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Asunto C-559/20

Koch Media GmbH
contra
FU

[Peticion de decision prejudicial planteada por el Landgericht Saarbriicken (Tribunal regional de
lo civil y lo penal de Saarbriicken, Alemania)]

«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Articulo 14 —
Costas procesales y demas gastos — Honorarios de abogado por el envio de un requerimiento
extrajudicial — Disposicion que establece una limitacién de los honorarios recuperables en caso
de que la infraccién la cometa una persona fisica al margen de toda actividad profesional o
comercial — Valor no equitativo en las circunstancias particulares del caso concreto —
Articulo 13 — Dafos y perjuicios — Improcedencia»

1. Una sociedad con sede en Alemania, titular de derechos de propiedad intelectual sobre un
juego de ordenador, encargd a un abogado que requiriera extrajudicialmente el cese de la
conducta de una persona que los habia infringido, a lo que esta accedié.

2. El derecho alemdn prescribe que, en principio, el infractor ha de pagar los honorarios
devengados por la intervencién del abogado en defensa del titular de los derechos de propiedad
intelectual. Permite, no obstante, limitar su importe cuando la conducta ilicita la ha realizado una
persona fisica al margen de toda actividad profesional o comercial.

3. En el asunto que ahora nos ocupa, esa persona estima que los honorarios que se le reclaman
(984,60 euros) son excesivos y se opone a pagarlos. Su oposicién ha dado lugar a un litigio en el
que el tribunal de reenvio desea saber, en sintesis:

— Si los gastos correspondientes a los honorarios de letrado en el requerimiento extrajudicial
entran en el campo de aplicacién de la Directiva 2004/48/CE.>

— En caso de respuesta afirmativa, si pueden encuadrarse en el articulo 14 («costas procesales» o
«demads gastos») o en el articulo 13 («indemnizaciéon de dafios y perjuicios») de la Directiva
2004/48.

! Lengua original: espafiol.

2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
(DO 2004, L 157, p. 45).

ES

ECLL:EU:C:2021:918 1




CONCLUSIONES DEL SR. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — Asunto C-559/20
KocH MEDIA

— Si la norma nacional que impone un tope a los honorarios, salvo que razones de equidad
justifiquen no aplicarlo, se acomoda a la Directiva 2004/48, asi como a las Directivas
2001/29/CE?y 2009/24/CE,*y qué factores podrian influir en la determinacién de su importe.

I. Marco juridico

A. Derecho de la Union

1. Directiva 2004/48
4. El articulo 1 («Objeto») senala:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. A los fines de la presente
Directiva, el término “derechos de propiedad intelectual” incluird los derechos de propiedad
industrial».

5. Elarticulo 2 («Ambito de aplicacién») recoge:

«1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislacion
comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean mads favorables a los titulares de
derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicaran,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3, 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.

[...]».

6. El articulo 3 («Obligacion general») reza:

«1. Los Estados miembros estableceran las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente
Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serdn justos y equitativos, no seran
inutilmente complejos o gravosos, ni comportardn plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serdn asimismo efectivos, proporcionados y
disuasorios, y se aplicardn de tal modo que se evite la creacién de obstaculos al comercio legitimo
y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso».

7. A tenor del articulo 13 («Dafios y perjuicios»):

«1. Los Estados miembros garantizardn que las autoridades judiciales competentes ordenen, a
instancia de la parte perjudicada, 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

*  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacién (DO 2001, L 167, p. 10).

* Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la proteccién juridica de programas de ordenador
(DO 2009, L 111, p. 16).
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indemnizacién adecuada a los dafos y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de
la infraccién.

Cuando las autoridades judiciales fijen los dafos y perjuicios:

a) tendrdn en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias econdmicas
negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada,
cualesquiera beneficios ilegitimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos
distintos de los factores econémicos, tales como el dafio moral causado por la infraccién al
titular del derecho, o

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

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con
motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrdn establecer la posibilidad de que
las autoridades judiciales ordenen la recuperaciéon de los beneficios o el pago de dafos y
perjuicios que podran ser preestablecidos».

8. El articulo 14 («Costas procesales») estipula:

«Los Estados miembros garantizardn que las costas procesales, siempre que sean razonables y
proporcionadas, y demas gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como
regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».

2. Directiva 2001/29
9. Segun su articulo 8 («Sanciones y vias de recurso»):

«1. Los Estados miembros establecerdn las sanciones y vias de recurso adecuadas en relacién con
la violacién de los derechos y las obligaciones previstos en la presente Directiva y adoptaran
cuantas disposiciones resulten necesarias para garantizar que se apliquen tales sanciones y vias de
recurso. Las sanciones deberan ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Cada uno de los Estados miembros adoptard las medidas necesarias para garantizar que los
titulares de los derechos cuyos intereses se vean perjudicados por una actividad ilicita llevada a
cabo en su territorio puedan interponer una accién de resarcimiento de dafios y perjuicios y/o
solicitar medidas cautelares y, en su caso, que se incaute el material ilicito y los dispositivos,
productos o componentes a que se refiere el apartado 2 del articulo 6.

3. Los Estados miembros velaran por que los titulares de los derechos estén en condiciones de

solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para
infringir un derecho de autor o un derecho afin a los derechos de autor».
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3. Directiva 2009/24
10. El articulo 7 («Medidas especiales de proteccidn») prescribe:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 4, 5y 6, los Estados miembros, de conformidad
con sus legislaciones nacionales, adoptaran medidas adecuadas contra las personas que cometan
cualquiera de los actos siguientes:

a) la puesta en circulacién de una copia de un programa de ordenador conociendo o pudiendo
suponer su naturaleza ilegitima;

b) la tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de ordenador, conociendo o
pudiendo suponer su naturaleza ilegitima, o

c) la puesta en circulaciéon o tenencia con fines comerciales de cualquier medio cuyo unico
proposito sea facilitar la supresion no autorizada o la neutralizacién de cualquier dispositivo
técnico que se hubiere utilizado para proteger un programa de ordenador.

2. Las copias ilegitimas de programas de ordenador podrin ser confiscadas con arreglo a la
legislacion del Estado miembro correspondiente.

3. Los Estados miembros podrdn ordenar la confiscacién de los medios a que hace referencia el
apartado 1, letra c)».

B. Derecho alemdn. Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte —
Urheberrechtsgesetz®

11. Elarticulo 97 prevé que cualquier persona que infrinja los derechos de propiedad intelectual u
otro derecho protegido por la UrhG puede ser requerida por la victima de la infraccién para que
cese en esta.

12. El articulo 97a, en su version aplicable al litigio principal, preceptta:

«1) Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado debe® dirigir al infractor un
requerimiento instindole a cesar en la conducta de que se trate y ofrecerle la posibilidad de

resolver el litigio asumiendo el compromiso de abstenerse de realizar dichas actuaciones, junto
con una penalizacién contractual adecuada.

2) Elrequerimiento deberd, de manera clara y comprensible:

1. indicar el nombre o la denominacién social del perjudicado, si no es el propio perjudicado sino
un representante quien expide el requerimiento;

2. describir exactamente la vulneraciéon de un derecho;

3. presentar un calculo detallado de las reclamaciones de pago segun se trate de una
indemnizacion por dafos y perjuicios o del reembolso de gastos; y

> Ley de derechos de autor y derechos afines, de 9 de septiembre de 1965 (BGBI. 1965 1, p. 1273; en lo sucesivo, «UrhG»).
¢ Véase sobre este extremo el punto 56 de estas conclusiones.
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4. en caso de que se exija un compromiso de abstenerse de realizar determinadas actuaciones,
indicar en qué medida el compromiso propuesto va mas alld del menoscabo que constituye el
objeto del requerimiento.

Un requerimiento que no se ajuste a la primera frase no producira efectos.

3) Enla medida en que el requerimiento esté justificado y conforme al apartado 2, primera frase,
puntos 1 a 4, podra exigirse el reembolso de los gastos necesarios. Por lo que respecta a la
utilizacion de los servicios de un abogado, el reembolso de los gastos necesarios se limita, en
cuanto a los honorarios legales, a un importe correspondiente a un valor controvertido de 1 000
euros por una accion de prohibicién y de cesacién, cuando la persona requerida:

1. sea una persona fisica que no utilice obras protegidas en virtud de la presente Ley u otros
objetos protegidos en virtud de la presente Ley para su actividad comercial o profesional
independiente, y

2. no esté ya obligada a cesar en determinadas actuaciones como consecuencia de un derecho
contractual de la persona que expide el requerimiento o a causa de una resolucion judicial
firme o de una orden cautelar.

El valor indicado en la segunda frase se aplicard también si paralelamente se invoca un derecho de
prohibicién y un derecho de cesaciéon. La segunda frase no se aplicara si dicho valor no es
equitativo en las circunstancias particulares del caso concreto».

II. Hechos y cuestion prejudicial

13. Koch Media GmbH, empresa dedicada a la comercializacion de juegos de ordenador, es
titular, en territorio aleman, de derechos afines a derechos de autor exclusivos para la puesta a
disposicion del publico del juego de ordenador desarrollado profesionalmente «This War of
Mine».’

14. FU es una persona fisica que, sin perseguir interés comercial o profesional, en al menos trece
ocasiones, entre el 26 y el 28 de noviembre de 2014, en violacién de los derechos de Koch Media,
difundid el juego en una plataforma de intercambio de archivos y lo oferté a otras personas
publicamente para descargarlo, sirviéndose de su conexion a internet.

15. Para hacer valer sus derechos, Koch Media contraté a un bufete de abogados que, en su
nombre, envié un requerimiento a FU pidiéndole que se comprometiera a cesar en la puesta a
disposicion del publico del juego y que indemnizara los dafios y perjuicios causados.

16. El requerimiento surti6 efecto: el infractor se aquiet6 a la reclamacién y no fue necesaria
ninguna actuacidn judicial ulterior.

17. Los servicios del abogado supusieron para Koch Media unos gastos de 984,60 euros, que esa
sociedad reclamd al infractor. Tal cantidad se obtenia al aplicar un porcentaje sobre una cuantia
del asunto valorada en 20 000 euros.®

Ninguna de las partes discute que el juego contiene elementos protegibles por la via de los derechos de propiedad intelectual. El tribunal
de reenvio afirma que los juegos de ordenador como el aqui difundido estdn protegidos en el ordenamiento alemén sobre derechos de
autor, por lo que gozan de la salvaguarda de la Directiva 2004/48, en virtud de su articulo 2.

8 Al importe resultante (964,60 euros) habia que afiadir, como gastos suplidos, 20 euros.
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18. Disconforme FU con la cifra de honorarios que se le reclamaba, se suscité un procedimiento
judicial sobre ella.

19. En primera instancia, mediante sentencia de 12 de marzo de 2019, el Amtsgericht
Saarbriicken (Tribunal de lo civil y penal de Saarbriicken, Alemania) conden¢ al infractor al pago
de 124 euros y desestimé la demanda de Koch Media en todo lo demds.” Fundamenté su
resolucion en el articulo 97a, apartado 3, de la UrhG.

20. Koch Media recurri6 en apelacion ante el Landgericht Saarbriicken (Tribunal regional de lo
civil y penal de Saarbriicken, Alemania), instando el reconocimiento del derecho al reembolso
integro de los gastos por la intervencién de abogado.

21. El tribunal de apelacién, tras exponer su interpretacion del derecho nacional,’® duda de que
las Directivas pertinentes en esta materia consientan una limitacion de los honorarios
reembolsables por el infractor, cuando este sea una persona fisica que no ejerce una actividad
comercial o profesional.

22. A su juicio, en la sentencia United Video Properties, ' el Tribunal de Justicia declaré que, en
determinadas circunstancias, una norma que persigue excluir del reembolso los gastos excesivos
puede estar justificada. Sin embargo, la solucién de este asunto precisa dilucidar si los principios
de aquella sentencia son aplicables a una persona fisica implicada como parte contraria, que no
actda a titulo comercial o profesional.

23. Para el tribunal de apelacién, el articulo 97a, apartado 3, cuarta segunda frase, de la UrhG ha
invertido los términos de la excepcién del articulo 14 de la Directiva 2004/48: si la parte contraria
es una persona fisica, en Alemania solo cabe el reembolso integro de los gastos cuando lo exijan
razones de equidad.

24. Asimismo, expone que, en su pais, los tribunales divergen sobre si es posible interpretar la
excepcién del articulo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG de una manera conforme con la
Directiva 2004/48.

25. En esta tesitura, el Landgericht Saarbriicken (Tribunal Regional de lo civil y penal de
Saarbriicken) eleva al Tribunal de Justicia las preguntas prejudiciales siguientes:

«1. a) ;Debe interpretarse el articulo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido de que dicha
disposicion cubre, en concepto de “costas procesales” o de “demads gastos”, los gastos por
la intervencién de abogado ocasionados al titular de derechos de propiedad intelectual en
el sentido del articulo 2 de la Directiva 2004/48 con ocasiéon de un requerimiento
extrajudicial dirigido a un infractor para que cese en la violacion de tales derechos?

b) En caso de respuesta negativa a la cuestion anterior, ;debe interpretarse el articulo 13 de la
Directiva 2004/48 en el sentido de que dicha disposicion cubre los gastos por la
intervencién de abogado referidos en la cuestién anterior en concepto de dafios y
perjuicios?

° Al importe de 124 euros se llegaba calculando un porcentaje sobre una cuantia asignada al asunto de 1 000 euros, mdas gastos suplidos
(20 euros).
1 Véanse los puntos 29 y ss. de estas conclusiones.

1 Sentencia de 28 de julio de 2016 (C-57/15, EU:C:2016:611; en lo sucesivo, «sentencia United Video Properties»).
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;Debe interpretarse el derecho de la Unién, en particular a la luz
— de los articulos 3, 13 y 14 de la Directiva 2004/48,
— del articulo 8 de la Directiva 2001/29 y

— del articulo 7 de la Directiva 2009/24,

en el sentido de que el titular de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido del
articulo 2 de la Directiva 2004/48, tiene derecho, en principio, al reembolso de la totalidad
de los gastos por la intervencién de abogado referidos en la anterior cuestién 1, letra a), o al
menos a una parte razonable y sustancial de los mismos, aun cuando

— la violacién de los derechos perseguida haya sido cometida por una persona fisica al
margen de su actividad profesional o empresarial, y

— la legislacion nacional establezca, para este supuesto, que dichos gastos por la
intervencion de abogado solo seran reembolsables, por regla general, con arreglo a una
cuantia del procedimiento reducida?

En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestién 2, letra a), ;debe interpretarse el
referido derecho de la Unidn en el sentido de que cabe considerar una excepcién al
principio enunciado en la anterior cuestion 2, letra a), segin el cual la totalidad de los
gastos por la intervencién de abogado mencionados en la cuestién 1, letra a), o al menos
una parte razonable y sustancial de los mismos, deben reembolsarse al titular de los
derechos afectados, teniendo en cuenta otros factores (como la actualidad de la obra, la
duracién de la publicacién y la circunstancia de que la infraccién sea imputable a una
persona fisica al margen de sus intereses empresariales o profesionales), aun cuando la
violacién de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del articulo 2 de la
Directiva 2004/48 consista en compartir archivos (filesharing), es decir, en la puesta a
disposicion del publico de una obra, ofreciéndola para su descarga gratuita a todos los
usuarios en una plataforma de intercambio de servicios de libre acceso sin gestiéon de
derechos digitales?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

26. La demanda de decisién prejudicial se registré en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre
de 2020.

27. Han depositado observaciones escritas Koch Media, el Gobierno aleman y la Comisién
Europea.

28. No se ha considerado indispensable la celebracién de una vista.

ECLI:EU:C:2021:918 7



CONCLUSIONES DEL SR. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — Asunto C-559/20
KocH MEDIA

IV. Apreciacion

A. Precisiones sobre el derecho nacional aplicable, segiin el auto de reenvio

29. El tribunal de remision interpreta las normas internas pertinentes y describe la practica
nacional en los términos que a continuacion se transcribiran. El Tribunal de Justicia ha de
atenerse, en principio, a esa exposicidn, pues la tarea de definir el alcance del derecho nacional
corresponde al 6rgano jurisdiccional a quo.

30. Conforme al articulo 97a, en relacion con el articulo 97, apartado 1, de la UrhG, el titular de
los derechos de propiedad intelectual perjudicado puede exigir del infractor el cese de la
actividad ilicita y una indemnizacién de los dafios y perjuicios.

31. Por regla general, el titular del derecho, utilizando los servicios de un abogado, hace valer, en
primer lugar, su derecho a instar el cese de la actividad ilicita. El abogado cursa un requerimiento
con arreglo al articulo 97a, apartado 1, de la UrhG, cuyo objeto es que el infractor emita una
declaracién denominada «de cesacién con clausula penal».

32. La emision de tal declaracién elimina el riesgo de reiteracidn y satisface el derecho a la
cesacién. A continuacién, ya no sera imprescindible, ni posible, ejercer ese derecho
judicialmente. En este sentido, el requerimiento cumple la funcién de evitar el proceso.

33. Segun el articulo 974, apartado 3, de la UrhG, en caso de violacién de los derechos de autor, los
«gastos necesarios» ocasionados al titular de estos derechos los reembolsa, en principio, el
infractor.

34. A fin de determinar el régimen de los «gastos necesarios» del requerimiento extrajudicial
calificables de honorarios de letrado, ha de acudirse a la Gesetz iiber die Vergiitung der
Rechtsanwiltinnen und Rechtsanwilte (Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz). **

35. A tenor de la RVG:

— El reembolso de honorarios de abogado se hara de acuerdo con la tarifa que establece la propia
Ley. Normalmente, los tribunales declaran no reembolsables los superiores a los marcados en
la RVG.

— Los honorarios que un abogado puede reclamar a su cliente dependen de la cuantia del
procedimiento. Cuanto mas elevada sea esta cuantia, mayores seran los honorarios.

36. Para el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal, Alemania), la cuantia de un
litigio, en el caso del derecho a la cesacién ejercitado por el titular de los derechos relativos a
peliculas, musica o DVD, ascenderd, como minimo, a 10 000 euros.

37. Sin embargo, el articulo 97a, apartado 3, segunda frase, de la UrhG limita la cuantia del
procedimiento, sobre la que se aplica un porcentaje, a 1 000 euros si el requerido: (1) es una per-
sona fisica que no utiliza las obras o los objetos de la proteccién para su actividad comercial o pro-
fesional por cuenta propia; y (2) no esta ya obligado a cesar en sus actos en virtud de un derecho
contractual del requirente o de una resolucion judicial firme o de una medida cautelar.

12 Ley de remuneracion de los abogados; en lo sucesivo, «<RVG».
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38. La limitacion de la cuantia del asunto surte efectos en las relaciones entre el titular de los
derechos y el infractor, pero no entre aquel y su propio abogado. El abogado facturara al titular
del derecho sus honorarios aplicando la cuantia real del procedimiento (esto es, sin limitacién del
importe), lo que puede provocar diferencias considerables.**

39. El articulo 97a, apartado 3, cuarta frase, de la UrhG contiene, sin embargo, una excepcién que
permite, en casos concretos, no respetar la limitacion de cuantia si, dadas las circunstancias, «no
serfa equitativo» fijarla en 1 000 euros.

B. Primera pregunta prejudicial

40. El tribunal de reenvio desea saber si los honorarios por la intervencién de abogado,
correspondientes al titular de derechos de propiedad intelectual y devengados con ocasion de un
requerimiento extrajudicial dirigido a un infractor para que cese en la violacién de tales derechos,
tienen encaje en la Directiva 2004/48 (en concreto, en su articulo 14 o, subsidiariamente, en su
articulo 13).

41. Un procedimiento extrajudicial de resoluciéon de controversias puede acomodarse al objeto de
la Directiva 2004/48, en cuanto sea una mdas de «las medidas, procedimientos y recursos
necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual».™

42. El Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia M.I.C.M, que «la btisqueda de una
soluciéon amistosa constituye a menudo un paso previo a la incoaciéon de un procedimiento
indemnizatorio propiamente dicho».®

43. En esa misma sentencia subrayé que la Directiva 2004/48 se aplica a un procedimiento
auténomo, tramitado al amparo del articulo 8, apartado 1, de aquella Directiva, relativo a «una
peticion de informacién [...] formulada en una fase anterior al ejercicio de la accién
jurisdiccional».'®

44. De ahi que, en el contexto de la protecciéon de los derechos de propiedad intelectual, la
Directiva 2004/48 constituya el marco juridico de referencia, en principio, para actuaciones que
persigan —judicial o extrajudicialmente— no solo la identificacion del infractor, sino también el
cese de su conducta.

45. Sentada esta premisa, el tribunal de reenvio pregunta si los honorarios por la intervencién de
abogado en el requerimiento de cese estin comprendidos: a) en las costas procesales o demads
gastos recogidos en articulo 14 de la Directiva 2004/48; o b), subsidiariamente, en los dafios y
perjuicios mencionados en su articulo 13.

13 Asi, por ejemplo, en un asunto cuya cuantia se establezca en 10 000 euros, el titular de los derechos habrd de pagar a su abogado unos
honorarios de 745 euros, pero inicamente recuperaria del infractor 124 euros.

4 Articulo 1 de la Directiva 2004/48.

15 Sentencia de 17 de junio de 2021 (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 80.

16 Jbidem, apartados 82 y 84. En aquel asunto, «un demandante solicita[ba] a un proveedor de acceso a internet [...] informacién que
permita identificar a sus clientes para, justamente, poder interponer de modo efectivo una accién jurisdiccional contra los supuestos
infractores». Como esa solicitud —y el procedimiento auténomo de ella derivado— se instaba ante las autoridades judiciales
competentes, no cabe aplicar, sin mds, la analogia, en toda su extensién, con los requerimientos extrajudiciales.
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46. Como indiqué en las conclusiones United Video Properties, «desde el punto de vista
sistematico, la Directiva [2004/48] engloba dentro de una misma seccion (la sexta) los “dafios y
perjuicios” y las “costas procesales”. Aun cuando su considerando vigésimo sexto, dedicado a la
reparacién del perjuicio sufrido, no aluda a las costas procesales, bien podria sostenerse que la
ubicaciéon comun posibilita catalogarlas como un elemento més que la Directiva contempla en
pro de la indemnidad de los titulares del derecho de propiedad intelectual».”

47. La victima de una infracciéon de sus derechos de propiedad intelectual puede emprender
diferentes actuaciones previas al proceso judicial para defenderlos, sin que el coste de todas y
cada una de ellas tenga por qué figurar entre los gastos del proceso, en el sentido de la Directiva
2004/48.

48. El encaje de un procedimiento extrajudicial de proteccion del derecho de propiedad
intelectual dentro de la Directiva 2004/48 reclama atender a sus rasgos singulares; a
continuacion, habran de deslindarse los conceptos de gastos procesales y de indemnizacion de
dafos y perjuicios, pues, dada su proximidad, hay riesgo de que se confundan.

49. La catalogacion de los gastos inherentes a un requerimiento extrajudicial como uno de los
componentes de la indemnizacién de dafos y perjuicios del articulo 13 de la Directiva podria
provocar que la previsién del articulo 14 perdiera parte de su campo de aplicacién.

50. A lainversa, «una interpretacion extensiva del articulo 14 de la Directiva 2004/48 en el sentido
de que este dispone que deberan correr a cargo de la parte vencida, como regla general, los “demas
gastos” en que haya incurrido la parte que haya ganado el juicio, sin aportar precisién alguna en
cuanto a la naturaleza de tales gastos, implica el riesgo de atribuir a ese articulo 14 un dmbito de
aplicacion excesivo, privando de este modo de efecto util al articulo 13 de la propia Directiva».'®

51. La busqueda de un equilibrio ha conducido al Tribunal de Justicia a «interpretar en sentido
estricto el concepto en cuestion y considerar que, a efectos del citado articulo 14, Gnicamente
formaran parte de los “demdas gastos” aquellos gastos que estén directa y estrechamente
vinculados al procedimiento judicial de que se trate»."

52. En esa misma linea, el Tribunal de Justicia ha declarado, en cuanto a «los gastos
extrajudiciales, relacionados en particular con el tiempo dedicado por la victima de la infraccion
a defender sus derechos», que pueden encajar en el articulo 14 de la Directiva 2004/48, en la
medida en que ese precepto «pretende reforzar el nivel de proteccion de la propiedad intelectual,
evitando que una parte perjudicada pueda verse disuadida de iniciar un procedimiento judicial
para proteger sus derechos (véase la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands, C-681/13,
EU:C:2015:471, apartado 77)».%

7" C-57/15, EU:C:2016:201, punto 58.
Sentencia United Video Properties, apartado 36.
¥ Ibidem, apartado 36 in fine.

% Sentencia de 9 de junio de 2016, Hansson (C-481/14, EU:C:2016:419), apartado 62. Segun la parte dispositiva, nimero 3, de la sentencia,
el articulo 94, apartado 2, del Reglamento (CE) n.° 2100/94 [del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la proteccién comunitaria de
las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1)] permite no tener en cuenta los gastos extrajudiciales soportados en el procedimiento
sobre el fondo. Pero «el hecho de no tomar en consideracién esos gastos queda supeditado, sin embargo, a que la cuantia de las costas
procesales que puedan otorgarse a la victima de la infraccién no puedan disuadirla de defender sus derechos judicialmente, habida
cuenta de los importes que quedardn a su cargo en concepto de gastos extrajudiciales soportados y de su utilidad para la accién principal
de resarcimiento».
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53. Un requerimiento extrajudicial de cese de la conducta ilicita va mas alld de otras posibles
actuaciones pre-procesales, encaminadas a que la victima pueda perfilar el contorno y el alcance
de una infraccidn e identificar a la persona responsable de su comision.*

54. Si la ley nacional contemplara ese requerimiento como el cauce normal (aunque no
estrictamente preceptivo) para obtener el cese de una infraccidn, y en la préctica se utilizase
habitualmente con tal propésito, se podria calificar de antecedente inmediato y directo del
proceso. Cuando un mecanismo de esa naturaleza se convierte de facto en ineludible en la
realidad juridica nacional, cabe atribuirle una dimensién «estrechamente vinculada» al proceso
judicial que intenta evitar.

55. Asi serfa con mayor razén, cuando no ya la practica, sino la propia ley nacional impusiera que
ese mecanismo se emplee de modo preceptivo antes de acudir a un procedimiento judicial.

56. A reserva de la interpretaciéon que el tribunal de reenvio efectiie de su propio derecho, el
articulo 97a, apartado 1, de la UrhG admitiria dos lecturas sobre la naturaleza del requerimiento:
a) constituye una obligacion imperativa, si el perjudicado se propone presentar una demanda
judicial;® o b) es un mero consejo o admonicién, sin cardcter obligatorio, antes de la
presentacion de dicha demanda.*

57. El auto de reenvio, de forma implicita, parece decantarse por la segunda de dichas
interpretaciones. Pero, en realidad, cualquiera de las dos conduce a igual resultado:

— Si el requerimiento previo de cese de la conducta infractora fuese, en el derecho procesal
aleman, una condicién imprescindible para la admisién de una demanda judicial con el mismo
objeto, la ligazon entre el procedimiento judicial y el extrajudicial no podria ser més nitida.

— También existiria esa ligazén (aunque no tan evidente) en la hipdtesis de que el requerimiento
extrajudicial fuese —siguiendo la indicacién de la UrhG— la via sugerida o recomendada por el
derecho nacional, previa al procedimiento judicial, en términos que la hagan, de facto, casi
ineludible.*

58. De esa premisa se deduce que, a efectos del articulo 14 de la Directiva 2004/48:

— Los gastos inherentes al requerimiento extrajudicial de cese de la conducta infractora estin
directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial ulterior, aun cuando, por el éxito
del primero, el segundo no llegue a incoarse.

2 A este tipo de actuaciones atiende el considerando vigésimo sexto de la Directiva 2004/48, cuando se refiere a la finalidad de «permitir
una indemnizacién basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los
gastos de identificacién e investigacién».

«Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado debe dirigir al infractor un requerimiento instiandole a cesar en la conducta».

«Antes de iniciar un procedimiento judicial, el perjudicado deberia dirigir al infractor un requerimiento instindole a cesar en la
conducta».

Refuerza esa ligazén un argumento al que han aludido las observaciones de las partes: el requerimiento, ademéds de tener como objetivo
evitar un proceso judicial, es util para prevenir una potencial condena en costas del titular de los derechos, si acudiera directamente a la
via judicial. Aducen que, segin el derecho alemén, si el perjudicado optara por la via judicial sin mds, se expondria a un previsible
allanamiento del infractor, lo que podria implicar para el titular del derecho (y victima de la infraccion) no solo soportar las costas y los
gastos propios del proceso judicial, sino también los del infractor. La parte perjudicada podria, en esas condiciones, «verse disuadida de
iniciar un procedimiento judicial para proteger sus derechos».
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— El infractor, en cuanto parte «vencida» (pues ha aceptado el requerimiento de cese en su
conducta), ha de correr con los gastos en que haya podido incurrir el titular de los derechos (la
parte vencedora), salvo que sea contrario a la equidad.

— El deber de asumir los gastos de la otra parte se impone al infractor porque, «por regla general,
quien haya violado unos derechos de propiedad intelectual debe cargar integramente con las
consecuencias econdmicas de su conducta».?

59. Entre los gastos inherentes al requerimiento —que asumird, repito, el infractor— pueden
figurar, en principio, los honorarios de letrado que haya intervenido en su tramitacién, aun
cuando la ley nacional no exija perentoriamente que ese requerimiento previo al procedimiento
judicial lo formule un abogado. A este extremo me referiré al afrontar la segunda pregunta
prejudicial.

60. En suma, no encuentro obstaculo para que, por su conexiéon con un posible e inmediato
proceso judicial (que estaria dirigido asimismo al cese de una infraccién constatada y atribuible a
persona determinada), los gastos —entre ellos, los honorarios de abogado— de un requerimiento
extrajudicial para instar al infractor a desistir de su conducta encajen en el articulo 14 de la
Directiva 2004/48.

C. Segunda pregunta prejudicial

61. La segunda pregunta prejudicial contiene dos interrogantes que pueden abordarse
conjuntamente.

62. El tribunal de reenvio desea saber si el titular de los derechos de propiedad intelectual «tiene
derecho, en principio, al reembolso de la totalidad de los gastos por la intervenciéon de abogado
[...] 0 al menos a una parte razonable y sustancial de los mismos», cuando:

— el infractor es una persona fisica que actia al margen de su actividad profesional o
empresarial; y

— la ley nacional sefala que, en tal supuesto, los gastos por la intervencién de abogado seran
reembolsables, por lo general, con arreglo a una cuantia del procedimiento reducida.

63. El tribunal a quo solicita, a estos efectos, «la interpretacion del derecho de la Unién, en
particular, a la luz de los articulos 3, 13 y 14 de la Directiva 2004/48, del articulo 8 de la Directiva
2001/29 y del articulo 7 de la Directiva 2009/24 [...]».

64. Es cierto que los articulos citados de la Directiva 2001/29 y de la Directiva 2009/24 prevén
medidas en relacion con la proteccion del titular del derecho de propiedad intelectual objeto de
actuaciones ilicitas.

65. Sin embargo, lo genérico de sus enunciados, en comparacién con el articulo 14 de la Directiva

2004/48, que especificamente regula las costas y los demds gastos del proceso en este género de
procedimientos, aconseja centrar la atencidn en este ultimo, prescindiendo del resto.

% Sentencia de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668), apartado 49.
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66. El articulo 14 de la Directiva 2004/48, como he indicado en las conclusiones (de esta misma
fecha) del asunto Nova Text,” no es incondicional, pues, ademds de tratarse de una «regla
general», obliga a los Estados miembros a garantizar solamente el reembolso de las costas
procesales razonables? y proporcionadas.

67. El articulo 97a, apartado 3, de la UrhG no duda en calificar de «gasto necesario» * al incurrido
por los servicios de un abogado contratado para llevar a cabo el requerimiento (siempre,
légicamente, que tal requerimiento esté justificado). El tribunal de reenvio también parece juzgar
que ese gasto es necesario en el litigio de autos.

68. El mismo precepto de la UrhG, sin embargo, restringe «por lo que respecta a la utilizaciéon de
los servicios de un abogado, el reembolso de los gastos necesarios» a los honorarios legales
derivados de tomar como valor del litigio 1 000 euros, por cada accién de prohibicién o de cesa-
cion entablada contra un particular que acttie en calidad de tal (esto es, no como profesional o
empresario).

69. La situacion creada se acerca a la que concurria en el asunto United Video Properties.
Mientras alli la normativa belga implantaba un limite maximo de los gastos correspondientes a la
asistencia de letrado, aqui se llega a un resultado semejante por otra via, la de fijar la cuantia del
proceso en 1 000 euros, cuando el infractor del derecho de propiedad intelectual sea un particular.

70. En aquel asunto, estimé que el articulo 14 de la Directiva 2004/48 instaura un principio
susceptible de excepciones, «apelando a pautas de razonabilidad y proporcionalidad que
atribuyen a los Estados miembros una elevada dosis de libertad de configuracién normativa. El
legislador nacional puede, a mi juicio, apreciar por si mismo, teniendo en cuenta la cultura
juridica y la situacion de la asistencia letrada en Bélgica, entre otros factores, el tope a partir del
que los honorarios de letrado repercutibles sobre la parte vencida dejan de ser razonables».*

71. En la sentencia United Video Properties, el Tribunal de Justicia declaré que el sistema de
tarifas maximas para la fijacién de honorarios de abogado repercutibles en la parte vencida no se
opone, en principio, a la Directiva 2004/48, pero matizé esa declaracion afirmando que:

— Elrequisito de razonabilidad «priva de justificacion, a efectos de la aplicacion del articulo 14 de
la Directiva 2004/48 en un Estado miembro, a una normativa que imponga tarifas a tanto
alzado muy inferiores a las tarifas medias que se apliquen efectivamente a los servicios de los
abogados en dicho Estado miembro».?*

— Una normativa que establece tal limitaciéon debe garantizar, «por un lado, que ese limite
maximo refleje la realidad de las tarifas aplicadas en materia de servicios de los abogados en el
sector de la propiedad intelectual y, por otro lado, [desde la 6ptica de la proporcionalidad] que

% Punto 34 de las conclusiones del asunto Nova Text (C-531/20 ECLI).

7 Sentencia United Video Properties, apartado 24: «[...] El articulo 14 de la Directiva 2004/48 impone a los Estados miembros la obligacién
de garantizar unicamente el reembolso de aquellas costas procesales que sean “razonables”. Ademds, el articulo 3, apartado 1, de la
misma Directiva dispone, entre otras cosas, que los procedimientos que establezcan los Estados miembros no serdn indtilmente
gravosos».

» Jbidem, apartado 29: «El articulo 14 de la Directiva 2004/48 dispone que las costas procesales que han de correr a cargo de la parte
vencida deben ser “proporcionadas”. Pues bien, la cuestiéon de si tales costas son proporcionadas no puede dilucidarse con
independencia de los gastos en que la parte vencedora haya incurrido efectivamente en concepto de asistencia de letrado, siempre que
tales gastos sean razonables [...]».

¥ Enrelacion con la necesidad del gasto, me remito a mis conclusiones del asunto Nova Text (C-531/20 ECLI).

% Conclusiones del asunto United Video Properties (C-57/15, EU:C:2016:201), punto 76.

31 Sentencia United Video Properties, apartado 26. Sin cursiva en el original
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la parte vencida cargue, cuando menos, con una parte significativa y apropiada de los gastos
razonables en que haya incurrido efectivamente la parte que haya ganado el juicio».*

72. A partir de estos presupuestos juridicos se puede inferir la respuesta a la primera parte de la
segunda pregunta prejudicial: el perjudicado tiene derecho, en principio, al reembolso de la
totalidad, o al menos a una parte significativa, de los gastos por la intervencién de abogado en el
requerimiento de cese, cuando esa intervencion se juzgue necesaria y la cantidad solicitada sea
razonable y proporcionada (juicios que competen al tribunal de reenvio).

73. No obsta a esa respuesta que el infractor de los derechos de propiedad intelectual sea una
persona fisica que actia al margen de su actividad profesional o empresarial. Esa circunstancia
me parece irrelevante, contemplada desde la perspectiva del articulo 14 de la Directiva 2004/48,
que atiende a la proteccion de los derechos del perjudicado, cuya explotacién comercial padece
una disminucién también en estos casos.

74. La victima de la violacién del derecho de propiedad intelectual puede sufrir el consiguiente
perjuicio tanto si la vulneraciéon procede de una persona fisica que actia al margen de su
actividad profesional o empresarial como en el ejercicio de estas.

75. La intensidad de ese perjuicio podra, segtn los casos, variar (resulta l6gico suponer que en la
segunda hipotesis el perjuicio serd mayor), pero para compensarlo en su integridad® estd la
indemnizacién del articulo 13 de la Directiva 2004/48, no los «gastos del proceso» de su
articulo 14.

76. Si la regla aplicable, en virtud del articulo 97a, apartado 3, de la UrhG, a las personas fisicas
infractoras que actian al margen de su actividad profesional o empresarial no admitiera
excepciones, seria incompatible con el articulo 14 de la Directiva 2004/48, interpretado en el
sentido que acabo de exponer. Abocaria, no pocas veces, al reembolso de unas cantidades «muy
inferiores» a los honorarios normalmente aplicables, con lo que no respetaria los criterios de la
sentencia United Video Properties.*

77. Ahora bien, esa regla no es rigida y los tribunales alemanes tienen en su mano no aplicarla,
fijando una cantidad superior como valor de referencia (para calcular sobre ella el porcentaje
correspondiente), si asi lo aconsejan razones de equidad en funcién de «las circunstancias
particulares del caso concreto».

78. Podria objetarse que, aun asi, la norma nacional no se atiene al articulo 14 de la Directiva
2004/48: segin este precepto, a la parte vencedora se le han de reembolsar los gastos del proceso
que sean razonables, «salvo que sea contrario a la equidad», mientras que, como apunta el juez
remitente, el articulo 97a, apartado 3, de la UrhG lo que hace es, precisamente, invertir la regla.

79. No creo que esa objecion sea suficiente para desplazar la aplicacién de la norma nacional, si su
interpretacidon puede realizarse en términos conformes con el derecho de la Unién, de manera
que, finalmente, coincida en su resultado con el prescrito por este ultimo.

2 Ibidem, apartado 30. Sin cursiva en el original.

% De nuevo véase la sentencia de 18 de octubre de 2011, Realchemie Nederland (C-406/09, EU:C:2011:668), apartado 49, transcrito en el
punto 58.

* En este asunto, Koch Media afirma que ha de abonar a sus abogados la tarifa estricta calculada sobre la cuantia real del asunto (20 000
euros), mientras que recuperara solo la parte correspondiente a la cuantia de 1 000 euros.
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80. La apelacion a la equidad, presente en los dos preceptos (el articulo 97a, apartado 3, de la
UrhG vy el articulo 14 de la Directiva 2004/48), permite al juez nacional atemperar al alza los
honorarios repercutibles, si los derivados de la aplicaciéon estricta de la regla nacional solo
admitieran su reembolso en cuantia muy inferior a la razonable y proporcionada.

81. Comparto, pues, la opinién de la Comision cuando afirma que «[...] el articulo 97a de la UrhG
da un margen de maniobra suficiente al juez nacional para apreciar, en cada caso, si los hechos del
litigio hacen inequitativa la aplicacién del limite».*

82. El tribunal a quo deber4, pues, practicar una doble verificacion, en la que no puede sustituirle
el Tribunal de Justicia:

— En primer lugar, habra de comprobar si la limitaciéon de la cuantia del procedimiento, en estos
supuestos, conlleva que los honorarios de abogado repercutibles sobre el infractor estén muy
por debajo de la tarifa usual (o tarifa media) para los requerimientos extrajudiciales.

— En segundo lugar, de concurrir aquella circunstancia, podrd, por razones de equidad,
incrementar el importe de esos honorarios hasta que alcancen un nivel razonable y
proporcionado.

83. Al llevar a cabo esas apreciaciones, nada impide que el tribunal de reenvio pondere la
incidencia, entre otros, de los factores que él mismo resefia en la segunda parte de la segunda
pregunta prejudicial: la «actualidad de la obra, la duracién de la publicacién» o que la infraccién
haya consistido en poner a disposicion del publico una obra protegida «para su descarga gratuita
a todos los usuarios en una plataforma de intercambio de servicios de libre acceso sin gestiéon de
derechos digitales».

V. Conclusion

84. A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Landgericht Saarbriicken
(Tribunal regional de lo civil y penal de Saarbriicken, Alemania) en estos términos:

«1) Elarticulo 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 intelectual, ha de interpretarse en el
sentido de que cubre los gastos (honorarios) por la intervenciéon de un abogado, causados al
titular de derechos de propiedad intelectual con ocasién de un requerimiento extrajudicial
dirigido a un infractor para que cese en la violacion de tales derechos, como paso previo a la
interposicién de una demanda judicial con ese mismo objeto.

2) El articulo 14 de la Directiva 2004/48 ha de interpretarse en el sentido de que no es
incompatible con una norma nacional que, para el cilculo de los honorarios recuperables a
cargo del infractor por la intervencién de un abogado en el requerimiento extrajudicial de
cese, limita la cuantia del proceso a 1 000 euros, cuando la vulneracién de los derechos haya
sido cometida por una persona fisica que actia al margen de su actividad profesional o
comercial, siempre que la norma nacional autorice al juez a no atenerse a ese limite, por moti-
vos de equidad, en un caso determinado.

% Apartado 33 de sus observaciones escritas.
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3) Para discernir silos honorarios debidos a la intervencién de un abogado, recuperables a cargo
del infractor, son razonables y proporcionados, el juez ha de atender a todos los factores
concurrentes. Entre ellos pueden enumerarse la actualidad de la obra protegida, la duraciéon
de la publicaciéon o la circunstancia de que la infracciéon haya consistido en poner a
disposicion del puiblico esa obra protegida, para su descarga gratuita en una plataforma de
intercambio de servicios de libre acceso sin gestion de derechos digitales».
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