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Tomando como punto de partida la STS 30 septiembre 2019,
sobre el famoso caso «Pasapalabra», el presente estudio exami-
na el controvertido régimen juridico consagrado en el articu-
lo 140 TRLPI, tratando de ofrecer una visién panoramica sobre
como se articula la «<indemnizacién» de los dafios derivados
de la infraccién de los derechos de propiedad intelectual. La
investigacion centra su atencién en el criterio del «beneficio del
infractor» —partida que el Alto Tribunal condené a abonar en
el caso de autos—, analizando su viabilidad juridica como par-
tida independiente y no como mero criterio que contribuya a
calcular las difusas consecuencias econémicas negativas, como
ha sido interpretado hasta ahora por la doctrina mayoritaria. El
trabajo demuestra, ademas, las significativas diferencias entre
la regulacién de esta cuestién en el ambito de la propiedad
intelectual y en el de la propiedad industrial, rechazandose asi
la equiparacion y unificacion de ambos sistemas propuesta por
la STS 30 septiembre 2019. Por ultimo, el trabajo profundiza
sobre la condictio por intromisién, que la presente resolucion
propone aplicar en este ambito para que al titular del derecho
se le restituyan los beneficios obtenidos por el infractor, esto
es, con un alcance que sobrepasa los fines metodolégicos para
los que fue proyectada.

Indemnizacion, restitucion, condictio por intromisién, beneficio
del infractor, licencia hipotética, lucro cesante.
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Compensation and restitution in article 140 TRLPI. comments
on the supreme court’s judgement of september 30, 2019.

This article analyses the controversial legal remedies set out
in Article 140 TRLPI, taking the famous «Pasapalabra» case
(STS September 30, 2019) as a starting point, while it tries
to offer a panoramic view on how to articulate the so-called
«compensation» for interference with another’s intellectual
property rights. It focuses on the «offender’s gain» —which the
Supreme Court ruled was due in the present case—, attending
to its legal feasibility as an independent cause of action rather
than a mere criterion to determine the negative economic
consequences, as it has been interpreted by most legal studies
so far. This paper also demonstrates the profound differenc-
es between the regulation of this issue regarding intellectual
property and in that of industrial property, rejecting the pre-
tended equalization and unification of both regimes that the
STS September 30, 2019 proposes. At last, this article analyses
the condictio arising from interference with someone else’s
right, which the commented Judgement deems applicable in
this case so the intellectual property right holder can be en-
dowed with the offender’s gains, considering that this scope
is wider than originally intended.

Compensation, restitution, condictio for interference, hypothet-
ical license fee, illicit profits, loss of profit.

I. PRELIMINARY REMARKS. II. THE OFFENDER’S GAINS
CRITERIA: THE «PASALABRA» CASE. 1. COMPENSATION, RES-
TITUTION AND THE CONDICTIO ARISING FROM UNLAWFUL INTERFERENCE.
2. THE COMPARISON WITH INDUSTRIAL PROPERTY AND UNFAIR COMPE-
TITION REMEDIES REGULATION. III. LEGAL CONSEQUENCES OF
THE «PASAPALABRA» JUDGEMENT. IV. LIST OF CASES.
V. BIBLIOGRAPHY.
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I. CUESTIONES PREVIAS

Se ha destacado, con razén, la especial facilidad de la propiedad intelectual y
del resto de bienes inmateriales para ser vulnerados debido a que no permiten
una posesion excluyente que impida la injerencia de terceros, lo que contrasta,
no obstante, con la extrema dificultad para repararlos cuando son danados'.
Efectivamente, debido a las especificidades inherentes a la propiedad intelectual,
no resulta una tarea sencilla seleccionar los medios de tutela civil mas efectivos
para combatir las infracciones que se producen en este ambito. De hecho, la
regulacién de un adecuado y completo sistema de proteccion juridico-civil del
derecho sustantivo de la propiedad intelectual constituye una reivindicacién
antigua en la doctrina civilista?.

En la actualidad, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRL-
PI, en adelante) prevé diversos mecanismos de defensa, con el propésito de
evitar que la inexistencia de sistemas de proteccion eficaces pueda incentivar
la realizacion de actuaciones infractoras. Entre ellos destaca, sin duda, la «in-
demnizacién» consagrada en el articulo 140, que, a diferencia de otras medidas
preventivas o cautelares contempladas en el Texto Refundido, proporciona una
tutela represiva, al tratar de eliminar o aminorar a posteriori el daino —patri-
monial o moral— ya producido.

Sin embargo, la medida contenida en el articulo 140 TRLPI dista de ser ex-
clusivamente indemnizatoria pues, como luego comprobaremos, desborda los
limites de la tradicional y ampliamente admitida funcién resarcitoria de la
responsabilidad civil por dafios, para alojar en su seno elementos de caracter
restitutorio que le son impropios, en una muy cuestionable formulacién.

* El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigacién «Las fronteras del derecho
de enriquecimiento injustificado» (DER2017-85594-C2-1-P), financiado por el Ministerio de Asun-
tos Econémicos y Transformacion Digital y dirigido por los profesores Pedro del Olmo Garcia y
Xabier Basozabal Arrte.

! Las dificultades derivan principalmente de lo complejo que resultard probar en muchos de estos
supuestos la concurrencia de los presupuestos que activaran la respuesta de la responsabilidad
civil. Por ejemplo, no resultara sencillo demostrar el nexo causal entre la accién del intromisor y
determinados dafios, como sucede con la menor ganancia del que explota el bien (lucro cesante)
como consecuencia de la infraccién, porque, como apunta BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la
propiedad intelectual e industrial», Practicum davios. 2019 (coord. Ana Soler Presas y Pedro Del
Olmo Garcia), Aranzadi, Navarra, 2019, p. 730, «esta, por definicién, no le ha impedido a él (o a la
persona a quien se haya cedido esa posibilidad, en exclusiva o no) seguir explotando su derecho».
2 REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», Tratado
de responsabilidad civil. Tomo II (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel Busto Lago),
Thomson-Aranzadi, 2014, versién digital (en apartado 1. Consideraciones previas), YZQUIERDO
TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad intelectual»,
Tratado de responsabilidad civil. Tomo II, (coord. Luis Fernando Reglero Campos/ José Manuel
Busto Lago), Thomson-Aranzadi, 2014, p. 1694 y ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en
la propiedad intelectual, Tesis doctoral defendida en la UCM, dir. Eduardo Serrano Gémez, Madrid,
2019, pp. 201 y 430.
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El presente estudio se va a centrar precisamente en el andalisis de los princi-
pales interrogantes juridicos que suscita la interpretacién de este precepto,
tomando como punto de referencia para ello las afirmaciones vertidas por la
STS 30.9.20193, conocida coloquialmente como la sentencia del caso «Pasapa-
labra», pues esta es la denominacién del formato televisivo que dio origen a
la contienda judicial.

Antes de comenzar a examinar las diversas cuestiones que suscita la presente
resolucion, resulta obligado sefialar ciertos datos relativos a este formato te-
levisivo y al iter procesal que siguié el caso. Los inicios de este programa se
remontan a agosto de 1996, cuando comenzé a ser televisado en el Reino Unido
bajo la denominacién The alphabet game. Producido por ITV Global Entertain-
ment Limited (en lo sucesivo, ITV) y televisado por la BBC, la duracién del
programa en la televisién britanica fue breve, poniéndose fin a su emisiéon en
marzo de 1997. Posteriormente, en julio del afio 2000, el programa fue adaptado
y emitido en Esparfia por el canal de televisién Antena 3, bajo la denominacién
«Pasapalabra». En 2005, Antena 3 dej6é de emitir el programa, que pasé a ser
retransmitido por Telecinco desde 2007 a 2019. Debido al éxito del formato,
a partir de 2011 esta cadena comenzé a emitir «Pasapalabra» en prime time,
llegando a alcanzarse en 2018 niveles de audiencia del 16% de share.

En junio de 2009 Mediaset Espafia Comunicacién SA (en lo sucesivo, Mediaset)
—titular del canal de televisién Telecinco— e ITV firmaron un contrato para
la renovacion de la licencia durante tres temporadas mas, con el consiguiente
aumento del precio de la misma. Sin embargo, meses mas tarde la primera
rompié unilateralmente la relacién contractual con ITV, por considerar que
esta ultima no era titular de los derechos de exclusiva sobre el concepto de
«El Rosco» —una de las pruebas mas caracteristicas del exitoso concurso— ni
sobre la denominacién «Pasapalabra». En consecuencia, decidié eliminar los
créditos de ITV y dejar de abonar cualquier cantidad reconocida en los acuerdos.

Asi las cosas, en diciembre de 2010 Mediaset interpuso demanda contra ITV
solicitando que se declarara la nulidad de los principios de acuerdo suscritos
por ambas partes, que tenian por objeto la licencia por parte de ITV a Me-
diaset de los derechos necesarios para la produccién y emision en Espafia del
programa de television «Pasapalabra». La demandante alegé haber incurrido
en error esencial al suscribir los acuerdos, por considerar que ITV era titular
de los derechos de formato necesarios para la producciéon y emisién del pro-
grama y de los derechos sobre su titulo, cuando realmente no lo era. Mediaset
solicits, ademas, la restitucién de las cantidades entregadas en virtud de esos
invalidos acuerdos y la condena a la demandada al pago de una indemnizacién
por los danos y perjuicios sufridos como consecuencia de los mismos, ambas
cantidades con sus respectivos intereses.

3 RJ 2019/3625.
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ITV se opuso a la demanda por considerar que no concurria la causa de nulidad
invocada y formul6 reconvencion, por entender que Mediaset habia incumplido
los acuerdos cuya nulidad pretendia. En consecuencia, solicité que se declararan
resueltos y se le indemnizaran los dafios y perjuicios derivados del incumpli-
miento. De igual forma, consider6é que la produccién y emisiéon del programa
«Pasapalabra» por la demandante durante varios anos, infringié los derechos de
propiedad intelectual de ITV sobre el formato y el titulo de ese programa, por
lo que ejercité acciones de cesacién, prohibicién, remocién e indemnizacion.

El Juzgado de Primera Instancia desestimé integramente la demanda de Media-
set y estim6 parcialmente la demanda de ITV. En concreto, declaré que Mediaset
habia incumplido los acuerdos suscritos con ITV y, lo que es mas importante a
los efectos del presente trabajo, reconocié que el uso por Mediaset del formato
y del titulo del programa «Pasapalabra» constituia una vulneracion de los dere-
chos sobre el formato y sobre la denominacién, de titularidad de ITV. Por ello,
condené a Mediaset a cesar en su conducta, con prohibiciéon de reanudarla en
el futuro, y a remover sus efectos. También condené a Mediaset a pagar a ITV
cuantiosas indemnizaciones por el incumplimiento de los contratos suscritos y a
«indemnizar a ITV por las consecuencias econémicas negativas derivadas de las
ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso del formato
y titulo de la obra «Pasapalabra» y productos de merchandising del programa
en los que se consigne la denominacién «Pasapalabra», desde el dia 1.8.2012».

Apelada la sentencia por Mediaset e impugnada por ITV, la Audiencia Pro-
vincial estimé en parte tanto la apelacion como la impugnacién, modificando
ligeramente algunas cuestiones relativas a las indemnizaciones derivadas del
incumplimiento contractual. En cualquier caso, mantuvo la condena a Media-
set a indemnizar por las consecuencias econémicas negativas derivadas de las
ganancias obtenidas por la demandada, en idénticos términos a los empleados
por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia.

Finalmente, la contienda judicial concluyé con la STS 30.9.20194, que desestimé
el recurso de casacién interpuesto por Mediaset contra la anterior sentencia de
la Audiencia Provincial. Al igual que las resoluciones de instancia, el Alto Tri-
bunal declaré que ITV era la titular de los derechos exclusivos sobre el formato
televisivo «Pasapalabra», sobre el nombre y los elementos caracteristicos del
programa y reiteré la condena a Mediaset a restituir a ITV las cuantiosisimas
ganancias obtenidas por Mediaset como consecuencia de la explotacién del
formato televisivo «Pasapalabrax»?®.

4+ RJ 2019/3625.

> Son numerosas las informaciones periodisticas que destacan el elevado rendimiento econémi-
co que gener6 este popular concurso, durante los diecinueve afios que Mediaset lo mantuvo en
antena. Véase, por ejemplo, E. C., «Telecinco pierde el programa de los 8000 euros por minuto»,
disponible en https://www.elcomercio.es/culturas/tv/desaparicion-pasapalabra-descalabra-telecinco-
20191003115356-nt.html
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I. EL CRITERIO DE LOS BENEFICIOS DEL INFRACTOR:
CASO «PASAPALABRA»

Tras una lectura detallada de la fundamentacién juridica esgrimida por el Alto
Tribunal en la sentencia que resuelve el caso «Pasapalabra», no queda duda
sobre la indiscutible relevancia e interés de la mencionada resolucién en re-
laciéon con las afirmaciones que realiza sobre la indemnizacién de danos que
aparentemente acoge el articulo 140 TRLPI. No sélo por el reconocimiento
explicito y contundente que hace esta resolucién de que el mencionado precep-
to no se limita a abarcar pretensiones indemnizatorias, extremo que ya habia
sido apuntado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia®, sino porque
realiza una relectura del articulo que lo conduce a la practica equiparacién con
sus equivalentes en sede de propiedad industrial, como tendremos ocasién de
comprobar en los apartados que siguen, dedicados precisamente al analisis de
estas complejas cuestiones.

1. INDEMNIZACI()N, RESTITUCION Y LA APLICACION DE LA CONDICTIO POR INTROMISION

Como ya hemos adelantado anteriormente, resulta loable y acertado que la
sentencia reconozca que, pese a su titulo («indemnizacién»), el articulo 140
TRLPI no se limita a proporcionar médulos para tasar el dafio que facilitan la
carga de la prueba, sino que «camufla» también soluciones propias del derecho
de enriquecimiento injustificado’.

Efectivamente, tanto la doctrina como diversas sentencias habian constatado
que, por ejemplo, la solicitud del precio de la licencia que el infractor hubiera
tenido que satisfacer de haber pedido autorizacién al titular para la explota-
cién, no siempre constituye una mera pretension indemnizatoria®. Prueba de

¢ Entre otros muchos, BASOZABAL ARRUE, X., «<Método triple de cémputo del dafio: la indemni-
zacién del lucro cesante en las leyes de proteccién industrial e intelectual», ADC, afio 1997, num.
3, p. 1276, PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de patente, Thomson-Civitas, Madrid,
2003, p. 58, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la
propiedad intelectual», cit., p. 1681, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por dafos
a la propiedad industrial», cit., versién digital (en apartado V.3.2) y MORALEJO IMBERNON,
N., «La indemnizacién de dafios en caso de infraccién de los derechos de propiedad intelectual»,
ADI, tomo 38, 2017-2108, p. 359. En el ambito de la propiedad industrial, las SSTS 3.5.2017 (RJ
2017/3271) y 3.10.2019 (RJ 2019/3925) admitieron igualmente que las reglas que dedican la Ley
de Patentes y la Ley de Marcas a la denominada indemnizacion de dafios y perjuicios incluyen sin
duda la compensaciéon por el enriquecimiento obtenido por el infractor.

7 BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 732.

8 Como apunta PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de patente, cit., pp. 58 y 76, el pre-
cio de la licencia hipotética s6lo de manera excepcional serd considerado dafio. Ahade REGLERO
CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., versiéon digital
(en apartado V.3.2), que, para que la licencia constituya un concepto indemnizatorio, sera nece-
sario constatar que el titular del derecho queria cederlo bajo licencia y no pudo hacerlo debido a
la actividad ilegitima del infractor. En contra, ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la
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ello es que, a través de este médulo, el titular obtiene en muchas ocasiones
una indemnizacién muy inferior al dafio realmente causado, hasta el punto de
que esta férmula ha sido criticada por su escaso valor desincentivador de la
lesion®. Incluso aunque la solicitud de la regalia hipotética vaya acompanada
de la peticién de los dafios emergentes y de los dafios morales, generalmente
otorgara al titular perjudicado cuotas indemnizatorias muy inferiores al dano
efectivamente sufrido!®. Solo la aparente facilidad probatoria que proporciona
este médulo!! justifica que en la mayoria de las ocasiones los titulares terminen
optando por el mismo'2.

Pero, ademas, resulta dificil sostener que, stricto sensu, el precio de la licencia
constituya un dafio infringido al titular en ciertas circunstancias, lo que sucede-
ra cuando este no explotaba el derecho en el momento de producirse la lesién, ni
tenfa intencion de hacerlo en el futuro!’. Para entender esta idea, recurriremos
a un ejemplo propuesto por BASOZABAL ARRUE: «Un compositor de obras
expresa el deseo de que sus obras no sean interpretadas ni editadas y deniega
sistematicamente las numerosas peticiones para la cesiéon de sus derechos sobre
las mismas. Si (...) un empresario decide interpretarlas, ¢existe realmente un
dano para el compositor que consista en lo que hubiera cobrado por cederlas

propiedad intelectual, cit., pp. 424 y ss., para quien la naturaleza juridica de la férmula de la regalia
hipotética es siempre resarcitoria.

® YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad
intelectual», cit., p. 1653.

10 De hecho, reconocen YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «<Responsabilidad civil por
dafios a la propiedad intelectual», cit., p. 1645, que dificilmente el titular del derecho va a quedar
satisfecho cuando el infractor se limita a pagar el costo, segtn tarifa, de una explotacién regular y
consentida como cualquier otro licenciatario legitimo. Precisamente por ello ESPIN GRANIZO, J.,
«De nuevo sobre dafios morales. Una sentencia con luces y sombras para la propiedad intelectual»,
disponible en http://hayderecho.com/2016/04/19/de-nuevo-sobre-danos-morales-una-sentencia-con-
luces-y-sombras-para-la-propiedad-intelectual/, conceptua la regalia hipotética como «el caramelito
de consolacién».

' REGLERO CAMPOS, L. F, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit.,
versién digital (en apartado V.3.1), BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual
e industrial», cit., p. 749 y MORILLO GONZALEZ, F., Las acciones civiles y el procedimiento de
tutela administrativa de la propiedad intelectual, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2020, p. 161 admiten
que, pese a que el médulo de la licencia o regalia hipotética proporciona cuotas indemnizatorias
mas bajas, presenta como contrapunto mayores facilidades de prueba. En la jurisprudencia, la
STS 29.2.2016 (RJ 2016/542) afirmé al respecto: «precisamente la jurisprudencia ha configurado
la regalia hipotética como opcién para solventar los problemas de prueba y asegurar una indem-
nizacién sin necesidad de probar en concreto el dafio causado». Ratifican la facilidad probatoria
consustancial a este médulo, entre otras muchas, las SSAP Madrid (Seccién 28%) 6.2.2017 (AC
2017/462), SAP Alicante (Seccién 8%) 18.7.2019 (AC 2019/1193) y SAP Murcia (Seccién 4%) 14.11.2019
(AC 2020/85). Sin embargo, advierte CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141
LPI», Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (coord. Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano),
Tecnos, 3* ed., 2007, pp. 1695-1696, que, en la practica, la jurisprudencia ha sometido el médulo de
la regalia hipotética a una exigencia de prueba de existencia real del dafio muy parecida a las otras
formas de reparacién. Ademas, lo que si que tendra que acreditarse en el caso de la regalia, es su
precio de mercado, tarea que, como reconoce el mencionado autor (p. 1697), no siempre sera facil.
2. CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1693.

13 PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de patente, cit., p. 65.
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o en las ganancias, (...). Sin duda podriamos hablar del dafio moral que causa
la violacién del silencio deseado, de una accién de enriquecimiento por la in-
tromision (...), pero ¢podria afirmarse que de no haberse dado la intromisién
él hubiera obtenido un lucro derivado de la cesién o explotacién de su obra o,
al menos, equiparable a este, y que precisamente ha sido dicha intromisién la
que lo ha frustrado?»'.

Ello explica que puedan localizarse sentencias no muy recientes que rechazaron
restituir el precio de la licencia a su titular, tras constatar que este no explotaba
la marca ni tenia intenciéon de hacerlo en el futuro o que, de acuerdo con las
circunstancias del caso, no era previsible que el titular del derecho hubiera
concedido la licencia al infractor’. Tales afirmaciones, dificiles de encontrar
en sentencias actuales, resultan intachables si contemplamos el precio de la
licencia como una auténtica medida indemnizatoria!.

Efectivamente, si consideramos que el articulo 140 TRLPI contempla la licencia
como una medida para la reparaciéon de un dafio del titular del derecho usur-
pado —como lo hacen estas resoluciones—, de acuerdo con las reglas civiles
generales debera denegarse la indemnizacién de dafos si no se logra probar que
el titular del derecho pretendia licenciarlo y que fue la accién del intromisor
la que impidi6 obtener ese valor. Asi las cosas, la razén que justifica el que, en
tales circunstancias, el infractor finalmente haya de restituir al titular el precio
de la licencia que se ahorré hay que buscarla en el ambito del enriquecimiento
injusto: la licencia ha de restituirse porque es lo que el infractor ha usurpado
al titular del derecho, con independencia de que el titular lo explotara cuando
se produjo la intromisién!’. En tal caso, como apunta REGLERO CAMPOS,
nos encontrariamos ante un enriquecimiento negativo, pues, a diferencia del

14 BASOZABAL ARRUE, X., «Método triple de cémputo del dafio: la indemnizacién del lucro
cesante en las leyes de proteccién industrial e intelectual», cit., pp. 1289-1290.

15 Sobre el particular, véase las SSTS 9.12.1996 (RJ 1996/8787) y 31.5.2002 (RJ 2002/6753). En
el primer supuesto (caso «Chanel»), no era previsible que la demandante hubiera concedido una
licencia a la demandada pues «no comerciando la misma con productos de la marca «Chanel»,
mal podia concedérsele licencia para la utilizacién de dicha marca (...) por carecer de sentido que
en un establecimiento asi designado no se vendieran productos de la marca anunciada y si de
otras distintas». En el segundo supuesto (caso «Petrossian»), la politica comercial de la empresa
era controlar directamente los locales, sin conceder licencias.

1© REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit.,
versién digital (en apartado V.3.1) y MORALEJO IMBERNON, N., «La indemnizacién de dafos
en caso de infraccion de los derechos de propiedad intelectual», cit., pp. 365-366.

17 PORTELLANO DIEZ, P,, La defensa del derecho de patente, cit., p. 75, LOBATO, M., «La proteccién
de los derechos de propiedad intelectual en la jurisdiccién civil», Bird & Bird, 2008, disponible en
https://www.twobirds.com/es/news/articles/2008/protecci%C3%B3n-derechos-propiedad-intelectual-
jurisdicci%C3%B3n-civil, BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial»,
cit., pp. 744 y 750 y GARCIA VIDAL, A., «Caso Pasapalabra: formato televisivo, vulneracién de
la propiedad intelectual y dafios del infractor», disponible en https://www.ga-p.com/publicaciones/
caso-pasapalabra-formato-televisivo-vulneracion-de-la-propiedad-intelectual-y-danos-del-infractor/,
p. 2 (segun pdf). Por su parte, la STS 31.5.2011 (RJ 2011/3999) reconoce que «la aplicacién de la
regalia hipotética (...) opera en el campo del enriquecimiento injusto y no en el resarcitorio del
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enriquecimiento positivo, el infractor ha evitado un gasto que se habria tradu-
cido en una disminucién de su patrimonio ‘4.

En definitiva, pues, dadas las irregularidades indemnizatorias que causa el
moédulo de la licencia hipotética (dafios que quedan sin indemnizar y resarci-
miento de dafios no ocasionados) solo puede explicarse desde la perspectiva
del enriquecimiento injustificado.

Sin embargo, es necesario apuntar también que mal podria el Derecho del en-
riquecimiento injustificado ofrecer una respuesta satisfactoria a esta cuestion si
su operatividad se hace depender de sus clasicas y tradicionales caracteristicas,
a saber: el enriquecimiento de una persona con el correlativo empobrecimiento
de otra sin que medie una justa causa para dicho movimiento o desplazamien-
to patrimonial, siempre que no exista una accién principal que satisfaga los
intereses del demandante. Si bien se trata aun en la actualidad de la nocién
mas empleada y extendida del enriquecimiento injustificado!’, la doctrina mas
autorizada ha apuntado desde hace décadas, con buen criterio, que una accién
de caracter general como la anteriormente definida, esta pensada para abordar
un tipo especifico de conflictos, en particular, aquellas pretensiones restitutorias
que derivan de los contratos?’. El enriquecimiento sin causa clasico deja fuera

dano» y la STS 5.12.2012 (RJ 2013/199) admite que se trata de «una remuneracién con equitativas
funciones, propias de una condictio por intromision».

18 Véase, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., versién digital (en apar-
tado V.3.2).

9 Denuncia que asi sucede respecto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, VENDRELL CER-
VANTES, C., «El enriquecimiento injustificado en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supre-
mo», Enriquecimiento injustificado en la encrucijada: historia, derecho comparado y propuestas de
modernizacion, (dir. Pedro Del Olmo Garcia y Xabier Basozabal Arrtie), Aranzadi Thomson-Reuters,
Navarra, 2017, pp. 284 y ss.

20 El Codigo civil espanol, inspirado en el Code napoleénico, no previé en su texto una regulaciéon
para el Derecho del enriquecimiento injustificado. En su lugar, consagré la causa como elemento
esencial para la validez de las obligaciones convencionales y, por tanto, la nulidad de aquellas que
carecieran de este requisito. Asi lo han constatado, entre otros, DIEZ-PICAZO, L. y GULLON, A,
Sistema de derecho civil. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa. Respon-
sabilidad extracontractual, vol. 11, t. 2, 11* ed., Tecnos, Madrid, 2015, pp. 302-304. Esto llevé a la
doctrina, en sus inicios, a relacionar intimamente la instituciéon del enriquecimiento injustificado
con la figura de los contratos y cuasicontratos, tal y como lo plantearon NUNEZ LAGOS, R., El
enriquecimiento sin causa en el derecho espaiiol, Reus, Madrid, 1934, pp. 15-16, 17-22, 107-154 y
LACRUZ BERDEJO, J. L., «Notas sobre el enriquecimiento sin causa», RCDI, 1969, pp. 569-603.
Los citados autores defendieron que la condictio sine causa generalis (que englobaba todos los
supuestos restitutorios) se encontraba regulada en el articulo 1901 CC. En contra se pronuncié
DIEZ-PICAZO, L.: «basta tener presente la idea de que esa supuesta condictio sine causa generalis
derivada del articulo 1901 tendria que ser siempre una condictio de prestacién, lo que impide la
verdadera condictio sine causa generalis en los casos de apropiacién o utilizacién de bienes ajenos.
Las acciones del propietario frente a los usurpadores o autores de intromisiones podran tener otro
fundamento, pero no el articulo 1901» (véase, DIEZ-PICAZO, L., «La doctrina del enriquecimiento
injustificado», Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa, M. De la Camara y L. Diez-Picazo,
Civitas, Madrid, 1988, pp. 33-34 y 108-116). Actualmente la doctrina del Tribunal Supremo insiste
en la existencia de una accién general de enriquecimiento injustificado, si bien con un fundamento
normativo distinto al empleado por NUNEZ LAGOS, R. y LACRUZ BERDEJO, J. L.; asi lo des-
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de su alcance otros tipos de pretensiones restitutorias, como sucede precisa-
mente con la utilizacién indebida de bienes ajenos que se aprecia en el caso
bajo examen?!.

Para demostrar la afirmacién anterior, volvamos de nuevo al ejemplo del titular
del derecho que, en el momento de producirse la infraccién, no lo explotaba
ni pretendia hacerlo en el futuro. Bajo la visién clasica del enriquecimiento
sin causa no sera posible identificar uno o méas de los requisitos indispensa-
bles de la accién general. En efecto, partiendo de la infraccién del derecho
de la propiedad intelectual, el infractor se enriquece negativamente por la
utilizaciéon ilegitima del derecho de autor ajeno, mientras que el titular de
dicho derecho que no ha recibido ninguna compensacién econémica por la
explotacién indebida que realiza el infractor probablemente no experimenta-
ra ningdin movimiento o desplazamiento patrimonial por lo cual, sera dificil
sostener que este se ha empobrecido??, en cuyo caso, la referida accién no
seria procedente por no apreciarse correlatividad alguna entre el pretendido
empobrecimiento del titular del derecho con el enriquecimiento del infractor?.
De hecho, como se mencionara mas adelante, tal infracciéon, como parece ser
el caso de la utilizacién del formato «Pasapalabra» por parte de Mediaset,
lejos de empobrecer a ITV como titular del derecho de propiedad intelectual,
puede incluso redundar en su beneficio. En tal supuesto, esto es, cuando el
titular del derecho vea acrecentado su patrimonio a partir de la infracciéon a
su derecho, resultara incluso mas claro la improcedencia de la accién general
de enriquecimiento injusto.

Esta es una de las principales razones que motivé a la doctrina nacional a recon-
siderar desde sus fundamentos la institucién del enriquecimiento injustificado
de tal forma que pueda ofrecer soluciones diferentes, bajo una construccién
ciertamente distinta a aquella empleada tradicionalmente, como tendremos
ocasion de exponer y desarrollar mas adelante.

taca VENDRELL CERVANTES, C., «La accién de enriquecimiento injustificado por intromisién
en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», ADC, tomo LXV, fasc. III, 2012,
pp. 1118-1119.

2l En este sentido, sefiala DIEZ-PICAZO, L., La doctrina del enriquecimiento injustificado, Civitas,
Madrid, 1987, pp. 106-108, que, naturalmente, la clasica doctrina del enriquecimiento injustificado
estad vetada para ofrecer soluciones generales.

22 Lo explican DIEZ-PICAZO, L. y GULLON, A., con claridad: «La existencia de un enriquecimiento
de una persona por otra no seria suficiente para fundar la pretensién de enriquecimiento. Es ne-
cesario que el enriquecimiento se produzca a costa de otro. El que no sufre este empobrecimiento
no tiene interés, porque nada ha perdido. El empobrecimiento es una pérdida pecuniariamente
apreciable: puede consistir en un valor salido del patrimonio del reclamante, en un trabajo efec-
tuado o en la pérdida efectiva de un lucro cierto y positivo» (véase DIEZ-PICAZO, L. y GULLON,
A., Sistema de derecho civil. Contratos en especial. Cuasi contratos. Enriquecimiento sin causa.
Responsabilidad extracontractual, cit., p. 326).

2 Por su parte, dicho nexo de causalidad si que seria verificable en el marco del Derecho de dafios,
en caso de considerar la licencia hipotética como un mero médulo indemnizatorio.
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De igual forma, resulta discutible el cardcter meramente indemnizatorio de los
beneficios obtenidos por el infractor, la partida que ITV —sociedad titular del
derecho— solicité que le fuera restituida por la infractora —Mediaset— en el
caso resuelto por la STS 30.9.20192%. La devolucién de los beneficios obtenidos
por el infractor al titular del derecho reconocida expresamente por la senten-
cia que se comenta solo puede entenderse desde la 6ptica del enriquecimiento
injustificado, como se han encargado de demostrar voces autorizadas en la
doctrina.?® Ahora bien, la doctrina también ha constatado los nada despreciables
inconvenientes que genera la restitucién de este beneficio.

En primer lugar, han sido destacadas las dificultades que conlleva el calculo del
concreto beneficio que se le ha de restituir al titular pues, en muchas ocasio-
nes, ese beneficio no deriva exclusiva y automaticamente de la infraccién del
derecho, sino que es obtenido dentro de un proceso productivo que lo propicia
e incrementa?®. Como en el proceso productivo intervienen una pluralidad de
factores (capital, trabajo, promocién de productos), resultara muy dificultoso
deslindar qué parte de la ganancia corresponde a cada uno de aquellos. Pre-
cisamente por ello, en la STS 19.5.2004?%7, en un caso de comercializacién con
signo distintivo falso de prendas de vestir de una marca de prestigio («Lacoste»)
por una gran superficie, el tribunal rechazé la restitucion del precio integro de
las prendas vendidas por la demandada con su marca falsamente —cantidad
solicitada por la demandante—, limitandose a restituir el beneficio neto con-
seguido por el infractor tras restar los costes de fabricacién.

En el caso de la sentencia que se comenta, hay que advertir que el formato
originario del programa habia cambiado en gran medida con el paso de los
anos, lo que seguramente redundé en su prolongado éxito televisivo y en los
subsiguientes beneficios econémicos derivados de su explotacién. De hecho, se-

24 RJ 2019/3625. MORILLO GONZALEZ, F, Las acciones civiles y el procedimiento de tutela admi-
nistrativa de la propiedad intelectual, cit., p. 160, al referirse a esta sentencia, afirma que el criterio
acogido por esta resolucién es «tan novedoso como discutible».

23 DIEZ-PICAZO, L., <Comentario al articulo 125 LPI», Comentario a la Ley de Propiedad Intelectual,
(coord. Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano), 1* ed., Tecnos, 1989, p. 1696, REGLERO CAMPOS,
L. F, «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit., versién digital (en aparta-
dos V.3.1 y V.3.2), BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit.,
p. 730 y MORILLO GONZALEZ, F., Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa
de la propiedad intelectual, cit., p. 159. La sentencia objeto del presente comentario, admite igual-
mente en el Fundamento de Derecho Tercero, al referirse a la solicitud del lucro obtenido por el
infractor, que «esta tercera opcién constituye en realidad una restitucién propia de una condictio
por intromisién. 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 infraccién».
26 CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., pp. 1699-1700, REGLERO
CAMPOS, L. F,, «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit., versiéon digital
(en apartado V.3.1), BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit.,
p. 731 y MORILLO GONZALEZ, F., Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa
de la propiedad intelectual, cit., pp. 159-160.

27 RJ 2004/2886.
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gun la infractora (Mediaset), «<EL Rosco»- elemento esencial del programa— no
fue ideado por ITV. Pese a ello, el Alto Tribunal condené a Mediaset a restituir
todos los beneficios obtenidos, en lugar de limitarlos a los generados exclusi-
vamente gracias a la infraccién realizada, probablemente por la gran dificultad
inherente a la realizaciéon de esta operacién. El problema es que una medida
de tales proporciones no solo permite blindar y reforzar la posicién del titular
del derecho de propiedad intelectual debido a su indiscutible efecto disuasorio,
sino que presenta evidentes implicaciones punitivas?®. Ello es debido a que a
la obtencién de ese ingente beneficio contribuyeron ciertos factores exégenos
a la actividad del titular, como la propia iniciativa o creatividad del infractor
o la promocién publicitaria del concurso, que fueron ignorados por la resolu-
cién objeto del presente comentario®. Es mas, como oportunamente observa
PORTELLANO DIEZ, «el examen del mercado nos indica que casi nunca dos
agentes —en nuestro caso, titular de la patente e infractor— operan con el
mismo grado de eficiencia»3°.

En segundo lugar, se ha criticado en aquellos supuestos en los que, como sucede
en el presente caso, la cuantia de los beneficios del infractor sea muy superior
a la cuantia de los danos que haya experimentado el titular, que la totalidad
de esa cantidad haya de ser absorbida por el titular3!. Es mas, en tales circuns-
tancias, la restitucién de la ganancia obtenida al titular del derecho usurpado
incluso podria llegar a enriquecerle3?. Por ello, no falta razén a los que afirman
que la aplicaciéon de una medida tan contundente —y afiadimos nosotras, con
ciertos tintes punitivos— probablemente haya de ir acomparfiada de la exigen-

2 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., «<Importe de la indemnizacién de dafos y perjuicios que
Mediaset debe a ITV, titular del programa de television Pasapalabra, por la explotaciéon sin licencia
del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de septiembre (RJ 2019,3625)», Cuadernos Civitas
de Jurisprudencia Civil, aho 2020, num. 114, p.156.

2 Consideran que, en tales circunstancias, la restitucién del beneficio del infractor se aproxima
a una indemnizacién punitiva SERRANO GOMEZ, E., «Los dafios punitivos en la propiedad in-
telectual», Limites entre el derecho sancionador y el derecho privado: davios punitivos, comiso y res-
ponsabilidad patrimonial derivada de infracciones administrativas, (coord. Manuel Gémez Tomillo/
Antonio Maria Javato Martin/ Patricia Tapia Ballesteros), Lex Nova, 2012, p. 72, YZQUIERDO
TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad intelectual», cit.,
p. 1659 v BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 731
(idem en «Método triple de cémputo del dafo: la indemnizacién del lucro cesante en las leyes de
proteccion industrial e intelectual», cit., p. 1278).

30 PORTELLANO DIEZ, P, La defensa del derecho de patente, cit., p. 75.

3t DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extra-
contractual, Civitas, 2011, p. 26 y SERRANO GOMEZ, E., «Los dafios punitivos en la propiedad
intelectual», cit., p. 73.

32 DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracon-
tractual, cit., p. 26 y BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit.,
p. 734. Sobre el particular, sefiala la STS 30.9.2009 (RJ 2010/654), «(...) el resarcimiento tiene por
finalidad revertir el patrimonio afectado a la situacién en que se encontraria de no haber mediado
el incumplimiento (...), pero no procurar una ganancia o un enriquecimiento al perjudicado. Se
reparan, pues, los dafios efectivamente sufridos y no se reconocen en nuestro Derecho los llamados
dafios punitivos ni la reparacién actia como una pena privada o sancion civil (...)».
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cia de culpa grave o dolo al infractor3?, requisito que, como es sobradamente
conocido, no es exigido jurisprudencialmente para la viabilidad de la clasica
accién de enriquecimiento sin causa y, que como se explicara a continuacién,
tampoco es, en principio, requerido por la condictio por intromision.

En tercer lugar, se ha verificado que, aunque la entrega al titular de los bene-
ficios obtenidos por el infractor no pueda ser considerada, bajo ningin con-
cepto, como una medida indemnizatoria, también resulta dificil su encaje en
una clasica accién de enriquecimiento injusto, tal y como ha sido concebida y
disefiada por la doctrina y jurisprudencia tradicionales. No solo porque, como
se ha dicho, cuando la entrega de los beneficios se aproxime a una medida
punitiva, por exceder su cuantia de forma clara y considerable al perjuicio
sufrido realmente, resultaria mas adecuado la exigencia de la culpa grave o
del dolo propia de aquellas, sino porque en algunos casos a los que nos refe-
riremos mas adelante, el enriquecimiento del infractor no llevara aparejado el
empobrecimiento del titular, sino todo lo contrario.

Por todos estos motivos, valoramos positivamente el hecho de que la sentencia
que aqui se comenta opte por apartarse de la clasica y limitada doctrina del
enriquecimiento injusto para referirse directamente a la denominada condictio
por intromisién; sin embargo, resultan cuestionables algunos de los términos
en los que hace aplicacién de la misma. Veamoslo a continuacioén.

La condictio por intromision tiene su origen en el Derecho germéanico y obedece
a lo que la doctrina ha denominado la visién tipolégica del enriquecimiento
injustificado?*. Este nuevo enfoque lo que plantea es la necesidad de abordar
cada pretension restitutoria de forma diferenciada, dependiendo del «tipo» de
conflicto de que se trate, sea porque, por ejemplo, el enriquecimiento proviene
de: i) una prestacién, como sucede en los casos en que una relacién obligato-
ria es nula o anulada; iii) una mejora o impensas, como se aprecia cuando se
edifica en suelo ajeno de buena fe, o bien; iii) una intromisién, como resulta
de la utilizaciéon de bienes o derechos ajenos sin la debida autorizacién de su
legitimo titular. Precisamente este ultimo tipo de enriquecimiento es el que da
lugar a la condictio por intromisién?.

33 PORTELLANO DIEZ, P, La defensa del derecho de patente, cit., p. 65 y BASOZABAL ARRUE, X.,
«Dafos a la propiedad intelectual e industrial», cit., pp. 731, 734 y 749.

3 BASOZABAL ARRUE, X., «Tres modelos para una regulacién actual del enriquecimiento injus-
tificado: unitario, tipolégico, fragmentado», InDret, nim. 4, Barcelona, 2018, pp. 36-38.

3 De esta manera, se desincentiva el examen del enriquecimiento injustificado como una accién
general capaz de abarcar todos los posibles tipos de enriquecimientos o como un principio gene-
ral del Derecho. En su lugar, se reconoce el enriquecimiento injustificado como una figura con
sustantividad propia, en lugar de aquella rezagada doctrina de caracter residual. Para un analisis
pormenorizado de la existencia de las distintas condiciones en Derecho espafiol vid. BASOZABAL
ARRUE, X., Enriquecimiento injustificado por intromisién en derecho ajeno, Civitas, Madrid, 1998,
pp. 209-221 y VENDRELL CERVANTES, C., «La accién de enriquecimiento injustificado por intro-
misién en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», cit., pp. 1127-1129.
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Las implicaciones de esta aproximacién son significativas. A diferencia de la
clasica accion por enriquecimiento injustificado, para verificar la concurrencia
de dicha figura no sera necesario constatar un empobrecimiento por parte del
titular del derecho infringido, cuyo patrimonio, como se ha dicho, puede no
sufrir cambio alguno como resultado de la infraccién o incluso verse incre-
mentado?®; consecuentemente, no sera necesario comprobar un desplazamiento
patrimonial que sea correlativo al que experimente el infractor. De hecho, se
desestima a su vez la necesidad de comprobar la tradicional ausencia de causa
ya que, la accién se fundamenta en el denominado contenido atributivo de los
derechos (Zuweisungsgehalt), en virtud del cual, los beneficios que se derivan de
la utilizacién o goce de un determinado bien o derecho pertenecen en exclusiva
a su legitimo titular, por cuanto este cuenta con un monopolio de explotacién
sobre el mismo?¥’.

En este analisis, es indispensable destacar que los beneficios que se desprenden
de la infraccién no se corresponden necesariamente con la ganancia neta como
producto de la iniciativa y el esfuerzo del infractor, sino que se concretan en
el valor de uso del derecho, esto es, aquel precio que el infractor deberia haber
pagado para explotar licitamente el derecho ajeno en cuestién, el cual puede
ser cotejado conforme a su precio usual en el mercado?®.

Por tanto, con la condictio por intromisién, no se pretende otra cosa distinta
que asignar correctamente el valor de uso (v. gr. el beneficio que resulta de la
utilizaciéon de un derecho con contenido atributivo), de tal manera que, si con-
forme al Ordenamiento juridico vigente este pertenece al titular del derecho, le
sea simplemente reintegrado a través de la restitucién, en caso de haber sido
usurpado por otro¥.

Basta, entonces, comprobar que se ha producido la infraccién, intromisién o
usurpacion efectiva del derecho con contenido atributivo, como es el caso de los
derechos de propiedad intelectual, para que sea viable interponer la condictio
por intromisién y que, como consecuencia, se restituya tinicamente el valor de

36 Motivo por el cual, a su vez, la accién de responsabilidad civil por dafios podria no ser proce-
dente en estos supuestos.

37 BASOZABAL ARRUE, X., Enriquecimiento injustificado por intromisién en derecho ajeno, cit.,
pp. 292 y ss. y 321 y ss., DIEZ-PICAZO, L., «<La doctrina del enriquecimiento injustificado», cit.,
pp- 94 y ss.,, WILBURG, W., Die Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung nach oOsterreichis-
chem und deutschem Recht, Leuschner & Lubensky, Graz, 1934, CAEMMERER, E., «Bereicherung
und unerlaubte Handlung», Festschrift fiir Ernst Rabel, (coord. Doélle, Rheinstein y Zweigert), vol.
I, Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen, 1954, pp. 340-352 y VENDRELL CERVANTES, C., «La accién
de enriquecimiento injustificado por intromisién en los derechos al honor, a la intimidad y a la
propia imagen», cit., pp. 1118, 1124 y 1127.

33 BASOZABAL ARRUE, X., Enriquecimiento injustificado por intromisién en derecho ajeno, cit.,
pp. 197-202 y 221 y ss.

39 Se trata esta de la funcién de la condictio por intromisién. En este sentido, BASOZABAL ARRUE,
X., Enriquecimiento injustificado por intromision en derecho ajeno, cit., pp. 88-93.
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uso del derecho usurpado. Dicho valor de uso se corresponde sin dificultades
con el arriba expuesto médulo de la licencia o regalia hipotética, en la que la
condictio por intromisién encuentra un primer limite a su alcance sin incurrir
en contradicciones légicas. Dicho de otra forma: siempre y cuando el propdsito
de la accién se limite a reintegrar el patrimonio del titular del derecho infrin-
gido, la accién podra prescindir de cualquier juicio de imputacién subjetiva“.

Sin embargo, en la STS 30.9.20194! el Tribunal no se limita a restituir al ti-
tular el valor de uso del derecho usurpado (el precio de la licencia), sino que
opta por sefialar que, como consecuencia del referido contenido atributivo del
Derecho de propiedad intelectual, el titular de aquel tiene derecho a cualquier
rendimiento obtenido por el infractor y con ello condena a Mediaset a «indem-
nizar» por las consecuencias econémicas negativas derivadas de las ganancias
obtenidas por la demandada, sin ofrecer luz alguna sobre los motivos que le
llevan a otorgar tan extensa medida*.

Tal como se ha explicado, dicha afirmacién y dicho resultado superan inusi-
tadamente el estdndar de la funcién reintegradora de la condictio, asi como
la medida de restitucion en virtud del contenido atributivo de los derechos.
Si bien el Tribunal procura desvincular su pronunciamiento de cualquier
nocién punitiva, lo cierto es que la absorcién de la totalidad de la ganancia
del intromisor desborda los limites de la estricta reintegracién del derecho a
su legitimo titular. Esta posiciéon nos dirige, entonces, hacia el campo de la
prevencién y la punicién, en atencién a lo cual, como defiende la doctrina,
habria lugar a exigir la prueba de una conducta dolosa o, al menos gravemen-
te negligente en la infraccién*, esto es, introducir un juicio de imputacién
subjetiva que no corresponde a la condictio por intromisién sino de forma
excepcional .

4 VENDRELL CERVANTES, C., «La accién de enriquecimiento injustificado por intromisién en los
derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen», cit., pp. 1182-1183, BASOZABAL ARRUE,
X., Enriquecimiento injustificado por intromision en derecho ajeno, cit., pp. 88, 98-99, 262—267 y
CAEMMERER, E., «Bereicherung und unerlaubte Handlung», cit., pp. 353-360.

41 RJ 2019/3625.

4 La STS 30.9.2019 (RJ 2019/3625) sefiala que: «lo relevante es el beneficio que obtuvo el infrac-
tor y que no le correspondia obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explotacién del
derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento juridico otorga a este una accién
para obtener la restitucién de ese rendimiento ilicitamente obtenido por quien usurpé su posicién
juridica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor» (la negrita
es nuestra).

4 Afirma al respecto BASOZABAL ARRUE, X., «Daiios a la propiedad intelectual e industrial»,
cit., p. 731: «Una cosa es aceptar que no se necesite la imputaciéon subjetiva cuando la sancién
se limite a restituir el valor de lo que se ha usurpado (lo que hubiera costado obtenerlo en el
mercado), y otra que tampoco sea necesaria cuando se trate de adoptar una medida de caracter
punitivo, esto es, de quitar al intromisor el fruto de su iniciativa (restitucién del beneficio neto
obtenido con una accién en la que, ademas del uso ilicito del derecho ajeno, concurren otros
muchos elementos...)».

44 BASOZABAL ARRUE, X., Enriquecimiento injustificado por intromision en derecho ajeno, cit.,
p. 99-100.
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En otras palabras, hubiera sido necesario que la resolucién hubiera analizado
especificamente el dolo del infractor como elemento que permite a la condictio
por intromision perseguir los lucros de aquel, para que se considerara cerrado
correctamente el juicio sobre el amplio alcance de la respuesta restitutoria que
ofrece la sentencia bajo analisis.

La anterior interpretacién parece conjugar de mejor manera el contenido del
articulo 140.2.a) TRLPI cuando especifica «los beneficios que el infractor haya
obtenido por la utilizacién ilicita», entre las llamadas consecuencias econémicas
negativas. Si tales beneficios se corresponden necesariamente con las ganancias
del infractor, un elemento adicional deberia entrar en juego para que la preten-
sién restitutoria pueda alcanzar dicha ganancia en el contexto de la condictio
por intromisién. Insistimos: a nuestro juicio, su correcta fundamentacién hu-
biera exigido constatar la concurrencia de dolo en el infractor, por cuanto es
manifiesto que con dicha medida no se repara ni se reintegra, sino que (mas
probablemente) con ella se disuade o se castiga. Solo entonces la restitucién
abarcara todos los beneficios del infractor.

Para terminar este subapartado solo falta hacer referencia a un problema doc-
trinal clave en este &mbito, como es decidir la complicadisima cuestién sobre
si la accién de enriquecimiento injusto tiene caracter subsidiario en nuestro
ordenamiento.

La sentencia comentada no propone en su texto, ni siquiera de forma tangencial,
la cuestion del difuso requisito de la subsidiariedad de la accién de enriqueci-
miento injustificado. Pese a lo anterior, consideramos que la aplicacién que la
STS 30.9.2019% realiza de la accién, desvela implicitamente la posicion del Tri-
bunal sobre esta materia, favorable a prescindir de este cuestionable requisito.
En efecto, si la aproximacion tipolégica del enriquecimiento injustificado ha de
ser tomada en serio, la consecuencia légica que ha de seguirse es abandonar
la genérica exigencia de dicho indeterminado requisito?.

No existen dudas sobre la jerarquia y especialidad normativa que en el orden
juridico reviste el articulo 140 TRLPI frente a las vicisitudes y conflictos que
surgen en torno a la propiedad intelectual. Estas dos caracteristicas hacen

4 RJ 2019/3625.

4% PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de patente, cit., p. 58, rechaza la consideracién
de la accion de enriquecimiento como remedio subsidiario. Igualmente, BASOZABAL ARRUE, X.,
«La subsidiariedad de la accién de enriquecimiento injustificado: pautas para salir de un atolla-
dero», RDC, vol. VI, num. 2, 2019, apunta que esta caracteristica, que con frecuencia se predica
de la clasica accion general de enriquecimiento injusto, resulta en numerosas imprecisiones y
encubre una serie de conflictos que conviene tratar de manera especifica. Por su parte, reconoce
VENDRELL CERVANTES, C., «El enriquecimiento injustificado en la jurisprudencia reciente del
Tribunal Supremo», cit., pp. 284 y ss., que la subsidiariedad de la accién es el gran obstaculo para
la verdadera modernizacién del enriquecimiento injustificado.
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que su aplicacién sea preferente respecto de cualquier principio general de
enriquecimiento injustificado, conforme a las reglas generales de interpreta-
cién y aplicacién de las normas. Ahora bien, ello no significa que la accién
de restitucion deba ser descartada en este contexto, como ha puntualizado la
doctrina que ha analizado el mencionado precepto. Ya sea porque se entienda,
como luego tendremos ocasién de desarrollar, que la norma contempla tan
solo una accién de danos (en cuyo caso la acciéon de enriquecimiento podria
tener cabida por la via del articulo 138 TRLPI), o porque se considere que,
al igual que sucede en el ambito de la propiedad industrial, el precepto acoge
ambas pretensiones (la accién de responsabilidad civil —cuando se solicite la
reparacion del dafio emergente, el dafio moral o el lucro cesante— y la accién
de enriquecimiento injustificado —cuando se solicite la restitucién del precio
de la licencia o de la cuantia de los beneficios obtenidos por el infractor—),
dicho precepto abre las puertas a un complejo concurso de acciones*, por lo
que, siguiendo la explicacién de BASOZABAL ARRUE, ante tal escenario sera
necesario determinar si ellas son acumulativas o alternativas. De acuerdo con
el autor, cuando la pretensiéon material de la posible accién de dafos y la de
enriquecimiento injustificado por intromisién sean distintas podran ser acu-
muladas vy, por ello, presentadas simultaneamente respetando la sustantividad
e independencia de cada una de ellas. En este orden de ideas, no se plantea un
problema de subsidiariedad. Por su parte, cuando tales acciones se concreten
en una misma pretensiéon material, el demandante debera escoger entre las
alternativas sin ningin orden de prelacién, en cuyo caso tampoco se plantea
un problema que deba resolverse a través de la subsidiariedad .

En nuestro supuesto, el Tribunal resuelve esta cuestién sin necesidad de recurrir
a la pretendida subsidiariedad del enriquecimiento injustificado en general y de
la condictio invocada en particular. La STS 30.9.2019% parece interpretar que
en el texto del articulo 140 TRLPI se regula de manera especifica un médulo
restitutorio (mas adelante volveremos sobre esto), cuya pretension material
afirma que es sustancialmente distinta a la indemnizacién de un dafio propia-
mente dicho; es decir, la sentencia parece decantarse por la naturaleza resti-
tutoria y no indemnizatoria de ‘los beneficios obtenidos por el infractor’ y, en
consecuencia, permite la restitucion a través de la condictio por intromision.
Resulta desafortunado, sin embargo, que haya omitido toda referencia a la
posible acumulacién o alternatividad a la que hubiera lugar frente a cualquier

4 En general, respecto al concurso de pretensiones: PANTALEON PRIETO, F., Voz «Concurso
de pretensiones (Derecho Civil)», Enciclopedia Juridica Bdsica Civitas, Civitas, Madrid, 1995, I,
pp. 1369-1371.

4 BASOZABAL ARRUE, X., «La subsidiariedad de la accién de enriquecimiento injustificado:
pautas para salir de un atolladero», cit., pp. 107-108 y 119-123. Por su parte, PASQUAU LIANO,
M., «Comentario a la STS de 19 de febrero de 1999», CCJC, nam. 50, 1999, p. 896, si bien plantea
que no se trata de un problema de subsidiariedad de la accién de enriquecimiento injustificado,
considera que el referido concurso de pretensiones es alternativo y no acumulativo.

4 RJ 2019/3625.
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otra partida estrictamente indemnizatoria*®®. De momento, dejamos planteada
esta cuestion, sobre la que volveremos mas adelante.

2. LA COMPARACION CON LA REGULACION DE LOS REMEDIOS CONSAGRADOS EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

A lo largo de la sentencia son constantes las remisiones que realiza el Alto
Tribunal a la reglamentacién de las leyes de Patentes y de Marcas sobre la
materia (en concreto, a la «indemnizaciéon» derivada de la infraccién de los
derechos de propiedad industrial). El problema es que, al pretender proporcio-
nar una interpretacién del articulo 140 TRLPI en armonia con sus homélogos
en patentes o marcas, la sentencia desconoce que uno (propiedad intelectual)
y otros derechos (patentes y marcas) disfrutan de distinta regulacién positiva,
pues son muy significativos los «matices» incorporados por el legislador a la
primera version de las leyes de patentes y marcas que resulté de la trasposicién
de la Directiva 2004/48, lo que aleja a los preceptos que regulan estos derechos
del articulo 140 TRLPI, que ha permanecido inalterado desde entonces. Pero,
sobre todo, la presente sentencia parece olvidar que la reglamentacién de la
cuestion en el campo de la propiedad intelectual y en el de la propiedad in-
dustrial era ya muy distinta antes de la incorporacién a nuestro ordenamiento
del articulo 13 de la Directiva 2004/48. Todo ello pone en entredicho que el
articulo 140 TRLPI pueda ser interpretado en sintonia con los preceptos que
regulan la cuestién en el campo de la propiedad industrial y, en dltima ins-
tancia, que este precepto ampare expresa e indubitadamente la posibilidad de
solicitar la entrega de los beneficios obtenidos por el infractor a través de una
accion principal e independiente, como parece sugerir la presente resolucién?!.

La diversa regulacién de esta cuestién en los ambitos de la propiedad intelec-
tual e industrial viene de lejos. Antes de las reformas legislativas propiciadas
por la trasposicion de la Directiva 2004/48, el beneficio del infractor era una
de las partidas indemnizatorias expresamente acogidas por el articulo 66 de la
Ley de Patentes y el articulo 43 de la Ley de Marcas, preceptos que, segun la
mejor doctrina, reproducian en nuestro ordenamiento la Dreifache Sachenve-

5% A modo de ejemplo: una posible acumulacién de la restituciéon de los beneficios del infractor y
la indemnizacién de dafios morales, en caso de haberse causado.

51 Asi, a modo de conclusién, afirma el Alto Tribunal en el Fundamento de Derecho Tercero de la
sentencia que se comenta: «En el presente caso, ITV opt6 en su reconvencion por utilizar, de entre
los diversos criterios posibles, el de la restitucién del beneficio obtenido por el infractor. Se trata
de un criterio diferente al del lucro cesante, pues, como se ha dicho, responde a la légica de la
restitucion propia de la condictio por intromisién, en la que es irrelevante el beneficio que pudiera
haber obtenido el titular del derecho de exclusiva, pues lo relevante es el beneficio que obtuvo el
infractor y que no le correspondia obtener, ya que cualquier rendimiento derivado de la explota-
cién del derecho corresponde a su titular, por lo que el ordenamiento juridico otorga a este una
accioén para obtener la restitucién de ese rendimiento ilicitamente obtenido por quien usurpé su
posicién juridica y evitar de este modo que tal beneficio se quede en el patrimonio del infractor».
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regnung o regla del triple cémputo del dafio procedente del Derecho aleman®.
De acuerdo con estas normas, en caso de vulneracién del derecho del titular
de la marca o de la patente, este contaba con tres opciones que eran alterna-
tivas y excluyentes para la indemnizacion del lucro cesante: la solicitud de las
ganancias que presumiblemente dej6é de ingresar, la restituciéon del beneficio
conseguido por el infractor o la peticién del precio de la licencia que el infractor
deberia haberle satisfecho de haber solicitado la pertinente autorizacién para
la explotacién del derecho®. Por el contrario, el articulo 140 TRLPI entonces
vigente, solo proporcionaba al titular una doble opcién: la solicitud del lucro
cesante presumible y la denominada regalia hipotética’*. Es decir, el mencio-
nado precepto guardaba silencio absoluto sobre la posibilidad de solicitar la
restitucién del enriquecimiento del infractor que, en principio, de acuerdo con
la doctrina mayoritaria, no tenia cabida en este campo (al menos, no a través
del derogado articulo 140).

Asi las cosas, los criterios consagrados por el anterior articulo 140 TRLPI resul-
taban claramente insuficientes para desincentivar la infraccién de los derechos
de propiedad intelectual, ya que en la mayoria de los casos su vulneraciéon no
implicaba un riesgo superior al precio de obtencién de la licencia. La infracom-
pensacién del dafio patrimonial empujé a la jurisprudencia a emplear el dafio
moral «en funciones de atajo compensatorio para un dafio patrimonial que
el juzgador no quiere calcular con un procedimiento mas directo»>. De igual

52 PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de patente, cit., p. 56, REGLERO CAMPOS, L. F.,
«Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., versién digital (en apartados V.3.1
y V.3.4), BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 731 y
ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 216. La procedencia
germanica de esta regla es reconocida igualmente por la sentencia objeto del presente comentario:
«El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislacién
espafiola, se inspira en el modelo aleman» (Fundamento de Derecho Tercero).

3 Sin embargo, la STS 19.5.2004 (RJ 2004,2886) —sentencia «Lacoste»— concedi6 a la demandante
la ganancia neta y la licencia, pese a que no hay duda de que el articulo 43 de la Ley de Marcas
entonces vigente ofrecia estas alternativas como excluyentes. Por considerarla errénea, critican
esta solucién del tribunal de acumular estas dos distintas pretensiones REGLERO CAMPOS, L. F,,
«Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., version digital (en apartado V.3.1)
y ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 245. De igual
forma, la STS 23.12.2004 (RJ 2005/81), en un caso de competencia desleal, concedi6 al perjudicado
una indemnizacién que englobaba tanto la ganancia neta, como el lucro cesante. En este tltimo
caso, el Alto Tribunal se pronuncié en los siguientes términos: «que no quepa apreciar infraccién
alguna en el pronunciamiento indemnizatorio fundado en el beneficio dejado de percibir por las
actoras y en el beneficio obtenido por la demandada, a cuantificar en ejecucién de sentencia».

3 Desde muy pronto llamé la atencién de la doctrina que la solucién del derogado articulo 140 LPI
—precepto que, desde que se aprobé la LPI hasta 2006 conservo el mismo tenor literal, aunque fue
cambiando la numeracién— fuera tan distinta «de la solucién dada en una materia que guarda con
el derecho de autor un estrecho parentesco, como es la del derecho de patentes» (DIEZ-PICAZO,
L., «Comentario al articulo 125 LPI», cit., p. 1695).

5% CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1702. En sentido
parecido, SERRANO GOMEZ, E., «Los dafos punitivos en la propiedad intelectual», cit., p. 84
y MORILLO GONZALEZ, F,, Las acciones civiles y el procedimiento de tutela administrativa de la
propiedad intelectual, cit., p. 169.
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forma, ante el escenario legal descrito, algunos autores admitieron la posible
interposicién de genéricas acciones de enriquecimiento injusto en este sector
(Ia denominada condictio por intromision) al margen y en concurrencia con la
accion «indemnizatoria» del derogado articulo 140, como via para que el titular
pudiera recuperar el enriquecimiento que el infractor habia experimentado a
su costa’®. Todo ello bajo el argumento de que los amplios términos del ar-
ticulo 138 TRLPI —que enumera las diferentes acciones civiles tendentes a la
proteccién de los derechos reconocidos en el TRLPI— dejaba la puerta abierta a
tal posibilidad, pues indirectamente admitia la viabilidad de otras acciones que
correspondieran al titular, ademas de las previstas en los preceptos siguientes®’.
No obstante, en contra de esta alternativa se apunté el caracter subsidiario de
la accién de enriquecimiento en nuestro ordenamiento, condicién esta soste-
nida por un amplio sector doctrinal aunque no por todos, pues existian voces
discordantes al respecto de indudable peso®¥, como ya se ha puesto de relieve
en paginas precedentes.

La trasposicién del alambicado y complejo articulo 13 de la Directiva 2004/48,
vino a enturbiar mas el panorama legal existente que se acaba de describir®.
Tras la reforma, los preceptos reguladores de la cuestién en sede de propiedad
intelectual e industrial pasaron a compartir un texto practicamente idéntico.
El problema es que, como resultado de la defectuosa trasposicién de la nor-
ma europea, la doctrina comenzé6 a poner en duda el papel que desempefiaba
ahora el beneficio del infractor, explicado en idénticos términos por los nuevos
articulos 140 de la TRLPI, 66 de la Ley de Patentes y 43 de la Ley de Marcas.
A diferencia de la anterior regulacién sobre patentes y marcas, la primera
version tras la trasposicion del articulo 66 de la Ley de Patentes —antes de
la reforma operada por la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes, que

s DIEZ-PICAZO, L., «Comentario al articulo 125 LPI», cit., p. 1696 y RODRIGUEZ TAPIA, J. M.,
«Comentario al articulo 135», Comentarios al Texto Refundido de Propiedad Intelectual, (dir. José
Miguel Rodriguez Tapia y Fernando Bondia), 1* ed., Civitas, 1997, p. 508. CARRASCO PERERA,
A., «Comentario al articulo 135 LPI», Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (coord. Rodri-
go Bercovitz Rodriguez-Cano), 2°* ed., Tecnos, 1997, pp. 1797-1798, por su parte, abogd por «una
aplicaciéon puramente marginal de esta técnica». En la jurisprudencia de esa época pueden loca-
lizarse igualmente sentencias que, pese al tenor literal del anterior articulo 140 LPI, concedieron
al demandante el beneficio obtenido por el infractor o un porcentaje del mismo: entre otras, las
SAP Orense 17.10.1998 (AC 1998/1969) y SAP Madrid (Seccién 19%) 25.3.2004 (JUR 2004/248592).
Ahora bien, como reconoce CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit.,
p. 1699, en ninguno de estos casos el tribunal fundamenté su decision.

57 ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., pp. 243 y 245.

8 DIEZ-PICAZO, «Comentario al articulo 125 LPI», cit., p. 1696, para el que la subsidiariedad de
la accién no es una regla necesaria, abogando en este caso por un concurso de acciones. De igual
forma, REGLERO CAMPOS, L. F., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial»,
cit., versiéon digital (en apartado V.3.2) rechaza que la acciéon de enriquecimiento injusto tenga
naturaleza subsidiaria. Véase igualmente los autores enumerados en la nota al pie namero 40 del
presente trabajo.

% REGLERO CAMPOS, L. F,, «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit.,
versién digital (en apartado V.1) y BASOZABAL ARRUE, X., «Daifios a la propiedad intelectual e
industrial», cit., pp. 733 y 734.
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pasé a regular esta cuestién en el articulo 74— y del articulo 43 de la Ley de
Marcas —con anterioridad a la reforma del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21
de diciembre— recogian el beneficio del infractor en un mismo parrafo junto
a la pérdida de beneficios sufridos por la parte perjudicada, ambos ligados a
las difusas «consecuencias econémica negativas» .

La reforma emprendida para adaptar las leyes de patentes o marcas a la Di-
rectiva 2004/48 provocé, pues, la transformacién del triple cémputo del lucro
cesante en una doble opcién, en la que la primera de las alternativas agluti-
naba dos de los criterios que antes resultaban excluyentes. El hecho de que
aparecieran ambos beneficios (el del infractor y el dejado de obtener por el
titular) enumerados en un mismo parrafo, junto a la circunstancia de que los
nuevos preceptos de las leyes de patentes y marcas compartieran el mismo
tenor literal del nuevo articulo 140 TRLPI —cuya versiéon anterior, como se ha
expuesto, no consagraba expresamente la posibilidad de solicitar el beneficio
del infractor a través de una accién independiente y principal— generé ciertas
dudas en la doctrina. En concreto, la doctrina comenzé a plantearse si, tras la
reforma, el beneficio del infractor habia pasado a convertirse en el campo de
la propiedad industrial en un mero criterio indemnizatorio que, junto al lucro
cesante, facilitaba el calculo de las consecuencias econémicas negativas (esto
es, si habia dejado de ser una partida independiente) o si, por el contrario,
pese a la reforma, debian considerarse pretensiones independientes que ahora
podian exigirse cumulativamente (acumulaciéon de pretensiones)®!.

Sin embargo, el legislador se encargé de aclarar esta confusién, al introducir
ciertos cambios en el tenor literal adoptado por las citadas reglas tras la traspo-
sicion. Asi, tanto en el articulo 74 de la nueva Ley de Patentes de 2015, como en
el articulo 43 de la Ley de Marcas (tras la reforma experimentada en 2018) se
introdujo entre «la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada»
y «los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilizacién ilicita», un
oportuno adverbio («alternativamente»), que nos ha devuelto al escenario legal
existente antes de la reforma, esto es, a la regla del triple cémputo del dafio.
Tras estas reformas no cabe duda de que se trata de partidas indemnizatorias
incompatibles entre si, por lo que si el titular opta por solicitar la suma de las
ganancias que dejé de ingresar, no podra exigir a la vez la ganancia obtenida
por el intromisor, salvo que se admita que las alternativas ofrecidas por el ar-

¢ CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al articulo 140 LPI», Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, (dir. José Miguel Rodriguez Tapia), 2* ed., Civitas, 2009, p. 874, considera més correc-
ta la expresion «la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada» —que engloba
tanto al dafio emergente como al lucro cesante—, que la anterior dicciéon del precepto que hacia
referencia exclusiva al lucro cesante del titular del derecho. Por su parte, confirma CARRASCO
PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1695, que el dafio emergente sera
resarcible en todo caso.

®¢ REGLERO CAMPOS, L. F.,, «<Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., ver-
sion digital (en apartado V.1), tras sefialar la confusion, parece decantarse por la segunda solucién.
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ticulo 74 de la Ley de Patentes y el articulo 43 de la Ley de Marcas no excluyen
la posibilidad de acudir a una accién genérica de enriquecimiento para exigir la
restitucién de la ganancia, como antes ya se habia propuesto por cierto sector
doctrinal en el ambito de la propiedad intelectual.

Ahora bien, como expusimos al inicio del presente estudio, el tenor literal del
articulo 140 TRLPI no ha experimentado cambio alguno desde su promulga-
cién en 2006. En realidad, se perdi6 la oportunidad de solucionar a través de
la reforma los numerosos interrogantes que suscitaba a la doctrina la adecuada
interpretacion del precepto pues, tras la modificacién legal, genera si cabe mas
dudas e incertidumbre que antes. Ello explica que la ansiada y necesaria re-
forma de la materia en 2006 haya merecido un juicio doctrinal desfavorable®.
A diferencia del derogado articulo 140 TRLPI, el precepto vigente incluye una
mencién expresa a los beneficios obtenidos por el infractor, pero en términos
tan confusos (el mérito en este caso es del oscuro articulo 13 de la Directiva,
que fue trascrito literalmente por nuestro legislador®), que no deja nada claro
el papel que desempenan estos beneficios en el nuevo sistema: ¢se trata de un
mero criterio que, en conjuncién de otros, ayuda a calcular las consecuencias
econdémicas negativas o la ley los contempla como una partida indemnizatoria
independiente? Pues bien, hasta la fecha de la sentencia que se comenta, la
doctrina que se habia pronunciado al respecto, habia rechazado mayoritaria-
mente que la nueva regulacién otorgara al titular la posibilidad de solicitar la
restitucién de los beneficios obtenidos por el infractor a través de una accién
independiente y, en ultima instancia, que la trasposicién del articulo 13 de
la Directiva 2004/48 hubiera supuesto la introduccién de la regla del triple
computo en el ambito de la propiedad intelectual®. En otras palabras, tras la

62 Se muestran criticos con la modificacién de esta norma CARRASCO PERERA, A., «Comen-
tario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1691, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V.,
«Responsabilidad civil por dafios a la propiedad intelectual», cit., pp. 1671-1672, ESPIN GRA-
NIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., pp. 199 y 201 y GARRIGA
MOYANO, A., «Nueva cuestién prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del criterio
de la regalia hipotética con el dafio moral para la cuantificacién de los dafos y perjuicios»,
disponible en http://www.holtropblog.com/es/index.php/48-transaction-business/itaip/592-nueva-
cuestion-prejudicial-del-tribunal-supremo-compatibilidad-del-criterio-de-la-regalia-hipotetica-
con-el-dano-moral-para-la-cuantificacion-de-los-danos-y-perjuicios. Este tltimo autor reconoce
que la aplicacion directa del articulo 140 LPI «sin labor interpretativa mediante puede llevar a
resultados injustos por absurdos». Por su parte, la SAP Girona 11.5.2015 (AC 2015/937) critica
expresamente al legislador por la falta de concrecién del articulo 140 TRLPI. Curiosamente, el
escueto Informe del Consejo General del Notariado de 27 de junio de 2005 sobre la reforma,
sefialaba «que el Anteproyecto de Ley remitido merece a este Consejo una valoracién muy
positiva, en la medida en que entendemos que traspone fielmente la Directiva 2004/48/CE del
Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de pro-
piedad intelectual».

3 ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 197.

% CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1699, CLEMENTE
MEORO, M., «Comentario al articulo 140 LPI», cit., p. 875, SERRANO GOMEZ, E., «Los da-
fios punitivos en la propiedad intelectual», cit., pp. 81 y 85, YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS
MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad intelectual», cit., p. 1678, MORALEJO
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reforma operada por el sistema en el afio 2006, el articulo 140 TRLPI sigue
ofreciendo al titular del derecho una doble opcién: la solicitud de las genéricas
consecuencias econémicas negativas o la peticién del precio de la licencia. En
este contexto, el titular que vea mermado su patrimonio como consecuencia del
ilicito que a su vez ha enriquecido al infractor, podra interponer a lo sumo una
accién general de enriquecimiento injusto al margen del articulo 140 TRLPI,
sobre la base que le sigue proporcionando el articulo 138 TRLPI.

De ahi que la novedad mas significativa de la sentencia que se comenta sea
precisamente su reconocimiento de la viabilidad de la pretension de ITV diri-
gida a que Mediaset le entregara ciertas cantidades en concepto de beneficios
derivados de la infraccién, esto es, la admisién sin reparos de la pretension
restitutoria del enriquecimiento obtenido por los infractores®. Tal posibilidad
no habia sido aceptada hasta la fecha con tanta contundencia por ninguna sen-
tencia en el ambito de la propiedad intelectual (como excepcién puede sefialarse
la STS 26.11.2003% —que concedio la ganancia ilicita neta y la indemnizacién
por dafio moral en un caso de plagio—, aunque fue aplicada la versién anterior
del vigente articulo 14097), ni tampoco cuenta con un respaldo doctrinal claro.

Asi las cosas, a continuacién habra que determinar si una solucién jurispruden-
cial en tales términos resulta admisible en el campo de la propiedad intelectual,
pues no hay duda de que la sentencia resultaria aceptable si hubiera recaido
en un caso relativo a la infraccién de una patente o de una marca, pues las
leyes que regulan estos derechos contemplan expresamente la posibilidad de
solicitar este beneficio.

En primer lugar, el potencial rechazo a la posibilidad de solicitar los beneficios
obtenidos por el infractor a través de una accién principal e independiente no
puede asentarse sobre el argumento doctrinal de que el cardcter presuntamente

IMBERNON, N., «La indemnizacién de dafios en caso de infraccién de los derechos de propie-
dad intelectual», cit., pp. 356 y 361-362 y BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., «Importe de la
indemnizacién de danos y perjuicios que Mediaset debe a ITV, titular del programa de television
Pasapalabra, por la explotacién sin licencia del mismo. Comentario a la STS 504/2019, de 30 de
septiembre (RJ 2019,3625)», cit., p.157. Por el contrario, BASOZABAL ARRUE, X., «Darfios a la
propiedad intelectual e industrial», cit., p. 734 y ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en
la propiedad intelectual, cit., pp. 200, 204 y 240, consideran que la reforma de 2006 introdujo la
regla del triple computo en el ambito de la propiedad intelectual.

%5 Si bien ello lo hace a través de una amplisima interpretacion del alcance del contenido atributivo
de los derechos, asi como de la funcién de la condictio por intromisién, cuestiones a las que nos
hemos referido anteriormente.

¢ RJ 2003/8098.

67 A la sentencia citada en el texto afiade BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual
e industrial», cit., p. 741, 1a STS 29.12.1993 (RJ 1993/10161), en un supuesto en que los demandados
habian utilizado parte de la traduccién de la obra representada (Julio César, de W. Shakespeare),
sin el consentimiento del demandante. En el presente caso, el tribunal fij6 el dafio patrimonial en
el 15% de la ganancia obtenida, pero no se argumenté la razén que llevé a elegir esa proporcion.
El demandado también fue condenado a abonar una cantidad en concepto de perjuicio moral.
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punitivo que podria llegar a adquirir esta medida en ciertos casos —lo que re-
chaza expresamente la presente sentencia®®— resulta contrario al considerando
26 de la Directiva 2004/48. Pese a que tradicionalmente se ha entendido que el
precitado considerando parece vetar la entrada a las indemnizaciones punitivas
en este sector, la trascendente STJUE 25.1.2017 (asunto C-367/15) ha dado un
giro a la cuestién, al admitir veladamente que este tipo de indemnizaciones no
resultan contrarias al Derecho de la Unién, salvo cuando su excesiva cuantia
pudiera implicar abuso de derecho®. Ahora bien, en el presente caso todo parece
indicar que los beneficios obtenidos por Mediaset derivados de la explotacién
del presente formato televisivo son muy cuantiosos’ y, en cualquier caso, mucho
mas elevados que el dafio sufrido por ITV, por lo que podria plantearse incluso
que la recepcién de una «indemnizacién» tan elevada llegue a implicar un abu-
so de derecho, prohibido por el articulo 3, apartado 2 de la Directiva 2004/48.

A nuestro juicio, el principal argumento en contra de la solucién alcanzada
por la sentencia objeto del presente comentario, ademas de los apuntados an-
teriormente, es que carece de un soporte legal patente e indubitado, pues todo
parece indicar que el legislador espanol no pretendié incluir una nueva partida
en el articulo 140 TRLPI (ademas del lucro cesante y del precio de la licencia)
y ello a pesar de que la Directiva 2004/48 —norma de minimos— otorgaba a
los legisladores nacionales la posibilidad de adoptar normas que establecieran
un mayor nivel de proteccion de los derechos’!. De hecho, el segundo apartado
del articulo 13 de la Directiva permitia a los Estados «establecer la posibilidad
de que las autoridades judiciales ordenen la recuperacién de los beneficios»,
cuando el infractor no hubiera intervenido en la actividad infractora «a sabien-
das ni con motivos razonables para saberlo». Es decir, la Directiva facultaba
directamente a los Estados para que reconocieran legalmente clasicas acciones
de restitucion de los enriquecimientos, incluso en los supuestos en los que no
mediara culpa o dolo del infractor’. Sin embargo, el legislador espafiol opté
por no acoger esta alternativa en la regulaciéon actual del articulo 140 TRLPI,
o al menos no lo hizo expresamente™.

% La STS 30.9.2019 (RJ 2019/3625) sefiala en el Fundamento de Derecho Tercero: «(...) puesto que
la Audiencia Provincial no ha acordado (...) una indemnizacién punitiva».

¢ MORALEJO IMBERNON, N., «La indemnizacién de dafios en caso de infraccién de los derechos
de propiedad intelectual», cit., p. 363.

0 Asi lo constatan diversas investigaciones periodisticas. Véase, por ejemplo, PEREZ, M., ««Pa-
sapalabra» ingresaba 11.200 euros por cada minutos de publicidad», disponible en https:/
www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/10/09/pasapalabra-ingresaba-11200-euros-minuto-
publicidad/0003_201910G9P49991.htm.

I GARRIGA MOYANO, A., «<Nueva cuestiéon prejudicial del Tribunal Supremo: compatibilidad del
criterio de la regalia hipotética con el dafio moral para la cuantificacién de los dafos y perjuicios»,
cit., (publicacion online).

2 ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 210.

3 En contra de la doctrina mayoritaria, el Informe del Consejo General del Poder Judicial, elaborado
por la Comisién de Estudios y aprobado por el Pleno el 25 de mayo de 2005 senald, al comentar
el articulo 140, que este precepto establece tres criterios alternativos entre los que podra optar el
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Si el Tribunal Supremo hubiera seguido la interpretaciéon doctrinal mayoritaria
del articulo 140 TRLPI, el resultado del litigio hubiera sido muy distinto, pues
probablemente habria rechazado la peticién de la demandante por no haberse li-
mitado a solicitar las consecuencias econémicas derivadas de la infraccién, cuya
cuantia deberia haber calculado teniendo en cuenta, entre otros criterios, los
beneficios obtenidos por el infractor por la utilizacién ilicita y el lucro cesante
dejado de obtener por la parte perjudicada. Ahora bien, no puede pasarse por
alto que si los beneficios del infractor hubieran sido utilizados por el tribunal
como un mero criterio de calculo de las genéricas consecuencias econémicas
negativas, la indemnizacién obtenida por el titular con toda seguridad hubiera
sido inferior a la reconocida por la sentencia, pues, como acertadamente alegd
Mediaset’™, la demandante no habia sufrido un dafio por lucro cesante (el otro
criterio que, segun el tenor literal del articulo 140 TRLPI, ha de ser tenido en
cuenta para concretar las consecuencias econémicas negativas), ya que en el
momento de la infraccién la productora britanica no explotaba el formato por
si misma, pues se limitaba a licenciarlo a terceros, de manera que nunca hu-
biera podido generar directamente un lucro cesante”. Como ha reconocido la
doctrina, dificilmente puede concederse una indemnizacién por lucro cesante
—concepto indemnizatorio de muy dificil prueba en este campo’— cuando el
titular no explotaba econémicamente el derecho lesionado en el momento de
producirse la infraccién, pues, en tal caso, la accién del intromisor no es la
que ha impedido obtener esa ganancia, sino su pasividad””. No obstante, como
acertadamente reconoce la sentencia que se comenta, que en tales supuestos
no pueda apreciarse ni indemnizarse el lucro cesante, no impide la restitucién
de otras sumas que haya podido provocar la infraccién, como sucede con los

perjudicado y que, por tanto, «se incorpora como criterio para la fijacién de la indemnizacién el
beneficio obtenido por el infractor».

7 En concreto, Mediaset aleg6 que ITV habia elegido un criterio «de cuantificaciéon de los dafios
y perjuicios, el de los beneficios obtenidos por Telecinco con la explotacién del programa (articu-
lo 140.2.a) TRLPI), que esta claramente desconectado de la realidad, pues ITV solamente explota
su formato mediante licencia (...)».

5 Por ejemplo, la mencionada STS 31.5.2011 (RJ 2011/3999) desestim6 la pretensién de indemnizar
el lucro cesante, precisamente porque el demandante no explotaba el derecho usurpado (patente):
«de no haberse producido el comportamiento infractor la actora seguiria sin obtener beneficio
alguno de la explotacion de la patente, pues no la explotaba en nuestro pais».

¢ REGLERO CAMPOS, L. F., «<Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit., ver-
sién digital (en apartado V.3.1). Efectivamente, la demostracién del lucro cesante puede convertirse
en una prueba diabélica, debido a que, como apunta BASOZABAL ARRUE, X., «<Método triple de
computo del dafio: la indemnizacién del lucro cesante en las leyes de proteccién industrial e inte-
lectual», cit., p. 1296, deberan probarse tanto los beneficios dejados de obtener como la relacién
causal, esto es, que la disminucién de beneficios tiene su origen en la conducta infractora. Senala
este mismo inconveniente ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual,
cit., p. 423. Debido a sus dificultades probatorias, el tenor literal del articulo 140 LPI antes de la
reforma de 2006, trat6 de relajar la actividad probatoria al referirse a un lucro cesante «presumible».
7 CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., p. 1693, REGLERO
CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., versiéon digital
(en apartado V.3.1) y BASOZABAL ARRUE, X., «Daiios a la propiedad intelectual e industrial»,
cit., p. 735.
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beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la utilizacién ilicita.
En otras palabras, si el demandante hubiera solicitado las genéricas consecuen-
cias econémicas negativas y no directamente la restituciéon de los beneficios del
infractor, probablemente el quantum de la indemnizaciéon hubiera sido inferior,
pues habria que compensar la elevada suma de los beneficios del infractor con
la escasa o nula cuantia del criterio consistente en la pérdida de beneficios
obtenidos por el titular. Eso fue lo que llevé a la demandante, siguiendo una
genial estrategia juridica, a solicitar directamente los beneficios del infractor,
aprovechando la ambigiiedad y falta de claridad del vigente articulo 140 TRLPI?.

Para justificar su solucion, el tribunal hace referencia a la admisién de tal po-
sibilidad en otros ambitos, como el de patentes, marcas o competencia desleal.
Pero el tribunal olvida que hay una diferencia sustancial entre esos casos y el
que se juzga: que en aquellos, existe una prevision legal expresa que admite tal
reclamacion. Ello explica el que, por ejemplo, el articulo 73.1 de la Ley de Pa-
tentes y el articulo 43.4 de la Ley de Marcas, faciliten al demandante la prueba,
al permitirle exigir al infractor que exhiba los datos y documentos que podrian
simplificar el célculo de esta cuantia. Curiosamente, el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual no recoge ninguna prevision parecida al respecto.

En realidad, los confusos términos con los que se expresa el articulo 140 TRL-
PI permiten cualquier interpretacion acerca de la viabilidad de una accién
independiente y principal para la restitucién de los beneficios obtenidos por el
infractor. Sin embargo, la doctrina que ha analizado este precepto ha rechazado
mayoritariamente que la reforma del articulo 140 TRLPI en 2006 introdujera
una accién de enriquecimiento para solicitar la restitucién de estas ganancias.
De hecho, la reforma posterior de las leyes de patentes y marcas y que el ar-
ticulo 140 TRLPI no haya corrido idéntica suerte, seguramente confirmen esta

8 Afirma tajantemente el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia que se comenta: «la
utilizacién del criterio indemnizatorio de los beneficios obtenidos por el infractor es procedente,
aunque el titular de los derechos infringidos no explote directamente el formato televisivo objeto
de la infraccién». Afiade posteriormente: «En consecuencia, para que proceda la restitucién 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 restituciéon se corres-
ponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensién restitutoria
como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido». «Por
tal razén, para que proceda la restitucion del beneficio, es irrelevante que el titular del derecho
infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante 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 atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con
el mismo puedan obtenerse».

 En concreto, ITV solicité que se condenara a Mediaset al pago de una indemnizacién «por los
dafios y perjuicios que le ha causado la violacién de sus derechos de exclusiva sobre el formato
en funcién de las consecuencias econémicas negativas de la infraccién, en particular, en funcién
del beneficio que Telecinco haya obtenido por (i) los ingresos publicitarios a consecuencia de los
relacionados con la emisién del programa «Pasapalabra» (ii) y los ingresos obtenidos por la venta
de productos de merchandising relacionados con el citado programas.
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solucién doctrinal. Por eso consideramos inadecuado que el Alto Tribunal se
remita a la normativa en materia de propiedad industrial para justificar su so-
lucién, pues aunque las versiones de las leyes de patentes y marcas aplicables
al caso compartieran idéntico tenor literal con el articulo 140 TRLPI, tras las
recientes reformas legales esta coincidencia ya no existe. No hay que olvidar
tampoco que las reglas de indemnidad consagradas en las leyes de propiedad
industrial han sido objeto de discusién dogmatica y su aceptaciéon proviene
fundamentalmente de su consagracién en normas con rango de ley®. Si esta
tipificacién legal expresa no existiera, como sucede con el articulo 140 TRLPI,
resultaria claramente dudosa su justificacién dogmatica.

II. CONSECUENCIAS JURIDICAS DE LA SENTENCIA «PASAPALABRA»

El articulo 140 TRLPI permite dos interpretaciones posibles y el Tribunal Su-
premo aboga en la STS 30.9.20198! por aquella que defiende que el menciona-
do precepto contempla dos acciones compatibles: la accién de indemnizacién
de dafios y perjuicios y la accién de enriquecimiento injusto®2. Mas alla de
que se comparta o no la solucién del tribunal, si admitimos tal interpreta-
cién otro problema que inmediatamente se suscita es el de la vertebracion o
coordinacién de ambas acciones: ¢podra el titular del derecho de propiedad
intelectual lesionado solicitar ambas partidas —el lucro cesante y los benefi-
cios del infractor— conjuntamente a través de las acciones correspondientes?
Tal alternativa no es factible en el campo de la propiedad industrial, porque
la ley deja claro que proporciona al titular opciones alternativas, pero el Texto
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual no exige expresamente que se
trate de partidas excluyentes®. El articulo 140 TRLPI plantea la alternativa
exclusivamente entre las consecuencias econémicas negativas y el precio de
la licencia.

8 REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit.,
version digital (en apartado V.3.2).

81 RJ 2019/3625.

82 Parece que esta es la solucién por la que se decanta BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la pro-
piedad intelectual e industrial», cit., p. 734: «Guste o no, los actuales articulos 140 TRLPI, 66 LP
y 43 LM dan al juez la opcién de dar la ganancia del intromisor al titular del bien protegido (...)».
Ahora bien, hay que precisar que el autor defendié esta solucién antes de que la Ley de Patentes
y la Ley de Marcas fueran modificadas. Esta opcién es también la escogida por ESPIN GRANIZO,
J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., pp. 200, 204 y 240, tomando como base
para ello la jurisprudencia menor que ha interpretado este precepto. En concreto, el autor cita la
SAP Guiptzcoa 24.11.2015 (JUR 2016/61450), en la que, en un caso de pirateria mediante la venta
y difusiéon de CD, el tribunal concedié al titular el beneficio neto obtenido por el infractor (des-
contando los gastos soportados como la masterizacién del disco, gastos varios de grabacion, etc.).
83 Segtin BASOZABAL ARRUE, X., El enriquecimiento injustificado por intromision en derecho aje-
no, Civitas, Madrid, 1998, p. 104, en tal caso se trataria de acciones paralelas, «con fundamento,
requisitos y periodo de prescripcién distintos».

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 67 (enero-abril 2021)

39



Lorena Arismendy Mengual y M* Carmen Crespo Mora

En contra, podria argumentarse que tal solucién supondria que el titular con-
seguiria una doble indemnizacién por el mismo dafio, lo que aconseja que
sea descartada®. Ahora bien, como ha admitido cierto sector doctrinal, no
nos encontramos ante un problema de doble indemnizacién®, ya que ambas
soluciones obedecen a dinamicas diferentes. La indemnizacién del lucro ce-
sante —pretension encuadrable en el Derecho de dafios— trata de reparar al
titular del derecho usurpado los dafios que le haya causado; los beneficios del
infractor —que ha de encajarse en el ambito del Derecho de enriquecimiento
injusto— trata de restituir al titular del derecho el provecho indebidamente
obtenido por el intromisor®. «El dano queda cubierto mediante la indemni-
zacién; el enriquecimiento queda neutralizado mediante la restitucién. El que
ambos planos puedan ocasionalmente coincidir no justifica su equiparacién»®’.

Lo anterior también permite entrever el entendimiento del Tribunal respecto
al pretendido requisito de la subsidiariedad de la accién de enriquecimiento
injustificado. Al decantarse por la interpretacion en virtud de la cual el bene-
ficio obtenido por el infractor es un moédulo restitutorio independiente y no
simplemente un criterio para el calculo de la indemnizacién debida, resuelve
a su vez un concurso de pretensiones en el que a partir de los mismos hechos
es posible interponer tanto la accién de responsabilidad civil como aquella de
enriquecimiento injustificado por intromisién, en cuyo caso, no nos encontra-
mos ante una accién subsidiaria (la de enriquecimiento injustificado) sino que
el demandante podria accionar ambas pretensiones simultaneamente, siempre
y cuando la pretensiéon material no sea idéntica en una y otra.

Asi, trasladando la solucién alcanzada por la sentencia al contenido especifi-
co de la norma, no sera posible acumular la restituciéon de los beneficios del
infractor con el precio de la licencia, no solo porque en este supuesto ambas
solicitudes parten de la misma pretensién material —la restituciéon del enri-
quecimiento—, sino, sobre todo, porque en este caso el articulo 140 TRLPI
configura el concurso de pretensiones como expresamente alternativo; por el
contrario, los beneficios del infractor podran ser acumulados con cualquier
partida indemnizatoria que sea sustancialmente distinta.

8 REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit.,
versién digital (en apartado V.1).

85 BASOZABAL ARRUE, X., «Dafios a la propiedad intelectual e industrial», cit., p. 734 y ESPIN
GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 207.

8 PORTELLANO DIEZ, P, La defensa del derecho de patente, cit., p. 77.

87 BASOZABAL ARRUE, X., «Método triple de computo del dafio: la indemnizacién del lucro
cesante en las leyes de proteccién industrial e intelectual», cit., p. 1280. En idéntico sentido, en
un caso de violaciéon del derecho de marca, véase la STS 25 abril 2000 (RJ 2000,3379), segun la
cual «no existe ninguna relacién entre la accién indemnizatoria y la de enriquecimiento injusto,
dada su distinta naturaleza y finalidad, reparatoria la de la primera y recuperatoria la segunda,
fundada aquélla en la culpa o negligencia, y esta, la de enriquecimiento, en el mero desplazamiento
patrimonial injustificado que no requiere de aquel elemento de culpa».
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Por tanto, de admitirse sin reparos y sin puntualizaciones la doctrina de la STS
30.9.2019%8 objeto del presente comentario, no habria inconveniente para que,
en aquellos casos en los que la intromisién hubiera privado del lucro cesante
al titular del derecho y, a su vez, le hubiera reportado beneficios al infractor,
pudieran solicitarse ambas cantidades, pues el tenor literal del articulo 140
TRLPI no contempla estos criterios como partidas excluyentes, como si lo ha-
cen el articulo 66 de la Ley de Patentes y el articulo 43 de la Ley de Marcas.
Sin embargo, tal solucién podria provocar en ciertos casos un enriquecimiento
del titular del derecho por la suma de ambas cantidades, resultado que excede
sin duda la funcién resarcitoria de la responsabilidad civil e incluso aquella
reintegradora del enriquecimiento por intromision®.

La exigencia de los beneficios del infractor a través de una accién principal
e independiente no cuenta, de momento, con respaldo normativo expreso en
el campo de la propiedad intelectual, como parece sugerir la sentencia que se
comenta con sus referencias a las leyes reguladoras de la materia en el &mbito
de la propiedad industrial. En la actualidad, solo podria articularse una peticiéon
en tal sentido si consideramos que la reforma de 2006 del articulo 140 TRLPI
supuso la expresa incorporacion en este ambito de una accién de enriqueci-
miento injusto como via para que los beneficios obtenidos por el infractor
terminen en el patrimonio del titular del derecho, solucién rechazada por la
mayoria de la doctrina que ha analizado este precepto®.

En virtud de lo anterior, consideramos que, pese a que ello no sea dogma-
ticamente acertado (dada la naturaleza restitutoria de algunas de las pre-
tensiones recogidas en el articulo 140 TRLPI), mientras la ley no distinga
correctamente entre las posibles acciones, la accién que ha de ser concedida
por los Tribunales en este ambito ha de ser la accién de responsabilidad civil

8 RJ 2019/3625.

8% CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al articulo 140 LPI», cit., p. 876 y REGLERO CAM-
POS, L. F.,, «Responsabilidad civil por danos a la propiedad industrial», cit., versién digital (en
apartado V.3.2). Para resolver este tipo de supuestos, PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del
derecho de patente, cit., pp. 67-68 ¢ YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsa-
bilidad civil por dafios a la propiedad intelectual», cit., p. 1686 proponen, en el caso de que el
beneficio neto del infractor sea superior al perjuicio del agredido, que el demandante reclame,
no solo el lucro cesante, sino también la diferencia entre el mismo y el beneficio neto obtenido
por el infractor. Por el contrario, si el enriquecimiento obtenido por el infractor es inferior al
lucro cesante sufrido por el titular de los derechos, no habra accién de enriquecimiento injusto,
porque no habra tal enriquecimiento. Resuelve el problema en términos parecidos REGLERO
CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit., versién digital
(en apartado V.1). Por tanto, como observa PORTELLANO DIEZ, P., La defensa del derecho de
patente, cit., p. 68, «al final, en cualquier de los dos casos, el importe més alto logrado (...) ab-
sorbe materialmente al méas bajo».

% Se inclinan por negar que el articulo 140 LPI prevé expresamente una accién independiente de
enriquecimiento injusto, CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit.,
p. 1699, CLEMENTE MEORO, M., «Comentario al articulo 140 LPI», cit., p. 875 e YZQUIERDO
TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., <Responsabilidad civil por dafios a la propiedad intelectual», cit.,
p. 1678.
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por dafios’!. Esto es, incluso, aunque una vez interpuesta se rija en realidad
por las reglas y principios del Derecho del enriquecimiento injustificado, lo
que por ejemplo sucede, como ya se ha demostrado anteriormente, cuando
se solicita que se abone el precio de la denominada licencia hipotética.

Ahora bien, aunque se interprete, como lo hace la STS 30.9.2019%, que los
ambiguos términos del articulo 140 TRLPI admiten la reclamacién inde-
pendiente de los beneficios obtenidos por el infractor, la prueba de estos
beneficios no sera mas facil que la prueba del lucro perdido, puesto que no
resultara sencillo acreditar el nexo causal entre la infraccién y estas ganan-
cias, que, como ya se ha dicho, pueden haberse producido o incrementado
por causas externas a la infraccién, como parece que sucedié precisamente
en nuestro caso?:.

Como ya se ha sefialado, en aquellos supuestos en los que, siguiendo la solu-
cién de la sentencia que se comenta, el demandante decida solicitar la resti-
tucién de los cuantiosos beneficios conseguidos por el infractor cuando en su
obtencién haya contribuido sin duda la actividad, iniciativa y creatividad de
aquel, resultaria conveniente alejarse de la clasica configuracion de la accion
de enriquecimiento injusto y —tal como la sentencia ambiciosamente pretende
pero no fundamenta— articular en su lugar una condictio por intromisién, que
exija la verificacién de la infraccion y la atribuciéon de aquellos beneficios que
perciba el infractor al legitimo titular del derecho infringido. Como se expuso
anteriormente, en principio, tales beneficios no pueden automaticamente sub-
sumir las ganancias del intromisor, ya que estas son, al menos parcialmente,
producto de la iniciativa y el trabajo de aquel. En este sentido, procederia como
elemento indispensable para que la acciéon adquiera dicho alcance, exigir la
concurrencia del requisito de imputacién subjetiva (el dolo del infractor), por
los tintes punitivos de tal medida.

De insistirse en la aplicacion sin matices de la clasica accion de enriquecimien-
to sin causa en el campo de la propiedad intelectual, esta habria de superar

91 Seniala BASOZABAL ARRUE, X., ««Enriquecimiento injusto» comparado: una aproximacién al
Derecho inglés de Restituciones», ADC, vol. 71, num. 1, 2018, p. 43: «Cuestién inseparable es si el
supuesto de uso ilegitimo de esos derechos se encuentra protegido mediante la condictio por intro-
misién. Los supuestos tipicos (patentes, marcas, propiedad intelectual, posiciones competenciales
protegidas, modelos de utilidad, y también los derechos de imagen e intimidad) no plantean dudas
en sentido afirmativo aunque, dado el caso, los tribunales aplicaran los preceptos mencionados vy,
por tanto, concederan la accién indemnizatoria».

2 RJ 2019/3625.

% CARRASCO PERERA, A., «Comentario a los arts. 138 a 141 LPI», cit., pp. 1699-1700 y RE-
GLERO CAMPOS, L. F., «<Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit., versién
digital (en apartado V.3.1). Segiin YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad
civil por dafios a la propiedad intelectual», cit., p. 1688, de admitirse esta accién, el demandante
tendria que probar el importe de los ingresos brutos generados por la actividad infractora y el
demandado deberia probar los gastos deducibles y las ganancias que sean imputables a factores
distintos.
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otros escollos. Como es sabido, de acuerdo con jurisprudencia reiterada del
Tribunal Supremo, para que prospere esta accion el enriquecimiento del de-
mandado ha de estar unido causalmente al empobrecimiento del demandante.
Ahora bien, la doctrina plantea algunos casos en los que la interposicién de
esta acciéon seria la tnica alternativa que podria satisfacer las expectativas
econémicas del titular del derecho, pese a que, de acuerdo con las circuns-
tancias, este no se empobrece, sino todo lo contrario. Esto sucedera cuando
la actividad infractora dé notoriedad a una marca o a una obra del intelecto
que no la tenia hasta entonces®. YZQUIERDO TOLSADA propone el ejemplo
de un autor desconocido que graba una cancién a modo de ensayo y alguien
después realiza unos pequefios arreglos sin su consentimiento y la convierte
en la cancién del verano, lo que proporciona al infractor cuantiosos benefi-
cios®. En tal caso, de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos,
tanto el lucro cesante como el precio de la explotacién serian probablemente
bajos, lo que aconsejaria la solicitud de la restitucién del beneficio obtenido
por el infractor. Como admite REGLERO CAMPOS, «en estas hipétesis no
s6lo no habria dano, sino, incluso, un beneficio para el titular»®. Esto es,
en tales circunstancias, el demandante de la restitucién del enriquecimiento
obtenido por el infractor realmente no se ha empobrecido. Todo ello vuelve
a demostrar, que en el ambito en el que nos movemos no resultaria aplicable
una accion clésica de restitucién de los enriquecimientos injustificados, tal y
como ha sido disefiada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que
sus requisitos deberian ser replanteados®’, como hemos apuntado reiterada-
mente a lo largo del presente trabajo.

En cualquier caso, debido a las considerables dudas interpretativas que suscita
el articulo 140 TRLPI, si se considera oportuna la introduccién —o la consolida-
cion, si entendemos que esta regla ya fue introducida en la reforma de 2006—
en el ambito de la propiedad intelectual de la regla del triple cémputo como
féormula para desincentivar o disuadir la infraccién de este derecho, lo adecuado

% REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafos a la propiedad industrial», cit.,
version digital (en apartado V.3.2).

% YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad
intelectual, cit., p. 1680. DIEZ-PICAZO, L., La doctrina del enriquecimiento sin causa, ed. Pontifica
Universidad Javeriana, 2011, pp. 117 y 118 propone el ejemplo de un libro de autor practicamente
desconocido, que es utilizado sin licencia por una cadena de televisién para realizar un serial y
termina viendo incrementadas extraordinariamente sus cifras de venta. En tal caso, no hay dano
sino beneficio. Algo parecido sucedi6 en la denominada sentencia «Ariston» del Reichsgericht de
8 de agosto de 1895, a la que se refiere BASOZABAL ARRUE, X., «<Método triple de cémputo del
dafio: la indemnizacion del lucro cesante en las leyes de proteccién industrial e intelectual», cit.,
pp. 1264-1265.

% REGLERO CAMPOS, L. F.,, «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad industrial», cit.,
version digital (en apartado V.3.1).

97 ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual, cit., p. 248, admite
igualmente que el requisito del empobrecimiento de la otra parte inherente a la clédsica accién de
enriquecimiento injusto se ha suavizado, por lo que la accién resultara viable incluso en los casos
en que no exista dafo como consecuencia de un ilicito contra la propiedad intelectual.
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seria hacerlo a través de una reforma legal®®, como sucedié en el ambito de la
propiedad industrial. Esto es, lo ideal seria que la compatibilidad en el concurso
de las acciones indemnizatoria y restitutoria estuviera prevista explicitamente
por la ley, como sucede con el articulo 32 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal —normativa a la que se remite expresamente la sentencia
comentada para, de nuevo, justificar su decisiéon—, precepto que desglosa seis
acciones auténomas distintas (entre ellas, la accién de resarcimiento de los
dafios y perjuicios y la de restitucion del enriquecimiento injusto), sin relacién
de subsidiariedad entre ellas.

Como hemos indicado anteriormente, la Directiva 2004/28, regla de minimos,
deja abierta la puerta a esta respuesta legal. Ahora solo falta que el legislador la
atraviese lo que, en atencion a las complicadas circunstancias politicas, sociales
y sanitarias actuales, no es previsible que ocurra a corto-medio plazo. Hasta
que se produzca la deseada modificacién legal del articulo 140 TRLPI, solo nos
queda esperar para comprobar, en futuras sentencias, si el tribunal consolidara
la doctrina recogida en la STS 30.9.2019% asentando asi el cambio de rumbo
jurisprudencial o, por el contrario, regresara a la interpretacién doctrinal ma-
yoritaria, que coloca al titular del derecho en una situacién menos ventajosa.

De momento, la sentencia que se comenta ha puesto un punto y seguido al
conflicto del caso «Pasapalabra», ya que este controvertido formato sigue pre-
sente en los tribunales. Pese a que el famoso concurso vuelve a emitirse en
Atresmedia tras alcanzar un acuerdo con ITV, la productora holandesa MC&F
—que defiende que la famosa prueba «El Rosco» de «Pasapalabra» (sobre la
que afirma tener derechos en exclusiva) ha de ser protegida como formato
auténomo— ha solicitado medidas cautelares contra Atresmedia, para impedir
la emision de esta prueba final. Cabe recordar que, ni la STS 30.9.20191!% ni las
sentencias de instancia se pronunciaron sobre la titularidad especifica de «El
Rosco», la prueba mas reconocida del concurso. Sin embargo, recientemente, un
Auto del juzgado mercantil nam. 8 de Barcelona ha desestimado estas medidas,
permitiendo que Atresmedia siga emitiendo la ultima prueba del programa,
mientras se sustancia el proceso. Ademas, en paralelo a este procedimiento,
se estd desarrollando otro a instancias de Mediaset en el que se ha de diri-
mir quién es el propietario de los derechos sobre la marca «Pasapalabra». En
definitiva, pues, la STS 30.9.2019'%! constituye tan solo un capitulo mas —sin
duda, el mas importante— de una contienda judicial que dista mucho de estar
definitivamente resuelta.

% YZQUIERDO TOLSADA, M. /ARIAS MAIZ, V., «Responsabilidad civil por dafios a la propiedad
intelectual», cit., p. 1680 y ESPIN GRANIZO, J., La responsabilidad civil en la propiedad intelectual,
cit., p. 251.

% RJ 2019/3625.

100 RJ 2019/3625.

101 RJ 2019/3625.
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