GA_P

Gbémez-Acebo & Pombo

Caso Pasapalabra: formato televisivo,

vulneracion de la propiedad intelectual

y danos del infractor

Angel Garcia Vidal

Profesor acreditado como catedrdtico de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gémez-Acebo & Pombo

En su Sentencia num. 504/2019, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2019:2852), el Tribunal
Supremo concluye que se pueden reclamar los beneficios del infractor de la propiedad
intelectual con independencia de los danos sufridos por el titular.

Preliminar

Es notorio, pues ha tenido gran repercusién en los medios de comunicacidn social, que la
Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia dictada el 20 de septiembre del 2016, ordend a
Mediaset, responsable de la cadena de television Telecinco, dejar de emitir el conocido progro-
ma Pasapalabra, prohibiéndole el uso de tal nombre y del formato, estimando asi la demanda
presentada por el grupo britdnico ITV Global Entertainment.

En esenciaq, el litigio comenzd porque Mediaset demandé a ITV alegando un error esen-
cial al suscribir unos acuerdos en virtud de los cuales ITV le concedia licencia para produ-
cir y emitir en Espafia el conocido programa de televisién. Segin Mediaset, el error obe-
deceria a que ITV no era el titular de los derechos de formato ni de los derechos sobre el
titulo objeto de licencia. Ante esta demanda, ITV formuld una reconvencién en la que sos-
tenia el incumplimiento de los acuerdos por parte de Mediaset y donde solicitaba que
se declarara su resolucidn y se condenara a la otra parte al pago de la correspondiente
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indemnizacién de dafios y perjuicios. Asimismo, ITV también entabld acciones por infraccién
de la propiedad intelectual sobre el formato y el titulo del programa, incluida la accién de
indemnizacién de dafios y perjuicios.

Presentados por ambas partes recursos de casacién y extraordinario por infraccién procesal
contra la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo, en su
Auto de 20 de febrero del 2019 (ECLI: ES:TS:2019:1811A), Unicamente admitié a trdmite el recur-
so de casacién de Mediaset en lo tocante a la indemnizacién impuesta a Telecinco.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha resuelto dicho recurso de casacién en su recentisima Sen-
tencia nim. 504/2019, de 30 de septiembre (ECLI:ES:TS:2019:2852), en la que analiza una im-
portante cuestion prdctica sobre la indemnizacién de dafios por infraccién de la propiedad
intelectual (y, por extensién, de la propiedad industrial).

Los criterios para el calculo de la indemnizacién de los daiios y perjuicios por la infraccion de la
propiedad intelectual

La Ley de Propiedad Intelectual dispone en su articulo 140 que la indemnizacién por los
dafios y perjuicios causados por la infraccién de los derechos de propiedad intelectual
se fijard, a eleccién del perjudicado, conforme al criterio de las consecuencias econédmicas
negativas (entre ellas, la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada vy los
beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacién ilicita) o conforme al criterio de
la cantidad que como remuneracién hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera
pedido autorizacién para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestidn. Se trata
de una disposicién equivalente a la existente en las leyes de propiedad industrial y por la que
se incorpora en la legislacién espafiola lo establecido en la Directiva 2004/48/CE relativa al
respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Alinterpretar estos criterios indemnizatorios, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido
aclarando que el criterio de la regalia hipotética (es decir, la cantidad que como remuneracién
hubiera percibido el perjudicado si el infractor hubiera pedido autorizacién para utilizar el
derecho de propiedad intelectual o industrial en cuestidn) desborda los limites propios de la
accién indemnizatoria en la medida en que introduce elementos propios de la accién de enri-
quecimiento injustificado. En este sentido se manifiesta, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal
Supremo (Sala de lo Civil) nim. 351/2011, de 31 de mayo (ECLI:ES:TS:2011:3148), en la que se
afirma que el criterio de cuantificacién de la indemnizacién de dafios y perjuicios consistente
en la regalia hipotética que habria tenido que pagar el infractor en caso de haber obtenido
una licencia, en realidad, «opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcito-
rio del dafio». Y, en la Sentencia nim. 263/2017, de 3 de mayo (ECLI: ES:TS:2017:1653), el alto
tribunal declara que «el contenido de las reglas de cdlculo pone en evidencia que el objeto de
lo que se denomina indemnizacién de dafos y perjuicios trasciende a la eventual reparacién
de una accidn resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener [...] porque
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puede incluir también la compensacién por el enriquecimiento obtenido por el infractor

que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular», como sucede

en el caso del criterio de la regalia hipotética.

El criterio de los beneficios del infractory la condictio por intromisién

31

3.2.

3.3

Esta interpretacion, referida al criterio de la cantidad a tanto alzado que incluya la de-
nominada regalia hipotética, ha encontrado una aplicacidén constante y suficientemente
pacifica. Sin embargo, han surgido mds dudas a propédsito de la reclamacién de una in-
demnizacién calculada sobre la base del criterio de los beneficios obtenidos por el infrac-
tor como consecuencia de la lesién. En este caso cabe preguntarse si se pueden reclamar
esos beneficios del infractor incluso aunque sean superiores a los perjuicios sufridos por el
titular del derecho de propiedad industrial.

Precisamente ésta es la cuestidn que se discute en el caso Pasapalabra. En efecto, en su recurso
de casacidén, Mediaset alegd que la condena (confirmada por la sentencia de apelacién) a
indemnizar a ITV con el importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del
formato y de la denominacién Pasapalabra, incluida la venta de merchandising, no seria
procedente, pues estaria desconectada de la realidad, ya que ITV sélo explota el formato
mediante licencia y, al presentar su demanda, no optd, ni siquiera de forma subsidiaria,
por cuantificar la indemnizacién sobre la base del criterio de la regalia hipotética.

La cuestidn no es nueva en los tribunales espanoles, pudiéndose apreciar dos interpreta-
ciones divergentes. Para un primer grupo de resoluciones, el criterio indemnizatorio de los
beneficios del infractor, al igual que el de la regalia hipotética, es mds propio de la accién
de enriguecimiento injusto, de modo que el titular tiene derecho a obtener todos esos bene-
ficios, conindependencia de que superen su lucro cesante. Porque, en verdad, no se estarian
reclamando los dafios y perjuicios, sino el enriquecimiento injustificado (en sumodalidad de
condictio por intromisién), como destaca el Auto nim. 10/2012, de la Audiencia Provincial
de Barcelona de 19 de enero (ECLI:ES:APB:2012:1080A), en un caso de patentes:

Se trata de un criterio de determinacién o cdlculo de la ganancia dejada de obte-
ner por el titular, [...] aunque en realidad pueda suceder que la actividad infractora
no haya provocado en el titular una disminucién de ingresos, o que, si se ha pro-
ducido, no tenga por causa la competencia del infractor. Esto resulta irrelevante;
en todo caso, la eleccién de este criterio supone que el beneficio obtenido por el
demandado de la actividad infractora del derecho de exclusiva debe desplazarse
hacia el titular del derecho, evitando asi que el infractor se enriquezca como conse-

cuencia de su conducta ilicita.

En cambio, otros pronunciamientos judiciales consideran que la aplicacién del criterio del
beneficio del infractor nunca puede dar lugar a una indemnizacién que supere la cuantia
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3.4.

que habria obtenido el titular de la patente o del correspondiente derecho de propie-
dad industrial si no hubiera tenido lugar la infraccién. Segun estas otras resoluciones, lo
contrario implicaria un enriquecimiento injustificado para el titular del derecho, a la par
que un abuso del derecho.

En esta linea se manifiesta, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bar-
celona (Seccién 15.2), nim. 170/2005, de 14 de abril (ECLI:ES:APB:2005:3539), cuando
destaca que «la demandada es una empresa de gran facturacién en relacidén con la propia
actora, lo que permite advertir [que] en ningun caso el negocio facturado por la demandada
lo hubiera podido ser por la actora, que carece de los canales de distribucién necesarios para
ello. Es por ello por lo que para no amparar un abuso de derecho, prohibido por el articu-
lo 7.2 del Cédigo Civil, debe moderarse la pretensiéon de la actora, y ajustarse a una dé-
cima parte de los beneficios obtenidos por la actora [...], que es aproximadamente la
proporcidn de ventas entre una y otra entidad».

Pues bien, en este contexto, el Tribunal Supremo, en la sentencia ahora comentada, sienta
claramente la vinculacién del criterio del beneficio del infractor con la accién de enrique-
cimiento injusto. Por lo tanto, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casacién pre-
sentado por Mediaset declarando que «para que proceda la restitucidn de los beneficios
obtenidos por el infractor no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido
haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitucién se corresponda
con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensidén restitutoria
como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido».
Por ello, «para que proceda la restitucidon del beneficio obtenido por el infractor, es irrele-
vante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque
esirrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio
ha obtenido el infractor por la intromisién en un derecho cuyo contenido patrimonial atri-
buye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse».

Como fundamento de esta interpretacion, el Tribunal Supremo invoca los origenes de los
distintos criterios indemnizatorios, los cuales se encuentran en la doctrina establecida por
la jurisprudencia alemana —posteriormente positivizada— del dreifache Schadensberech-
nung (o triple cdlculo del perjuicio), en el caso de la infraccién de los derechos inmaterio-
les. SegUn esta doctring, la indemnizacién que se ha de pagar en estos casos podia ser, a
eleccidén del titular del derecho infringido, el daifio emergente y el lucro cesante, el valor
de cesidn del derecho en el mercado o la restitucion al titular del derecho infringido del
lucro obtenido por el infractor con la injerencia. Y esta tercera opcidén, como recuerda el
Tribunal Supremo, «constituye en realidad una restitucidn propia de una condictio por in-
tromisién. No constituye una solucién propiamente indemnizatoria porque no responde al
quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que
busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado
con la infraccidén».
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3.5.

De igual modo, el Tribunal Supremo sefala que esta interpretacién ya se habia reco-
gido en la versién inicial de la Ley de Competencia Desleal, que recoge la accién de
enriguecimiento injusto cuando el acto de competencia desleal implicaba una infraccién
de un derecho de exclusiva. Y, en fin, invoca también el alto tribunal su jurisprudencia
sobre el criterio de la regalia hipotética, citando expresamente la Sentencia 95/2009,
de marzo, en un caso de marcas.

La interpretacién del Tribunal Supremo es ciertamente positiva para los titulares de dere-
chos de propiedad intelectual e industrial porque la lectura contraria segun la cual sélo
se pueden reclamar los beneficios del infractor cuando el titular estuviese en condiciones
de obtenerlos por st mismo podria llevar a que los infractores planificasen los actos infrac-
tores asumiendo como un «coste» las indemnizaciones que habria que pagar al titular
del derecho.

En consecuencia, por tanto, de los tres criterios cldsicos de cuantificacidn de los dafios por
infraccidn de derechos de propiedad industrial e intelectual, donde si tiene relevancia la
ausencia de explotacién del derecho por parte del titular es en el criterio consistente en
los beneficios que previsiblemente habria obtenido el titular con su explotacion.

Para mads informacién, consulte nuestra web www.ga-p.com o dirfjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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