacién del criterio
de lo accesorio choca con un elemento espe-
cialmente llamativo en el presente asunto. En
efecto, la multa civil, como se ha sefialado an-
teriormente, es una sancion segin el Derecho
alemdn, pero no constituye su dnica forma,
pues el juez alemén también puede imponer
una pena privativa de libertad. Llevado al ex-
tremo, el razonamiento propuesto podria dar
lugar a que se considerase que una pena pri-
vativa de libertad estd incluida en el dmbito
de aplicacién del articulo 1 del Reglamento
n° 44/2001 cuando se impone en el contex-
to de un litigio principal relativo a medidas
provisionales adoptadas para que cese la vio-
lacién de un derecho de cardcter civil. Dado
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que tal supuesto queda evidentemente exclui-
do, el Tribunal de Justicia debe adoptar otro
criterio en el marco de su analisis.

b) Influencia de la multa civil en la naturaleza
de las relaciones juridicas entre las partes del
litigio o en el objeto de éste

i) Directrices de la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia

50. Dado que el criterio especifico deduci-
do por el Tribunal de Justicia respecto de las
medidas provisionales no tiene ninguna utili-
dad en el marco de la presente cuestién pre-
judicial, preciso es referirse a las directrices
generales que dicho Tribunal ha establecido
en el contexto de su jurisprudencia relativa al
articulo 1 del Convenio de Bruselas.

51. Asi pues, de esta jurisprudencia reitera-
da se desprende que el concepto de «materia
civil y mercantil» debe interpretarse en el
sentido de que «determinadas categorias de
resoluciones judiciales deben ser considera-
das como excluidas del dmbito de aplicacién
del Convenio, en razén de los elementos que
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caracterizan la naturaleza de las relaciones
juridicas entre las partes del litigio o el objeto
del mismo».* Estos dos criterios —naturale-
za de las relaciones juridicas entre las partes
y objeto del litigio— han servido hasta ahora
para marcar la frontera entre, por un lado, los
litigios relativos a la materia civil y mercantil,
dado que éstos estaban destinados a estructu-
rar una relacién juridica de derecho privado,
y, por otro, aquéllos incardinados en el Ambi-
to de las relaciones de derecho publico.

52. En relacién con el primer criterio, el Tri-
bunal de Justicia ha afirmado que es preciso
«identificar la relacion juridica que existe
entre las partes del litigio y analizar el funda-
mento y las modalidades de ejercicio de la ac-
cién entablada».?® De este modo, el Tribunal
ha declarado que la relacién juridica entre las
partes de un litigio era una relacién de Dere-
cho privado cuando enfrentaba a dos particu-
lares y en la medida en que la parte que habia
entablado la accién habia ejercitado asi un
cauce procesal del que disponia en virtud de
la subrogacion legal establecida en una nor-
ma de Derecho civil sin que esta accién se co-
rresponda con el ejercicio de poderes exorbi-
tantes en relacién con las normas aplicables a
las relaciones entre particulares.* Lo mismo
se ha considerado de una accién dirigida no
contra comportamientos o procedimientos

19 — Sentencias LTU, antes citada, apartado 4; de 14 de noviem-
bre de 2002, Baten (C-271/00, Rec. p. I-10489), apartado 29;
de 15 de mayo de 2003, Préservatrice fonciére TIARD
(C-266/01, Rec. p. 1-4867), apartado 21, y Lechouritou y
otros, antes citada, apartado 30.

20 — Sentencia de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C-265/02, Rec.
p. I-1543), apartado 20 y jurisprudencia citada.

21 — Ibidem, apartado 21.

que constituyan una manifestacién de prerro-
gativas de poder publico por una de las partes
en el litigio, sino contra actos realizados por
particulares.

53. Ademds, el mero hecho de que una de las
partes del litigio sea un organismo de Dere-
cho publico no excluye automaticamente el
litigio del &mbito de aplicacién del Reglamen-
to n° 44/2001. El litigio queda excluido dni-
camente cuando la autoridad publica, parte
de un litigio surgido con un particular, actda
en ejercicio del poder publico.” En efecto,
«la manifestacién de prerrogativas de poder
publico por una de las partes en el litigio, en
virtud de su ejercicio de poderes exorbitantes
en relacién con las normas aplicables a las re-
laciones entre particulares, excluye tal litigio
del concepto de materia civil y mercantil en el
sentido del articulo 1, apartado 1, del Regla-
mento n° 44/2001».*

54. En cuanto al segundo criterio contem-
plado como tal, sefialaré que el Tribunal de
Justicia lo ha tratado mucho menos en su ju-
risprudencia. De manera completamente ais-
lada, y en contradiccién con su jurisprudencia
anterior, este Tribunal afirmd, en una senten-
cia dictada en 1991, que «para determinar si

22 — Sentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides (C-420/07,
Rec. p. I-3571), apartado 45.

23 — Sentencias, antes citadas, LTU, apartado 4; Riiffer, apar-
tado 8; Sonntag, apartado 20; Baten, apartado 30; Préser-
vatrice fonciére TIARD, apartado 22; Lechouritou y otros,
apartado 31, y Apostolides, apartado 43.

24 — Sentencias, antes citadas, Lechouritou y otros, apar-
tado 33 y jurisprudencia mencionada, y Apostolides, apar-
tado 44. Para un anilisis sistemadtico de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia sobre este particular, me remito a
las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colo-
mer presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia
Lechouritou y otros, antes citada, y méds concretamente al
punto 37 y siguientes de dichas conclusiones.
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un litigio esta incluido en el &mbito de aplica-
cién del [citado] Convenio, tnicamente debe
tenerse en cuenta el objeto de dicho litigio». >
Desde entonces no se ha reiterado esta solu-
cién y el Tribunal de Justicia se ha limitado a
declarar posteriormente que «si, debido a su
objeto, un litigio estd excluido del 4mbito de
aplicacién del Convenio, la existencia de una
cuestion previa sobre la que deba pronunciar-
se el juez para resolver el litigio no puede jus-
tificar la aplicacién del Convenio, cualquie-
ra que sea el contenido de la cuestién».* El
Tribunal de Justicia reiteré ulteriormente su
tesis basica haciendo referencia tanto a la re-
lacién juridica entre las partes como al objeto
del litigio. ¥

55. Asi pues, es a la luz de los elementos an-
teriores como debe comprobarse si ha habi-
do manifestacién de alguna prerrogativa de
poder publico en la instancia que dio lugar
a la adopcion de la resolucién que impone
la multa civil, apreciando la naturaleza de la
relacién juridica entre las partes y el objeto
del litigio.

ii) Aplicacién en el presente asunto

56. La Comisién sostuvo esencialmente que
la resoluciéon que impone la multa civil no

25 — Sentencia de 25 de julio de 1991, Rich (C-190/89, Rec.
p. I-3855), apartado 26. El subrayado es mio.

26 — Sentencia de 20 de enero de 1994, Owens Bank (C-129/92,
Rec. p. I-117), apartado 34.

27 — Véase la jurisprudencia citada en la nota 19.
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podia considerarse aisladamente y que las
partes en el procedimiento de base y en el que
recayé la multa civil son las mismas, tanto
mads por cuanto Bayer es la tnica que puede
iniciar la instancia relativa a dicha multa. El
Gobierno alemdn, por su parte, considerd que
el derecho invocado es el consistente en que
se respete el derecho de propiedad intelectual
de Bayer y, por tanto, su fuente no estd en un
mero acto de poder publico. En el marco de
la instancia que da lugar a la imposicién de
la multa civil, el Estado alemén no hace sino
ayudar al acreedor a que se respete su dere-
cho y la multa refuerza la orden de cese. Por
ello, el Derecho sustantivo contemplado en la
resolucion de base debe determinar la natu-
raleza del litigio.

57. No puedo compartir este analisis.

58. La multa civil, tal como se regula y aplica
en Derecho alemdn, presenta tanto elementos
de naturaleza civil, correspondientes al De-
recho privado, como elementos de Derecho
publico. Esta naturaleza heterogénea exige
ponderar cada uno de esos elementos para
responder a la cuestién planteada.

59. Es verdad que la multa civil fue impues-
ta por incumplir Realchemie las obligacio-
nes que le imponia la resolucién de base.
Ciertamente, el hecho de que Realchemie
cumpla tales obligaciones va a contribuir a
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la proteccién provisional del derecho de pro-
piedad intelectual de Bayer, que ademads es la
Unica parte que puede instar al juez alemdn la
imposicion de una multa civil.

60. No obstante, no cabe ignorar el hecho de
que, habida cuenta de la funcién y del objeti-
vo perseguido por la multa civil, de su autén-
tico beneficiario y de sus modalidades de re-
caudacion, los elementos de Derecho putblico
son determinantes y abogan por la exclusién
de la multa civil de la materia civil y mer-
cantil conforme al articulo 1 del Reglamento
n° 44/2001.

61. En cuanto a la funcién y al objetivo de la
multa civil, en mi opinién no basta concluir
que ésta persigue inicamente el objetivo de la
tutela efectiva del derecho de Bayer recono-
cido en la resolucién de base. La situacion es
manifiestamente mas ambigua.

62. La multa civil es una medida coercitiva
que, naturalmente, reviste cardcter repre-
sivo. Las partes interesadas han debatido
extensamente sobre si la multa civil tenia

principalmente cardcter preventivo o repre-
sivo, alegando que si primara el caricter pre-
ventivo la multa civil quedaria incluida en la
materia civil y mercantil.

63. A mi juicio, hay que distinguir dos fases:
el caricter preventivo aflora en el periodo
comprendido entre la adopcién de la resolu-
cion de base —que contiene el requerimiento—
y la incoacién del procedimiento mediante el
que se va a imponer la multa. Durante este
lapso de tiempo, la parte perdedora, Realche-
mie, conoce perfectamente las consecuencias
a las que se expone si no cumple las obliga-
ciones impuestas en la resolucién de base.
La mera existencia del requerimiento puede
bastar para disuadir al deudor de incumplir la
orden dictada. En cambio, desde el momento
en que el deudor incumple los términos de la
resolucion de base, es claro que la imposicién
de la multa civil reviste entonces un caracter
esencialmente represivo. Por un lado, ni la
funcion ni el objeto de la multa civil es repa-
rar el perjuicio sufrido por Bayer o indemni-
zarla por la persistencia de la violacién de su
derecho de propiedad intelectual por parte de
Realchemie, a pesar de las 6rdenes conmina-
torias de la resolucién de base. Por otro, no
se trata tanto del hecho de que Realchemie
haya persistido en su supuesta * violacion del
derecho de Bayer lo que en tal caso se san-
ciona. Antes al contrario, el juez alemdn, al
imponer la multa civil, sanciona el incumpli-
miento de una orden dictada por las autori-
dades judiciales, en este caso la de cumplir las
obligaciones contenidas en la resolucién de
base. Por tanto, el objeto de la instancia que
ha dado lugar a la imposicién de la multa civil
es realmente la sancién, en sentido amplio,

28 — En efecto, no hay que perder de vista que la resoluciéon de
base es s6lo una medida provisional, que resuelve por tanto
con cardcter preventivo una supuesta violacién —no acredi-
tada aun totalmente— de un derecho de propiedad intelec-
tual por parte de Realchemie.
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del incumplimiento culposo de una prohibi-
cién judicial. En consecuencia, ya no puede
mantenerse que el criterio que debe primar
es el del Derecho sustantivo de que se trata
en la resolucién de base, pues este criterio no
incide en modo alguno en la imposicién de la
multa civil; lo inico que cuenta es el hecho
de que se ha producido un incumplimiento de
una orden de hacer o de no hacer dictada por
una autoridad judicial. Desaparece entonces
el interés privado en favor del interés ptblico
consistente en el respeto de las resoluciones
judiciales.

64. Por ello, considero que no se puede afir-
mar que la naturaleza de la relacién juridica
entre las partes del litigio no se ha modificado
en el marco del procedimiento que dio lugar
a la imposicién de la multa, en relacién con
el procedimiento principal mediante el que
se adopto la resolucion de base. Ciertamente,
Bayer es quien debe solicitar la imposicién de
una multa. Es verdad que esta sancién sélo
puede imponerse cuando el interés de Ba-
yer en que se cumpla la resolucién de base
coincide con el interés del Estado en que se
ejecuten sus resoluciones judiciales. Segun la
legislacién alemana, la parte vencedora en el
litigio de base podra de este modo aportar su
contribucién a la consecucién de un interés
publico iniciando el procedimiento relativo a
la multa, pero se trata Gnicamente de una fa-
cultad y el juez no puede actuar de oficio para
imponer la multa civil. No obstante, dicha
facultad no es otra cosa que la manifestaciéon
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del carécter profundamente mixto de la mul-
ta civil y no debe considerarse el elemento
determinante.

65. En efecto, una vez solicitada la imposi-
cién de la multa civil, Bayer ya no tiene nin-
gln papel que desempeiar en la instancia,
que le es ajena totalmente. Aunque, en un pri-
mer momento, la instancia de base puso en
contacto a Realchemie y a Bayer como partes
del litigio, respecto a la instancia que da lugar
a la imposicién de la multa, el litigio ya sélo
afecta a Realchemie y al juez, es decir, al su-
jeto que ha incumplido la resolucién judicial
y a la autoridad que la adopté. El litigio se ha
deslizado ostensiblemente de una relaciéon de
Derecho privado estricto —la resolucién del
litigio de base entre Realchemie y Bayer— a
una relacion que presenta sin duda elementos
de Derecho publico, a saber, la sancién del in-
cumplimiento de una resolucién judicial.

66. Este andlisis se ve confirmado por el he-
cho de que Bayer no es el beneficiario de la
multa civil, que debe ser ingresada en la caja
del tribunal en favor del poder pudblico. La
recaudacién de la multa civil corresponde
exclusivamente a las autoridades judiciales,
sin intervencion alguna de la parte que ins-
t6 el procedimiento. La combinacién de es-
tos elementos demuestra que la ejecucion de
la multa civil sirve para ejercitar la potestad
del Estado de reprimir las acciones o inaccio-
nes contrarias a las érdenes dictadas, y no el
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derecho de Bayer a que se respete su derecho
de propiedad intelectual.

67. Sin llegar a pretender que la multa civil
sea plenamente asimilable a una resolucién
de carécter penal, considero que las indica-
ciones del informe Schlosser® para explicar
la distincién entre Derecho civil y Derecho
penal pueden ser de utilidad y arrojar luz
acerca de la postura que debe adoptarse ante
un caso tan ambiguo. En el punto 29 de dicho
informe, se indica que «los procedimientos
y las resoluciones penales de todo tipo que-
daban excluidos del dmbito de aplicacién
del Convenio. Esto se refiere no sélo al pro-
cedimiento criminal stricto sensu: los demas
procedimientos represivos aplicables en caso
de violacién de 6rdenes y prohibiciones de
interés publico tampoco pertenecen al Dere-
cho civil. En algunos casos puede ser bastante
dificil calificar las penas de carédcter privado
que existen, bajo diversas formas, en muchos
sistemas juridicos [...]. Como muchos siste-
mas juridicos autorizan a los demandantes
privados a intervenir también en un proce-
dimiento pudblico penal, no es posible utilizar
como criterio de delimitacién la naturaleza
de la persona que ha entablado el procedi-
miento. El elemento determinante es saber si
la sancién beneficia o no individualmente al
demandante privado o a cualquier otra per-
sona privada. Por esta razon, las resoluciones
dictadas por los dérganos jurisdiccionales la-
borales daneses y que condenan a que se pa-
gue una multa al demandante o a cualquier

29 — Citado en la nota 11.

otra parte perjudicada individualmente per-
tenecen al ambito del Convenio».

68. Aplicado al presente caso, el informe
Schlosser confirma mi planteamiento inicial.
Nos hallamos efectivamente ante un proce-
dimiento de caricter represivo, aplicable en
caso de incumplimiento de una orden. El cri-
terio de la persona que ha entablado el proce-
dimiento debe considerarse secundario, pues
el elemento fundamental es el que consiste
en determinar a quién beneficia la sancién y
si el pago de la multa se efectiia en beneficio
del demandante, parte privada. En el caso de
autos, el derecho de iniciativa corresponde a
Bayer, pero no es dable afirmar que se bene-
ficia de la sancién, ya que no se le abona la
multa. En consecuencia, no se retinen todos
los requisitos para considerar que la multa ci-
vil estd incluida en la materia civil y mercantil
y, por tanto, en el &mbito de aplicacion del Re-
glamento n° 44/2001.

¢) Andlisis comparado de la multa civil y de la
multa coercitiva prevista en el articulo 49 del
Reglamento n° 44/2001

69. Las partes interesadas discrepan también
sobre la cuestion de si la multa civil puede
considerarse una multa coercitiva conforme
al articulo 49 del Reglamento n° 44/2001. El
Gobierno alemén, en particular, considera
que la analogia es perfectamente posible, ya
que en Derecho alemén la multa coercitiva y
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la multa civil apenas se distinguen, pues am-
bas deben abonarse en beneficio del Estado y
el propio texto de dicho Reglamento no dis-
tingue en funcién de que la multa coercitiva
se abone al Estado o a un particular.

70. Sin embargo, es preciso sefalar que el ar-
ticulo 49 del referido Reglamento no ha con-
sagrado la concepcién alemana de la multa
coercitiva. Asi lo indica, en cualquier caso,
el punto 213 del informe Schlosser, segin el
cual la multa coercitiva consiste en que «el
demandado es condenado a cumplir el acto
de que se trate y, al mismo tiempo, a abonar
una cantidad de dinero al demandante para
el caso de incomparecencia de éste. [...] No
obstante, el Convenio no regula la cuestion de
si puede procederse a tal ejecucion en el caso
de una multa coercitiva impuesta por la in-
observancia de una resolucién judicial, no en
favor de la parte que solicita la ejecucidn, sino
en beneficio del Estado». Asi pues, aun cuan-
do el Tribunal de Justicia considerase que la
multa civil es asimilable a una multa coerciti-
va —lo cual dudo—, ello no permitiria resolver
la cuestion basdndose tnicamente en el ar-
ticulo 49 del Reglamento n° 44/2001, puesto
que, segin el informe Schlosser, el legislador
de la Unién no ha pretendido abarcar con
este medio las situaciones en que una multa
coercitiva o una medida similar se abona en
beneficio del Estado en caso de inobservancia
de una resolucion judicial.
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71. Ademas, el informe Pocar® precisa que
el hecho de no incluir, entre las medidas del
Reglamento n° 44/2001, las multas coerciti-
vas abonadas al Estado por incumplimiento
de una resolucién judicial no se debe a que se
ignore la existencia de tal mecanismo, sino,
mds bien, a la voluntad de los autores. Res-
pecto del articulo 49 del citado Reglamento,
dicho informe recuerda que «se ha sefnalado
que esta disposicién deja abierta la cuestién
de si entran en su campo de aplicacion las
sanciones pecuniarias por desacato de reso-
luciones judiciales, cuyo importe no percibe
el acreedor sino el Estado».? Continda pre-
cisando que, «durante los trabajos de revisiéon
se seflalé que seria util aclarar el texto a este
respecto; sin embargo, el Grupo ad hoc pre-
firi6é no incluir expresamente las multas que
percibe el Estado, porque una resolucién en
favor del Estado puede tener cardcter penal,
de modo que introducir un cambio en esta
disposicion podria equivaler a introducir un
aspecto penal en un Convenio cuya materia
es civil y mercantil. Por tanto, sélo puede con-
siderarse que la disposicion se refiere al pago
de multas coercitivas al Estado cuando éstas
sean claramente de cardcter civil y siempre
que su ejecucidn sea solicitada por una parte
privada en el procedimiento para el otorga-
miento de la ejecucién de la resolucién, con
independencia de que el pago haya de ser al
Estado». Ahora bien, como he demostrado, el

30 — Citado enla nota 11.
31 — Punto 167 de dicho informe.
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cardcter civil de la multa, en el sentido del ar-
ticulo 890 de la ZPO, no es en modo alguno
evidente.

72. En relacién con esta multa civil, sefnalaré
asimismo que el objetivo de la multa coerciti-
va, en el sentido del Reglamento n° 44/2001 —
que, por tanto, hay que distinguir de la con-
cepcién alemana— es incitar al demandado a
que cese en la violacién del derecho del de-
mandante. Si bien la multa civil se impone
por un importe fijo, la multa coercitiva con-
siste en el pago de una «cuantia de dinero por
dia de retraso con vistas a obligar al deudor
a que cumpla sus obligaciones».* El deudor
tiene la posibilidad de sustraerse al pago de la
multa coercitiva, especialmente, cumpliendo
sus obligaciones. En el marco de la multa ci-
vil, el comportamiento del deudor posterior
a la imposicién de aquélla no tiene ninguna
incidencia; a partir del momento en que se
impone, la multa civil debe pagarse, siendo
irrelevante que el deudor cumpla finalmente
sus obligaciones. Ello constituye un elemento
crucial que, habida cuenta igualmente de las
observaciones del informe Schlosser, deberia
convencernos de que no se puede responder
a la cuestién planteada a la luz del articulo 49
del citado Reglamento.

32 — Informe Jenard, antes mencionado (p. 54).

4. Observaciones finales

73. En atencioén a las consideraciones an-
teriores, propongo responder a la primera
cuestion prejudicial que una resolucion por la
que el deudor de una obligacién contenida en
una resolucién judicial previa es condenado,
por incumplir tal obligacién y a instancia de
la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del
tribunal una multa, denominada «civil», con
arreglo al articulo 890 de la ZPO, no estd in-
cluida en el concepto de «materia civil y mer-
cantil» conforme al articulo 1 del Reglamento
n° 44/2001.

74. Si el Tribunal de Justicia debiera conside-
rarlo de otro modo, y a pesar de que el 6rga-
no jurisdiccional remitente le haya planteado
unicamente la cuestiéon del alcance del ar-
ticulo 1 del Reglamento n°® 44/2001, conside-
ro necesario que aquél recuerde a éste que no
basta con que una resolucion esté incluida en
la materia civil y mercantil para ser reconoci-
da y ejecutada en el Estado requerido. Por el
contrario, el 6rgano jurisdiccional remitente
debe comprobar, ademds, que la resolucién
objeto del procedimiento de exequatur ha
sido adoptada, en el Estado de origen, respe-
tando el derecho de defensa, que la misma es
efectivamente un titulo ejecutivo y que la par-
te que solicita su reconocimiento y ejecucién
en el Estado requerido es verdaderamente
una «parte interesada», en el sentido del ar-
ticulo 38 del citado Reglamento.
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75. Sobre estos tres puntos, me limitaré a re-
cordar los elementos de los autos a propdsito
de los cuales se debe llamar, en particular, la
atencion del érgano jurisdiccional remitente.

76. En lo que atafie al respeto del derecho de
defensa, el Tribunal de Justicia ya ha declara-
do que «todas las disposiciones del Convenio
[...] expresan la intencién de velar por que,
en el marco de los objetivos del Convenio, los
procedimientos que conducen a la adopcién
de las resoluciones judiciales se tramiten res-
petando los derechos de defensa».®® A este
respecto, Realchemie afirma, en sus observa-
ciones escritas, que la resolucién de base fue
dictada sin fase oral ni requerimiento previo.
Por otra parte, asegura que sélo tuvo conoci-
miento de la resolucién que impone la multa
civil tras haber sido adoptada. No obstante,
el articulo 891 de la ZPO,** de acuerdo con
lo indicado por el Gobierno alemdn, exige
oir previamente al deudor cuando el juez
tenga intencion, instado por el demandante,
de imponer una multa civil en virtud del ar-
ticulo 890 de la ZPO.

77. En cuanto al caricter ejecutorio de la re-
solucién que impone la multa civil, Realche-
mie afirmé que ésta no es, como tal, un titulo
ejecutivo, sino que dnicamente el cdlculo de

33 — Sentencia de 13 de julio de 1995, Hengst Import (C-474/93,
Rec. p. I-2113), apartado 16 y jurisprudencia citada.
34 — Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
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las costas reviste ese cardcter, especialmen-
te por el hecho de que se menciona la iden-
tidad del acreedor —la autoridad publica—, a
diferencia de dicha resolucién. Interrogado el
Gobierno alemdan en la vista acerca de este ex-
tremo, no pudo ilustrar al Tribunal de Justicia.
Por tanto, hay que limitarse a recordar que el
articulo 38 del Reglamento n° 44/2001 prevé,
a este respecto, que Gnicamente las resolucio-
nes dictadas en un Estado miembro que alli
fueren ejecutorias podran ejecutarse en otro
Estado miembro cuando se hubiere otorgado
su ejecucion en éste ltimo,* y dejar al tribu-
nal remitente la apreciacién del cardcter eje-
cutorio de la resolucién controvertida.

78. Por ultimo, aun suponiendo que la reso-
lucién que impone la multa civil tenga efecti-
vamente caracter ejecutorio en el Estado de
origen, queda aun por resolver la cuestion
de si Bayer puede solicitar su ejecucién en
el Estado requerido; en otros términos, si es
una «parte interesada» en el sentido del ar-
ticulo 38 del Reglamento n°® 44/2001. Seiiala-
ré que la normativa alemana parece indicar
claramente que el presidente del tribunal que
adopt6 dicha resolucién es el tnico érgano
encargado de la ejecucién. De la lectura de
los documentos obrantes en autos no se des-
prende de manera evidente que Bayer tenga

35 — El informe Jenard indica que tal cardcter ejecutorio es una
«cualidad del documento cuya ejecucion se solicita [que]
debe existir, en cualquier caso, con arreglo al derecho del
pais de origen de la resolucién judicial y [...] no hay razones
para dar a una resolucién extranjera derechos que no tiene
en el pais de origen» (p. 48). Véanse asimismo la sentencia
de 29 de abril de 1999, Coursier (C-267/97, Rec. p. 1-2543),
apartado 23, y, citando al informe Jenard sobre este parti-
cular, la sentencia Apostolides, antes citada, apartado 66.
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derecho en Alemania a instar la ejecucion de
la referida resolucién en nombre de la auto-
ridad judicial. En estas circunstancias, el 6r-
gano jurisdiccional remitente deberd tener
presente las indicaciones del informe Jenard
segun las cuales «la expresion “a instancia de
la parte interesada” implica que el derecho de
solicitar la ejecutoria pertenece a cualquier
persona que pueda beneficiarse de la resolu-
cién judicial en el Estado de origen».*

79. Habida cuenta de las incertidumbres y
ambigiiedades de que adolecen los autos —que
se explican por haber optado el érgano juris-
diccional remitente por centrar su cuestiéon
en el articulo 1 del Reglamento n° 44/2001—,
el Tribunal de Justicia no dispone de los ele-
mentos necesarios para dar respuestas defi-
nitivas, pero deberd llamar la atencién del
6rgano jurisdiccional remitente acerca de es-
tos tres puntos en el supuesto de que debiera
concluir, en contra de lo que propongo, que
la resolucién controvertida estd realmente in-
cluida en la materia civil y mercantil confor-
me al articulo 1 de dicho Reglamento.

B. Sobre la segunda cuestion prejudicial

80. En su adhesién a la casacién ante el 6r-
gano jurisdiccional remitente, Bayer solicit6
que se desestimara el recurso de casacion de
Realchemie y que se condenara a ésta a cargar

36 — Informe Jenard, antes citado (p. 49).

con las denominadas costas «efectivas», en
virtud del articulo 14 de la Directiva 2004/48,
en relacién con el articulo 1019h de la Ley de
Enjuiciamiento Civil neerlandesa, mediante
el que se lleva a cabo la transposicién del ar-
ticulo de la Directiva en el Derecho neerlan-
dés. Dicho articulo 1019h prevé una condena
en costas mds elevada que la ordinaria en los
asuntos incluidos en el dmbito de aplicacién
de la citada Directiva.”

81. Mediante la segunda cuestion planteada
al Tribunal de Justicia, el 6rgano jurisdiccio-
nal remitente pide fundamentalmente que se
dilucide si a las costas correspondientes a un
procedimiento de exequatur entablado en los
Paises Bajos, en el que se solicita el reconoci-
miento y ejecucion de seis resoluciones adop-
tadas en Alemania en el marco de un litigio
relativo a la tutela de un derecho de propie-
dad intelectual, es aplicable el articulo 14 de
la Directiva 2004/48, que obliga a los Estados
miembros a garantizar que las costas pro-
cesales en que haya podido incurrir la parte
vencedora corran, en principio, a cargo de
la parte vencida. Por tanto, se trata de deter-
minar si tal procedimiento de exequatur estd
incluido en el dmbito de aplicacién de dicha
Directiva.

82. Mucho antes de la adopcién de la Direc-
tiva 2004/48, la Comunidad habia celebrado
el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos

37 — Destacaré que en los autos no hay informacién sobre la
redaccion exacta de dicha disposicién de Derecho neerlan-
dés y, por tanto, sobre la diferencia existente entre la con-
dena en costas ordinaria y la condena en costas regulada en
el citado articulo 1019h.
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de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, * cuyo articulo 41 dispone que «los
Miembros se aseguraran de que en su legisla-
cion nacional se establezcan procedimientos
de observancia de los derechos de propiedad
intelectual [...] que permitan la adopcién de
medidas eficaces contra cualquier accién in-
fractora de los derechos de propiedad intelec-
tual». Con el objetivo de aumentar la eficacia
de la proteccién de los derechos de propiedad
intelectual, el articulo 45 de dicho Acuerdo
establece el principio segin el cual las au-
toridades judiciales estaran facultadas para
ordenar al infractor que pague al titular del
derecho de propiedad intelectual violado las
costas procesales en sentido amplio.

83. La Directiva 2004/48, como recuerdan
sus considerandos cuarto y quinto, se ins-
cribe en la linea de las obligaciones inter-
nacionales de la Comunidad que acaban de
mencionarse. Reconociendo la importancia
de la proteccién de la propiedad intelectual
para la promocién de la innovacion y de la
creacidn, asi como para el desarrollo del em-
pleo y la mejora de la competitividad,® el
legislador de la Unién declaré la necesidad
de «garantizar que el Derecho sustantivo de

38 — El cual constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se
crea la Organizacion Mundial del Comercio, firmado en
Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisiéon
94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, rela-
tiva a la celebracién en nombre de la Comunidad Europea,
por lo que respecta a los temas de su competencia, de los
acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de
la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).

39 — Véanse los considerandos primero y segundo de la Direc-
tiva 2004/48.
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propiedad intelectual [...] se aplique de ma-
nera efectiva en la Comunidad».* Al debi-
litar su contenido las disparidades entre los
Estados miembros,* esta Directiva tiene por
objeto garantizar a los titulares, mediante la
aproximacion de las legislaciones en la mate-
ria, el respeto de los derechos de propiedad
intelectual, estableciendo las medidas, pro-
cedimientos y recursos necesarios al efecto. **
Segun el articulo 2 de dicha Directiva, «las
medidas, procedimientos y recursos [...] se
aplicardn [...] a todas las infracciones de los
derechos de propiedad intelectual tal y como
estén previstos en el Derecho comunitario o
en el Derecho nacional del Estado miembro
de que se trate». En el supuesto de que tales
medidas, procedimientos y recursos sean ne-
cesarios para tutelar un derecho de propiedad
intelectual, la citada Directiva establece que
«los Estados miembros garantizaran que las
costas procesales, siempre que sean razona-
bles y proporcionadas, y demads gastos en que
haya podido incurrir la parte vencedora co-
rran, como regla general, a cargo de la parte
perdedora.» **

84. Dado que el objetivo del legislador de la
Unién es proporcionar una mayor proteccién
a los titulares de los derechos de propiedad
intelectual, cabe afirmar que, dado que el li-
tigio entre Bayer y Realchemie en Alemania

40 — Tercer considerando de la Directiva 2004/48.

41 — Véanse los considerandos séptimo a noveno de la Directiva
2004/48.

42 — Articulo 1 de la Directiva 2004/48.

43 — Articulo 14 de la Directiva 2004/48.
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tiene por objeto la proteccién de un derecho
de propiedad intelectual, el procedimiento de
exequatur iniciado en los Paises Bajos a ins-
tancia de Bayer constituye una suerte de pro-
longacién de dicho litigio y puede considerar-
se relativo, éste también, a la violacién de un
derecho de propiedad intelectual, en el senti-
do de la Directiva 2004/48, cuyo cese preten-
de Bayer mediante el reconocimiento del ca-
racter ejecutorio de las resoluciones dictadas
en Alemania. En consecuencia, estariamos
ante un procedimiento al que resulta aplica-
ble dicha Directiva y por tanto su articulo 14.

85. Con todo y con ello, este enfoque no me
convence por tres razones principales.

86. La primera de ellas es que, en mi opinidn,
no cabe afirmar que el objeto de un procedi-
miento de exequatur sea, propiamente dicho,
la proteccién de un derecho sustantivo. Su
objeto lo constituye, mds bien, la compro-
bacion de que se rednen objetivamente los
requisitos necesarios para el reconocimiento
y ejecucion de las resoluciones judiciales de
que se trate en el Estado requerido. Constitu-
ye una etapa previa a la fase de la ejecucion,
cuyo fin si es efectivamente la proteccién del

derecho de que se trate, iniciada en el Estado
miembro de origen.

87. La segunda razén es que el articulo 14
de la Directiva 2004/48 estd plenamente jus-
tificado por la naturaleza particular del con-
tencioso relativo a los derechos de propiedad
intelectual. La Comision afirmé en sus obser-
vaciones escritas, fundadamente a mi juicio,
que el objetivo del citado articulo 14 es que
los titulares de derechos de propiedad inte-
lectual no se vean disuadidos de ejercitar una
accion judicial por el coste —potencialmente
elevado— del procedimiento. La efectividad
de los derechos de propiedad intelectual im-
plica naturalmente su tutela judicial. Al esta-
blecer medidas, procedimientos y recursos
necesarios al efecto y al sentar el principio
de que las costas procesales deben correr a
cargo, en principio, de la parte perdedora, la
citada Directiva establece condiciones favo-
rables para que los justiciables que puedan
acogerse a las mismas entablen procedimien-
tos judiciales. Por tanto, la razén de ser del re-
ferido articulo 14 reside en la peculiaridad de
los procedimientos y medios de prueba en el
dmbito de la propiedad intelectual, donde los
gastos de investigacién o de peritaje pueden
ser muy elevados. ** Ahora bien, el importe de

44 — Como recordé la Comisién en su exposicién de motivos,
véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a las medidas y procedimientos desti-
nados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual [COM(2003) 46 final], de 30 de enero de 2003
(p-9)-
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los gastos efectuados en el marco de un pro-
cedimiento de exequitur no es comparable
a los efectuados en el marco de un procedi-
miento que tiene por objeto la constatacion
de una violacién de un derecho de propiedad
intelectual y considero que no puede disuadir
a una parte lesionada de iniciar tal procedi-
miento. ** No es justificado reconocer ningtin
tipo de especificidad a los procedimientos de
exequdtur cuyo objeto son resoluciones dic-
tadas en otro Estado miembro en relaciéon
con un derecho de propiedad intelectual.

88. En tercer lugar, esta interpretacion se ve
confirmada por el considerando 11 de la Di-
rectiva 2004/48, segun el cual ésta «no tiene
por objeto establecer normas armonizadas
sobre cooperacion judicial, competencia ju-
dicial, reconocimiento y ejecucién de las de-
cisiones en materia civil y mercantil, ni tratar
de la legislacién aplicable. Estas materias es-
tan reguladas con cardcter general por instru-
mentos comunitarios, que, en principio, son
igualmente aplicables a la propiedad intelec-
tual.» Si dicha Directiva no tiene por objeto
establecer normas armonizadas sobre reco-
nocimiento y ejecucién de resoluciones en
materia civil y mercantil, considero por tanto
que la misma no pretende, a fortiori, estable-
cer una regla general para regular la condena

45 — DPor otra parte, quisiera resaltar que en el asunto principal
Realchemie fue condenada a cargar con las costas corres-
pondientes al procedimiento de exequétur, aunque Bayer
pretende una condena mds elevada.
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en costas en el marco de un procedimiento de
exequatur.

89. El citado considerando 11 supone que la
Directiva 2004/48 es aplicable sin perjuicio
del Reglamento n° 44/2001. Segln éste, tal
examen debe limitarse a determinar si la re-
solucion versa sobre materia civil y mercantil.
Considerar que el articulo 14 de dicha Direc-
tiva exige una diferente tasacion de las costas
cuando se trata de reconocer y ejecutar una
resolucion relativa a la violacién de un dere-
cho de propiedad intelectual implica, de un
modo u otro, un examen en cuanto al fondo
de la resolucién que excederia el mero con-
trol previsto en el articulo 1 del Reglamento
n° 44/2001. El imperativo de simplificacién y
de celeridad del procedimiento de exequétur
tal como se establece en dicho Reglamento *
se verfa igualmente comprometido, sin que
ello esté especialmente justificado.

90. Por todo ello, propongo que el articulo 14
de la Directiva 2004/48 sea interpretado en el
sentido de que no es aplicable en el marco de
un procedimiento de exequatur que tiene por
objeto el reconocimiento y ejecucién de reso-
luciones judiciales relativas a la violacién de
un derecho de propiedad intelectual.

46 — Sentencia Draka NK Cables y otros, antes citada, aparta-
dos 26y 30.
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V. Conclusion

91. Por todo cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las
dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden del si-
guiente modo:

«1) La resolucidn judicial por la que el deudor de una obligacién contenida en una

resolucion judicial previa es condenado, por incumplir tal obligacién y a ins-
tancia de la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del tribunal una multa,
denominada “civil’} con arreglo al articulo 890 de la Zivilprozessordnung (Ley de
Enjuiciamiento Civil alemana), no estd incluida en el concepto de “materia civil
y mercantil” conforme al articulo 1 del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo,
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecucidn de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

El articulo 14 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 intelec-
tual, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en el marco de un
procedimiento de exequatur que tiene por objeto el reconocimiento y ejecucion
de resoluciones judiciales relativas a la violacién de un derecho de propiedad
intelectual.»
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