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RESUMEN: Desde el afio 2006, y en virtud de la transposiciéon de Direc-
tivas de la Unién Europea, el ordenamiento juridico espaiiol
prevé la posibilidad de ejercer la accién de cese frente a los
intermediarios que, sin infringir por si mismos los derechos
de propiedad intelectual, prestan servicios que son utilizados
por terceros para cometer infracciones a través de Internet. En
el ano 2018, y con apenas un mes de diferencia, dos litigios
resueltos por los tribunales espafioles han puesto de manifies-
to la existencia de dudas sobre la aplicaciéon practica de esta
accion de cese —asuntos hdfull y exvagos—; la problematica
suscitada se suma a otros interrogantes que ya habian sido
resueltos por la jurisprudencia del TJUE —Scarlet, SABAM,
Telekabel y McFadden—, y contribuye a perfeccionar el régimen
juridico de una medida que deviene fundamental cuando los
derechos de propiedad intelectual son infringidos a través de
Internet. Partiendo de su marco normativo y de las cuestiones
controvertidas, el objetivo del presente trabajo es ofrecer cla-
ridad al ejercicio de la accién de cese contra el intermediario
de servicios de la sociedad de la informaciéon no infractor, a tal
fin, se examinan las caracteristicas de esta medida como accién
auténoma, se concretan los presupuestos necesarios para su
adopcién y se exponen las formas en que puede materializarse
el cese contra los intermediarios.

! El presente trabajo toma como punto de partida la investigacién realizada en el marco del
programa de ayudas pre-doctorales UV-Atraccié de Talent de VLC-CAMPUS, siendo completado
posteriormente durante una estancia en el Max Planck Institute Luxembourg for International,
European and Regulatory Procedural Law, gracias a la ayuda concedida por la «Fundacién Privada
Manuel Serra Dominguez».
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The exercise of the injunction to cease against the non-infringer
intermediary. The doubts raised by the application of article
138.1V of the Spanish Copyright Act against the infringements
committed on the Internet.

Since 2006, and as a result of the implementation of EU Di-
rectives, the Spanish legal system provides for the possibility
of exercising injunctions to cease against the intermediaries
who do not infringe copyrights by themselves, but render ser-
vices used by a third party to infringe them on the Internet.
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In 2018, and only one month apart, two cases solved by the
Spanish courts have brought to light the existence of doubts
concerning the application in practice of this injunction of ces-
sation —legal cases hdfull and exvagos—. In addition to these
national issues, other questions had already been answered by
the EJC case-law —Scarlet, SABAM, Telekabel y McFadden—. By
resolving the different problems raised, the competent courts
have contributed to improve the legal regime of a measure
that has proven to be key when copyrights infringements are
committed on the Internet. Taking the legal framework and the
controversial issues as our starting points, this paper is aimed
at providing clarity to the exercise of the injunction to cease
against the non-infringer intermediary of information society
services. For the aforementioned purpose, the features of this
autonomous action are examined, the necessary prerequisites
for their adoption are specified and the ways in which the cease
against the intermediaries can be enforced are explained.

Copyright, Internet, intermediaries, injunction to cease, pre-
liminary injunction, permanent injunction, enforcement, ECJ.

I. INTRODUCTION: LEGAL FRAMEWORK AND CONTRO-
VERSIAL ISSUES. 1. LEGAL FRAMEWORK OF THE INJUNCTION TO
CEASE AGAINST THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY. [.1. The Informa-
tion Society Directive and the Enforcement Directive as the start-
ing point. 1.2. The implementation in the Spanish legal system
by means of the Copyright Act 2006 amendments. 2. THE DOUBTS
RAISED BY THE EXERCISE OF THE INJUNCTION TO CEASE AGAINST THE
NON-INFRINGER INTERMEDIARY. II. THE NON-INFRINGER INTER-
MEDIARY AS A DEFENDANT OF AN AUTONOMOUS IN-
JUNCTION. 1. THE PASSIVE LEGAL STANDING OF THE INTERMEDIARIES
BY REASON OF THE SERVICES PROVIDED. 2. THE LACK OF NECESSARY
PASSIVE JOINDER OF DEFENDANTS BETWEEN THE INTERMEDIARY AND THE
INFRINGER. 3. THE POSSIBILITY OF BRINGING TOGETHER BEFORE THE
COURT INJUNCTIONS AGAINST THE INFRINGER AND AGAINST THE INTER-
MEDIARY. III. THE EXISTENCE OF AN INFRINGEMENT AS
A PREREQUISITE TO OBTAIN THE CEASE AGAINST THE
INTERMEDIARY. 1. THE NEED TO PROVE THE EXISTENCE OF A COP-
YRIGHT INFRINGEMENT AS A PRELIMINARY POINT. 2. THE CESSATION OF
THE ACTIVITIES IN RESPONSE TO A REQUIREMENT OF THE SECOND SEc-
TION DOES NOT SUFFICE TO MAINTAIN THE EXISTENCE OF INFRINGEMENT.
IV. THE IMPLEMENTATION OF THE CESSATION AGAINST
THE NON-INFRINGER INTERMEDIARY. 1. THE SENTENCE TO
CEASE THE INFRINGEMENTS AND THE SENTENCE TO PREVENT ANY FURTHER
COPYRIGHT INFRINGEMENT. 2. THE INTERRUPTION OF THE SERVICE PROVID-
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ED TO THE INFRINGER AS A FINAL MEASURE AND AS AN INTERIM MEASURE.
3. THE MEASURES TAKEN BY THE DIFFERENT TYPES OF INTERMEDIARIES
TO ENFORCE THE INTERRUPTION OF THE SERVICE. 4. THE NEED FOR PRO-
VIDING THE INTERNET USERS WITH THE POSSIBILITY OF ASSERTING THEIR
RIGHTS BEFORE THE COURT CONCERNING THE MEASURES ADOPTED BY THE
INTERMEDIARY. V. AS CONCLUSION: THE APPROPRIATE USE
OF ARTICLE 138.IV OF THE SPANISH COPYRIGHT ACT.

I. INTRODUCCION: MARCO NORMATIVO Y CUESTIONES
CONTROVERTIDAS

1. EL MARCO NORMATIVO DE LA ACCION DE CESE CONTRA EL INTERMEDIARIO NO
INFRACTOR

1.1. Las Directivas de la Unién Europea sobre propiedad intelectual como
punto de partida

La posibilidad de ejercer la accién de cese contra el intermediario no infractor
tiene su origen en el Derecho de la Unién Europea. En un primer momento
fue la Directiva 2000/312 la que, en su considerando 45, reconocia la posibili-
dad de entablar acciones de cesacién contra los intermediarios incluso cuando
quedaran exentos de responsabilidad. La referida previsién carece de reflejo en
el articulado de la norma, por lo que los Estados Miembros no estaban obliga-
dos a introducirla en sus ordenamientos juridicos; sin embargo, de haber sido
transpuesta por el legislador nacional —cosa que no sucedi6 en Espafa con
la Ley 34/20023 (en adelante LSSI)— y respetando el caracter horizontal de la
Directiva, su aplicacién habria de extenderse, entre otros, a las infracciones de
derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet.

Posteriormente, limitando su ambito de aplicacién a los derechos de autor y
a los derechos afines en la sociedad de la informacioén, la Directiva 2001/294
obliga a los Estados Miembros a introducir la posibilidad de pedir medidas
cautelares contra los intermediarios; conforme a su art. 8.3, estas han de po-
der solicitarse siempre que un tercero recurra a los servicios prestados por el
intermediario para infringir derechos de propiedad intelectual. La razén de ser

2 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos juridicos de los servicios de la sociedad de la informacién, en particular,
el comercio electrénico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrénico), D.O.U.E.,
n.° L 178, de 17 de julio de 2000, pp. 1 a 16.

3 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacién y de comercio elec-
trénico, B.O.E., num. 166, de 12 de julio de 2002.

4 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a
la armonizacién de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos
de autor en la sociedad de la informacién, D.O.U.E., n.° L 167, de 22 de junio de 2001, pp. 10 a 19.
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de esta previsién se expone en el considerando 59 de la misma Directiva: son
los intermediarios quienes estidn mejor situados para poner fin a los ilicitos;
si bien tinicamente hace referencia expresa a quienes transmiten por la red la
infraccién —esto es, a los operadores de redes y a los proveedores de acceso—,
la facultad de instar el cese no ha de restringirse a estos, sino que debe exten-
derse a todos los prestadores de servicios de intermediacién en sentido amplio.

El texto en espanol de la Directiva 2001/29 menciona tan solo la posibilidad
de adoptar medidas cautelares, sin embargo, el caracter instrumental de estas
medidas impide excluir la accién de cese frente a los intermediarios como
medida definitiva®. Cualquier problematica en torno al alcance de la suspen-
sién del servicio utilizado para infringir queda zanjada mediante la Directiva
2004/48¢, donde, en relacién con los derechos de propiedad industrial e inte-
lectual —por tanto, de manera més amplia, pero incluyendo los derechos de
autor y los derechos afines—, se reconoce la accién de cese en sede cautelar y
como medida a adoptar en un pronunciamiento sobre el fondo. De este modo,
en su art. 9.1.a) se impone a los Estados Miembros la obligacién de introducir
medidas cautelares que puedan solicitarse contra los intermediarios a cuyos
servicios recurra un tercero para infringir estos derechos; por su parte, el art. 11
contiene la misma obligacién, pero respecto de medidas definitivas derivadas
de decisiones sobre el fondo”.

Adicionalmente, consciente de los problemas que podrian surgir por la duplici-
dad de regulaciones, la misma Directiva mantiene en su considerando 23 que,
en relaciéon con las infracciones de derechos de autor y derechos afines, sus
previsiones no deben afectar a lo dispuesto en el art. 8.3 de la Directiva 2001/29,
esta idea se repite in fine en los arts. 9 y 11 de la Directiva 2004/48. A pesar
del texto de las normas de Derecho de la Unién, el TJUE ha interpretado los
arts. 8.3 y 11 de las distintas Directivas como referidas a la misma potestad:
solicitar al intermediario el cese del servicio prestado para infringir derechos de

5 Asimismo, la redaccién en otros idiomas se refiere a la solicitud de una orden judicial o un manda-
miento judicial, sin especificar el caracter provisional o permanente de la resolucién que se adopte.
A este proposito, STAMATOUDI resalta los problemas derivados de la transposicion del art. 8.3 en
los distintos Estados Miembros, algunos de los cuales realizaron una interpretacion restrictiva de
la norma, reconociendo el cese frente a los intermediarios tan solo si el proceso estaba pendiente
ante los tribunales o una vez dictada una resolucién sobre el fondo del asunto —y no, en cambio,
como medida cautelar— [I. STAMATOUDI, «Chapter 12: The Enforcement Directive», EU copyright
law: a commentary, (dir. 1. Stamatoudi y P. Torremans), Edward Elgar, Cheltenham, 2009, p. 606,
n. pag. 87]. Estas actuaciones ponen de manifiesto la existencia de dudas acerca de la intencion
del legislador europeo con el art. 8.3 y las versiones del mismo en las diferentes lenguas oficiales.
¢ Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa
al respeto de los derechos de propiedad intelectual, D.O.U.E., n.° L 157, de 30 de abril de 2004,
pp- 45 a 86.

7 1. STAMATOUDI, «Chapter 12: The Enforcement Directive», cit., p. 621, destaca que el art. 11
de la Directiva 2004/48 sigue la redaccién del art. 8.3 de la Directiva 2001/29, por lo que debemos
entender que, a pesar de la redaccion ofrecida por la version espafiola, la intencién de la segunda
disposicién no era restringir su aplicacién a la tutela de naturaleza cautelar.
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propiedad intelectual, por lo que da a entender que, respecto de los derechos
de autor y los derechos afines, ambas disposiciones son equivalentes?.

Por tanto, de acuerdo con el Derecho de la Unién Europea, cuando se utiliza
Internet para cometer infracciones contra los derechos de autor y los derechos
afines, es posible solicitar al intermediario que suspenda el servicio del que se
valen terceros para realizar actos de explotacién ilicitos. Esto serd posible en
sede cautelar, mientras se resuelve la cuestiéon controvertida, y como medida
definitiva que integre la decisién adoptada sobre el fondo; respetando esta doble
vertiente, la acciéon de cese contra el intermediario no infractor ha sido intro-
ducida en nuestro ordenamiento juridico. En el siguiente apartado se expone
la transposicién realizada por el legislador espafiol en los arts. 138 y ss. del
Real Decreto Legislativo 1/1996° (en adelante LPI), no obstante, es necesario
tener en cuenta que estamos ante disposiciones cuyo origen es el Derecho de
la Unién y, como tales, estdn sujetas a las interpretaciones de las Directivas
realizadas por los jueces de Luxemburgo.

1.2.  La transposicion en el ordenamiento juridico espaviol mediante
las reformas a la LPI de 2006

La Ley 23/2006' introdujo en el ordenamiento juridico espafol el contenido
de la Directiva 2001/29, mientras que la Directiva 2004/48 fue transpuesta en
virtud de la Ley 19/2006'!. La tramitacién de ambas leyes tuvo lugar en pa-
ralelo, aprobandose con un mes de diferencia; a pesar de ello, como destaca
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, el trabajo coordinado en las Cortes Generales
ha permitido obtener una redaccién definitiva de los arts. 138, 139 y 141 LPI
que no presenta contradicciéon alguna'2.

En vigor desde el 7 de junio de 2006, la Ley 19/2006 modifica el art. 138 LPI
mediante un nuevo apartado tercero en el que reconoce la posibilidad de
ejercer la accién de cese —tanto en sede cautelar como definitiva— contra los

8 Sentencia Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 30 y Sentencia SABAM, C-360/10,
EU:C:2012:85, punto 28.

® Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia, B.O.E., num. 97, de 22 de abril de 1996.

10 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, B.O.E., nim. 162, de
8 de julio de 2006.

1 Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplian los medios de tutela de los derechos de
propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicacién de
diversos reglamentos comunitarios, B.O.E., num. 134, de 6 de junio de 2006.

12 R, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, «Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual», Las
reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, (R. Bercovitz Rodriguez-Cano, I. Garrote Fernandez-Diez,
A. Gonzélez Gozalo y R. Sénchez Aristi), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 14 y 15.
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intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de
propiedad intelectual. La misma Ley incluye la accién de cesacién definitiva
en el art. 139.1 LPI; sin especificar su contenido, se limita a indicar que esta
podra comprender la suspensién de los servicios prestados por los interme-
diarios. La posibilidad de solicitar el cese en sede cautelar se introduce con
la Ley 23/2006, entrando en vigor el 28 de julio de 2006; de este modo, el
art. 141 LPI incluye expresamente entre las medidas cautelares en materia
de propiedad intelectual la consistente en suspender el servicio prestado a
terceros.

Tras los ajustes oportunos, derivados de la necesidad de ofrecer una re-
daccién consolidada de la Ley de Propiedad Intelectual atendiendo a las
modificaciones de 2006 y a la reforma de 2014'3, la accién de cese contra
el intermediario no infractor queda regulada en nuestro ordenamiento ju-
ridico mediante los arts. 138.1V, 139.1.h) y 141.6 LPI. Primero, el art. 138.
IV LPI afirma la legitimacién pasiva de los intermediarios respecto de la
pretensién de cese aunque no sean responsables de la infraccién; segundo, el
art. 139.1.h) LPI concreta la tutela de condena al cese de la actividad ilicita
que puede instarse frente a los intermediarios no infractores; y, tercero, el
art. 141.6 LPI reconoce la suspensién del servicio prestado a quien infringe
los derechos de propiedad intelectual como una de las medidas a solicitar
en sede cautelar.

Respecto de la regulacién de esta accién de cese en la LPI debemos des-
tacar una serie de cuestiones. En primer lugar, el art. 138.IV in fine se
refiere expresamente a la necesidad de que las medidas adoptadas frente a
los intermediarios no infractores sean objetivas, proporcionadas y no dis-
criminatorias, una idea que toma como punto de partida las Directivas de
la Unién —donde se exige que las medidas sean efectivas, proporcionadas
y disuasorias—!*. El TJUE ha interpretado esta exigencia como la basqueda
de un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales en juego:
de una parte, los derechos de propiedad intelectual —confirmados en el
art. 17.2 de la Carta'>— y el derecho a la tutela judicial efectiva del inte-
resado en obtener su proteccién —de acuerdo con el art. 47—, y, de otra

13 Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propie-
dad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, B.O.E., nam. 268, de 5 de noviembre de 2014. Esta norma
introduce un nuevo apartado segundo en el art. 138 mediante el cual establece en nuestro orde-
namiento juridico la figura de los infractores indirectos en materia de propiedad intelectual; se
trata de una previsiéon que se afiade a los apartados ya existentes, desplazandolos, de modo que
los intermediarios no infractores pasan a regularse en el art. 138.IV LPI.

14 Art. 8.1 de la Directiva 2001/29 y art. 3.2 de la Directiva 2004/48, aplicables, en ambos casos, a
la accién de cese contra el intermediario infractor.

15 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unién Europea, adoptada por el Parlamento Europeo,
el Consejo vy la Comisién, en Niza el 7 de diciembre de 2000, D.O.U.E., C 83, de 30 de marzo de
2010, pp. 389 y ss.
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parte, la libertad de empresa del intermediario —prevista en su art. 16—, y
la libertad de expresion e informacién de los internautas —reconocidas en
el art. 11 de la misma—!1°.

En segundo lugar, en relaciéon a cuando procede recurrir a la accién de cese
frente al intermediario no infractor, el art. 138.IV LPI exige que se trate de
medidas que resulten apropiadas. Asi, cuando es Internet el medio utilizado
para infringir los derechos de propiedad intelectual, el caracter apropiado de
la pretension de cese —cautelar o definitiva— contra quienes prestan servicios
de intermediacion en este medio habra de analizarse a la luz de distintos as-
pectos, entre los que destacan la necesidad de actuar con rapidez para cortar
las actividades ilicitas, la facilidad de identificar y perseguir a los infractores
y la posibilidad de que el intermediario ejecute la medida de la forma menos
gravosa posible.

En tercer lugar, las tres disposiciones en las que se regula la accién de cese
contra el intermediario no infractor contienen referencia expresa a que las
medidas podran adoptarse «sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de
11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacién y de comercio electré-
nico». También esta disposicién encuentra su origen en el Derecho de la Unién
Europea, de cuyas normas se desprende con mayor claridad el significado y el
alcance de la afirmacién que se repite en los arts. 138.1V, 139.1.h) y 141.6 LPI;
asi, el considerando 16 de la Directiva 2001/29 se refiere a que sus previsiones
se entenderan sin perjuicio de las normas sobre responsabilidad reguladas en la
Directiva 2000/31, mientras que el art. 2.3.a) de la Directiva 2004/48 mantiene
que esta norma no afectard a la Directiva 2000/31 con caracter general, ni a
sus arts. 12 a 15 en particular.

En relacién con el cese que se solicita frente al intermediario no infractor,
lo que vienen a establecer ambas Directivas —y, con ello, las disposiciones
de la Ley de Propiedad Intelectual que las introducen en el ordenamiento
nacional— es que, el ejercicio de esta accién no condiciona que los inter-
mediarios sean considerados responsables por las infracciones que se hayan
cometido haciendo uso de sus servicios. Al contrario, incluso en el caso de
que exista alguna disposicién que les atribuya responsabilidad por los ilicitos
cometidos!” —p. ej., como infractores indirectos, con base en el art. 138.1I

16 A propésito del modo en que han sido examinados estos requisitos por los 6rganos jurisdic-
cionales —en especial por el TJUE—, vid., J. LOPEZ RICHART, «Ordenes de bloqueo de paginas
web: ¢hasta donde llega el deber de colaboracién de los proveedores de acceso a Internet en la lucha
contra la pirateria?», Problemdtica actual de la tutela civil ante la vulneracion de la propiedad industrial
e intelectual, (coord. J. A. Moreno Martinez), Dykinson, Madrid, 2017, pp. 244 a 267.

7 No esta zanjada la discusién doctrinal a propésito de si los arts. 12 a 15 de la Directiva
2000/31 —arts. 14 y ss LSSI—, son suficientes para considerarles responsables o si precisan de
otra disposicién del ordenamiento juridico que les atribuya responsabilidad. Asi, XALABARDER
PLANTADA y PEGUERA POCH, entre otros, entienden que las referidas normas no contienen
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LPI—, podrian quedar exentos siempre que retinan los requisitos exigidos
por los arts. 12 a 15 de la Directiva 2000/31 —o los previstos en las normas
espafolas que los transponen: arts. 14 y ss. LSSI—, sin perjuicio de que se
les solicite el cese del servicio prestado haciendo uso del art. 138.1V.

En todo caso, mas alld de las cuestiones de responsabilidad, la exigencia de
respetar la LSSI alcanza pleno sentido en relacion con el deber de colaboracion
que la misma impone a los intermediarios. Lo afirmado se fundamenta por
el hecho de que, aun cuando el intermediario no haya sido demandado en el
proceso de declaracién —esto es, no se haya ejercido contra él la accién de cese
que es objeto de estudio en el presente trabajo—, serd posible requerirle que
colabore con la justicia en via ejecutiva si el infractor condenado no cumple
voluntariamente con la obligaciéon de poner fin a los ilicitos —y siempre que,
conforme al principio dispositivo, el ejecutante haya solicitado que se enco-
miende la ejecucién a un tercero—.

2. LAS DUDAS SUSCITADAS POR EL EJERCICIO DE LA ACCION DE CESE CONTRA
EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR

Delimitada la regulacién de la acciéon de cese contra el intermediario no in-
fractor en los términos expuestos, la aplicacién practica de la misma en liti-
gios destinados a obtener la tutela judicial civil de los derechos de propiedad
intelectual no ha quedado exenta de problemas. Las cuestiones controvertidas
derivadas del ejercicio de esta accién de cese frente a las infracciones cometidas
en Internet, se han puesto de manifiesto no solo ante los jueces de Luxemburgo,
sino también ante los tribunales espafioles; la respuesta dada por estos érganos
jurisdiccionales contribuye a perfeccionar el régimen juridico de la accién de
cese regulada en el art. 138.IV LPL

Las dudas planteadas al TJUE han tenido por objeto, generalmente, la extensién
de la medida en si misma, esto es, el contenido de la pretensién de cese y el al-
cance de la obligacién de hacer que puede imponerse al intermediario. Mediante

criterios de atribucién de responsabilidad, sino tan solo de exclusiéon de la misma [R. XALA-
BARDER PLANTADA, «La responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet (ISP)
por infracciones de propiedad intelectual cometidas por sus usuarios», IDP: revista de Internet,
Derecho y Politica, n° 2, 2006, p. 3; M. PEGUERA POCH, «Sélo sé que no sé nada (efectiva-
mente): la apreciacion del conocimiento efectivo y otros problemas en la aplicacién judicial de
la LSSI», IDP: revista de Internet, Derecho y Politica, n° 5, 2007, p. 10]. En cambio, SANCHEZ
ARISTI considera que, a excepcién de los operadores de redes y proveedores de acceso, para
el resto de intermediarios «el criterio de imputacién esta insito en la propia descripcién del
factor de exoneracién» [R. SANCHEZ ARISTI, «Enlazadores y seudoenlazadores en Internet: del
rol de intermediarios hacia el de proveedores de contenidos que explotan obras y prestaciones
intelectuales», Aranzadi civil-mercantil. Revista doctrinal, n° 5, Vol. 2, 2012, p. 12 de la version
electrénical.
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la respuesta ofrecida en los asuntos L'Oréal's, Scarlet'®, SABAM?, Telekabel?!
y Mc Fadden?, este Tribunal ha interpretado las disposiciones del Derecho de
la Unién Europea que regulan la accién de cese frente a los intermediarios de
servicios de la sociedad de la informacién a propésito de cuestiones como el
recurso a estas medidas para evitar futuras infracciones, la nocién de tercero
que se beneficia del servicio para infringir o la incompatibilidad de algunas
pretensiones con la prohibicién de imponer un deber general de supervision;
esta jurisprudencia habra de respetarse por los jueces nacionales cuando apli-
quen las normas que transponen las Directivas.

Por su parte, los asuntos hdfull® y exvagos®* han permitido poner en conoci-
miento de los tribunales espafioles la existencia de dudas relativas a los aspectos
procesales de la medida que se solicita. Asi, cuando se insta el cese contra el
intermediario no infractor, sin ejercer accién alguna contra quienes infringen
directa o indirectamente los derechos de propiedad intelectual en Internet,
cuestiones como la falta de litisconsorcio pasivo necesario o la necesidad de
admitir la existencia de un acto ilicito como presupuesto, ponen de manifies-
to que estamos ante una situacién particular que precisa ser aclarada. En los
siguientes epigrafes, teniendo en cuenta el marco normativo, las respuestas de
los tribunales y la realidad actual de la vulneracién de la propiedad intelectual
en Internet, se intenta ofrecer claridad al régimen juridico que debe regir en el
ejercicio de la accién de cese contra el intermediario de servicios de la sociedad
de la informacién no infractor.

II. EL INTERMEDIARIO NO INFRACTOR COMO DEMANDADO
DE UNA ACCION AUTONOMA

1. Los INTERMEDIARIOS COMO LEGITIMADOS PASIVOS DE LA ACCION DE CESE POR RAZON
DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Resultado de la transposicién de Directivas de la Unién Europea, el art. 138.1V
LPI atribuye legitimacién pasiva respecto de la accion de cese a quienes prestan
servicios de intermediacién. En la medida en que nuestro ordenamiento juridi-
co reconoce esta accién de cese como una accién auténoma —independiente
de las que se regulan en los apartados I y II del art. 138—, la misma podra
ejercerse frente a los intermediarios sin necesidad de acumular otras acciones

8 Sentencia L'Oréal y otros, C-324/09, EU:C:2011:474.

19 Sentencia Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771.

20 Sentencia SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85

21 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192.

22 Sentencia Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689.

2 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull).

24 En primera instancia, SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio; en apelacién,
SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos).
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contra los responsables directos o indirectos de la infraccién —ni de cesacion,
ni de indemnizacién, ni de publicacién de la sentencia—?°, pudiendo limitarse
el demandante a solicitar la suspension del servicio utilizado por terceros para
infringir derechos de propiedad intelectual.

A propésito de la legitimacion pasiva respecto de la accién de cese prevista en
el art. 138.IV LPI, la jurisprudencia reciente pone de manifiesto que se han
eliminado todas las dudas sobre si podia ejercerse contra los prestadores de
servicios de la sociedad de la informacién?. Ahora bien, la afirmacién realizada
no excluye la posibilidad de recurrir a esta disposicién para solicitar el cese a
quienes actian como intermediarios en ambitos distintos a Internet?’.

Centrando nuestra exposicién en los agentes que prestan sus servicios en Inter-
net, procede, de antemano, concretar quienes son los intermediarios a los que
se refiere la Ley de Propiedad Intelectual en el Titulo dedicado a «Acciones y
procedimientos». Para ello es necesario tomar como punto de partida la defi-
nicién que proporciona el punto b) del Anexo a la LSSI, y considerar servicios
de intermediacién todos aquellos que faciliten el uso de otros servicios de la
sociedad de la informacién; entre estos se incluyen los prestadores cuya activi-
dad consiste en proveer acceso a Internet, transmitir datos por redes, realizar
copia temporal de las paginas de Internet, alojar datos en servidores y ofrecer
instrumentos de busqueda o enlaces a otros sitios de Internet.

Sin embargo, en cuanto el art. 138.IV se refiere a intermediarios de todo tipo
—independientemente de que actien en el ambito digital o en el ambito ana-
légico—, cuando las infracciones se cometen a través de Internet este concepto

25 SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 6°, punto 19.

26 El origen de estas dudas, ya superadas en la jurisprudencia mas reciente, residia en la referencia
a la LSSI contenida en el art. 138.IV —asi como en los arts. 139.1.h) y 141.6—, donde se establece
que las medidas contra los intermediarios podran solicitarse «sin perjuicio de los dispuesto en
la Ley 34/2002». Los términos utilizados por estas disposiciones llevaron a entender que la LPI
impedia ejercer esta accion frente a los prestadores de servicios de intermediacién regulados en
la LSSI; en este sentido, destaca la interpretacién realizada por el juez de primera instancia en el
asunto Telecinco contra Youtube, quien desestima la accién de cese contra el alojador de contenidos
no infractor al considerar que la expresion contenida en el art. 138.IV exceptia toda posibilidad
de instar la cesaciéon de las actividades ilicitas frente a los intermediarios de servicios [SJMerc.
n.° 7 de Madrid, n.° 289/2010, de 20 de septiembre, cit., FJ 4°]. Para un examen critico del razo-
namiento judicial de la mencionada sentencia, vid. R. SANCHEZ ARISTI, «Enlaces a contenidos
que infringen derechos de propiedad intelectual, ¢prestaciéon de un servicio de intermediacion
o provisiéon de contenidos? Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Seccion 15, de 24 de febrero de 2011 (caso — “elrincondejesus”)», Revista Aranzadi de derecho de
deporte y entretenimiento, n° 33, 2011, p. 434.

27 A este respecto, destaca la sentencia dictada por el TJUE en el asunto Tommy Hilfiger Licensing,
con la que mantiene que carece de incidencia que se trate de un mercado electrénico o fisico, a
los efectos de atribuir la condicién de intermediario conforme al art. 11 de la Directiva 2004/48, e
incluye en esta categoria «al arrendatario de un mercado cubierto que subarrienda los diferentes
puestos de venta situados en dicho mercado cubierto a comerciantes» [Sentencia Tommy Hilfiger
Licensing, C-494/15, EU:C:2016:528, puntos 29 y 30].
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ha de ser objeto de interpretacién amplia?®; en el ordenamiento juridico es-
pafiol, ello exige no limitarnos a la definicién «servicios de la sociedad de la
informacién» que proporciona el punto a) del Anexo a la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Informacién®. De este modo, a efectos de instar el cese con
base en el art. 138.1V, no ha de reducirse la nocién intermediario a aquellos
cuya prestacion de servicios constituye una actividad econémica —al margen de
que obtengan los ingresos directamente de sus destinatarios o mediante otras
fuentes de remuneracién—, sino que debe extenderse a todos los sujetos que,
actuando con o sin 4nimo de lucro, desarrollan actividades de intermediaciéon
en Internet.

Lo anterior nos permite incluir en la categoria de intermediario a las compa-
fifas que prestan servicios de acceso a Internet, o realizan copias temporales
de los datos que se transmiten, y a los particulares, generalmente comercios,
que ofrecen conexién mediante una red publica: cafeterias, hoteles, aeropuer-
tos... —quienes serian, en realidad, intermediarios de otro intermediario: la
propia compaiia de telecomunicaciones—3°. Asimismo, permite calificar de
intermediarios a las empresas cuyo servicio consiste en permitir el alma-
cenamiento de datos en sus servidores de Internet y a los administradores
de paginas que responden al formato de web 2.03': foros o redes sociales??,
plataformas de difusiéon de contenidos digitales®?, operadores de mercados

28 1, STAMATOUDI y P. TORREMANS, «Chapter 11: The Information Society Directive», EU co-
pyright law: a commentary, (dir. I. Stamatoudi y P. Torremans), Edward Elgar, Cheltenham, 2009,
p. 507.

2 «A los efectos de esta Ley, se entendera por: a) «Servicios de la sociedad de la informacién» o
«servicios»: todo servicio prestado normalmente a titulo oneroso, a distancia, por via electrénica
y a peticion individual del destinatario [...] comprende también los servicios no remunerados por
sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad econémica para el prestador de
servicios».

30 A modo de ejemplo, el asunto Mc Fadden resuelto por el TJUE estaba protagonizado por un
particular que ofrecia conexién a Internet a través de una red publica —actividad por la que los
jueces de Luxemburgo lo calificaron como intermediario—, si bien previamente habia contratado el
acceso con una empresa de telecomunicaciones —quien, a su vez, también es prestador de servicios
de intermediacién— [Sentencia Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, punto 43].

31 Las webs 2.0 se caracterizan por ser los propios usuarios, y no el titular de la pagina, quienes
ponen los contenidos a disposicién del publico en el sitio de Internet; en consecuencia, los tribu-
nales espafioles han atribuido a los administradores de estas webs la consideracién de alojador
2.0, quedando sujetos al régimen propio de los prestadores de servicios de alojamiento regulados
en el art. 16 LSSI [Asunto Telecinco c. Youtube, SIMerc. de Madrid (n° 7), n° 289/2010, de 20 de
septiembre AC\2010\1462 (en primera instancia); SAP de Madrid (seccién 28%), n° 11/2014, de 14
de enero, JUR\2014\36900 (en apelacién)].

32 En el asunto SABAM, la demanda ante el tribunal belga se interpone contra Netlog, una pla-
taforma de red social en linea donde los usuarios que disponen de un perfil pueden publicar
contenidos; en cuanto al administrador de esta pagina web el TJUE lo califica de prestador de
servicios de alojamiento, dado que almacena la informacién facilitada por sus usuarios, admitiendo
la posibilidad de ejercer con este la accién de cese en su condicién de intermediario [Sentencia
SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, puntos 27 y 28].

3 En el asunto Telecinco c. Youtube, se reconoce la posibilidad de instar el cese con base en el
art. 139.1.h) LPI contra Youtube, en su condicién de intermediario de servicios de alojamiento,
si bien en el supuesto concreto rechaza la medida solicitada por las demandantes en cuanto la
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electrénicos?'... —quienes, a su vez, también serian intermediarios de otro
intermediario: la propia empresa titular de los servidores—. Finalmente, con-
forme al art. 17 LSSI son prestadores de servicios de intermediacién los
instrumentos de busqueda y los enlazadores —aunque esta disposicién carece
de equivalente en la Directiva 2000/31—3,

Respecto de todos los intermediarios referidos supra, el desarrollo de una acti-
vidad econémica debe considerarse irrelevante a efectos de ejercer la accién de
cese prevista en el art. 138.IV LPI —pero no, en cambio, a efectos de verificar
su responsabilidad con base en el régimen juridico de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Informacién—, puesto que se trata de normas nacionales que
proceden de distintas Directivas de la Unién y que responden a finalidades
diferentes.

Sin embargo, carecen de legitimacién pasiva con base en el art. 138.IV LPI
quienes no puedan ser calificados de intermediarios; esto nos obliga a excluir
a los responsables de los programas de intercambio entre pares (redes P2P),
sujetos que tienen un papel particularmente relevante en las infracciones de
derechos de propiedad intelectual cometidas en Internet. Si bien es cierto que
los programas P2P de primera generacién —centralizados— podian ser califi-
cados como intermediarios en cuanto facilitaban instrumentos de busqueda?®,
estos han caido en desuso y, en la actualidad, las generaciones de programas
P2P que persisten —descentralizados— no retnen los requisitos para ser con-
siderados prestadores de servicios de intermediacién. A pesar de lo indicado,
la introduccién de la figura del infractor indirecto en el art. 138.I1 LPI podria
utilizarse para ejercer la accién de cese —y también la de indemnizacién—
contra los creadores y los desarrolladores de un software que es utilizado, con
caracter predominante, para intercambiar contenidos protegidos®.

considera una obligacién de supervisién general y activa de los contenidos subidos a su plataforma
—es decir, contraria al derecho de la Unién tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia
del TJUE— [SAP de Madrid (seccién 28%), n° 11/2014, de 14 de enero, JUR\2014\36900, FJ 4°].

3 En el litigio que dio lugar a la jurisprudencia L'Oréal del TIJUE, los jueces de Luxemburgo con-
sideran que la explotacién de un mercado electrénico —la pagina web eBay— donde se almacenan
datos facilitados por sus clientes —las ofertas de venta—, implica prestar un servicio de alojamiento
y, por ello, merece la calificacién de intermediario a efectos de ejercer la accién de cese destinada a
poner fin a conductas infractoras [Sentencia L'Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, puntos 109, 110y 131].
35 A. CARRASCO PERERA y R. DEL ESTAL SASTRE, «Articulo 139. Cese de la actividad ilicita»,
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), Tecnos, Madrid,
2017, p. 1842; R. EVANGELIO LLORCA, «Incidencia de la jurisprudencia del TJUE en la legitima-
cion pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la Ley Espafiola de Propiedad Intelectual»,
Problemdtica actual de la tutela civil ante la vulneracion de la propiedad industrial e intelectual, (coord.
J. A. Moreno Martinez), Dykinson, Madrid, 2017, pp. 154 y 155.

36 R. SANCHEZ ARISTI, El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer,
Instituto de Derechos de Autor, Madrid, 2007, p. 195; A. J. DE NOVA LABIAN, Delitos contra la pro-
piedad intelectual en el dmbito de Internet: (especial referencia a los sistemas de intercambio de archivos),
Dykinson, Madrid, 2010, pp. 308 y 309.

37 R. SANCHEZ ARISTI, «Responsables de la infraccién (art. 138 LPI)», La Reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual (dir. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 357.
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Mencién aparte merecen los prestadores de servicios de pagos electrénicos y
de publicidad®. El art. 195.5 LPI se refiere expresamente a la posibilidad de
requerir a cualquiera de los dos la suspension del servicio que prestan al in-
fractor en el marco de un procedimiento seguido ante la Seccién Segunda de
la Comisién de Propiedad Intelectual. En defecto de jurisprudencia del TJUE
sobre si pueden ser calificados como intermediarios a efectos de la orden ju-
dicial de cese reconocida en las Directivas de la Unién —y a pesar de que se
ha defendido que este concepto sea objeto de interpretacién amplia—, conside-
ramos que el art. 138.IV no les atribuye legitimacién pasiva a quienes prestan
servicios de pago electrénico o de publicidad. Contribuye a sostener lo indicado
que la referida disposicién no los prevea de manera expresa —como si lo hace
el art. 195.5 LPI—, asi como el hecho de que, directamente, no sean interme-
diarios a cuyos servicios recurre un tercero para infringir —cuestién distinta
es que le permitan obtener el incentivo econémico para cometer los ilicitos—.

En consecuencia, los prestadores de servicios de pago electrénico o de publi-
cidad no podran ser condenados a suspender el servicio en el marco de un
proceso civil declarativo. Ahora bien, lo anterior ha de entenderse sin perjuicio
de que el deber de estos sujetos de colaborar con el 6rgano competente —que
se afirma respecto del procedimiento para el restablecimiento de la legalidad en
el art. 195.5 LPI, parrafos I y V— se extienda al proceso de ejecucion en caso
de que la sentencia de condena no se cumpla de manera voluntaria.

Por tltimo, respecto de la legitimacion pasiva del intermediario debemos des-
tacar que la redaccion de las Directivas de la Unién Europea, asi como el texto
de los articulos que las transponen a la LPI, se limita a establecer que la accién
de cese se solicitara frente a los intermediarios «a cuyos servicios recurra un
tercero para infringir derechos de propiedad intelectual». La falta de referencia
expresa en las referidas normas generé dudas a propésito de si era necesaria la
existencia de un vinculo contractual entre el intermediario y el infractor para
poder instar la suspension del servicio prestado. En la actualidad, estas cues-
tiones controvertidas han sido superadas mediante la jurisprudencia Telekabel,
con la que el TJUE afirma que podra ejercerse la acciéon de cese contra los
intermediarios aunque no haya relacién particular alguna entre estos y quienes
infringen los derechos de propiedad intelectual®’; en otras palabras, serd posi-
ble suspender el servicio prestado siempre que el infractor se valga del mismo
para desarrollar sus actividades ilicitas e independientemente de que sea o no
cliente del intermediario®.

3 A propésito de los servicios de pagos electrénicos y de publicidad como agentes que desarrollan
actividades vinculadas a Internet, vid., P. A. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho privado de Internet,
5 ed., Thomson Reuters Civitas - Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2015, punto 954, pp. 941-942 y
puntos 84 y ss, pp. 103 y ss, respectivamente.

3 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, apartado 35.

4 R. SANCHEZ ARISTI, La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en materia
de propiedad intelectual: andlisis y comentarios, (R. Sanchez Aristi, N. Moralejo Imbernén y S. Lépez
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2. LA AUSENCIA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO DEL INTERMEDIARIO CON EL
RESPONSABLE DE LAS INFRACCIONES

El art. 138 LPI no solo permite interponer acciones de cese contra los inter-
mediarios, sino también contra aquellos que, de manera directa o indirecta,
participan en la infracciéon de derechos de propiedad intelectual. En la medida
en que el infractor directo, el infractor indirecto y el intermediario realizan
conductas distintas, la pretensién procesal dirigida frente a cada uno de ellos
también sera diferente —a los infractores se les pedira el cese de su actividad
ilicita, mientras que respecto de los intermediarios se solicitara la suspensién
del servicio prestado—. En consecuencia, entre los distintos demandados no se
produce una situacién de litisconsorcio pasivo necesario*!, sino simplemente, y
a condicién de que sea la voluntad del demandante —en cuanto el art. 138.IV
regula una accién auténoma—, una acumulacién de pretensiones®.

Sin embargo, los asuntos hdfull y exvagos han puesto de manifiesto los in-
terrogantes que plantea la legitimaciéon pasiva reconocida en el art. 138.IV
LPI; el origen de los mismos es la situacién particular que se produce por la
posibilidad de demandar al intermediario en un proceso civil del que no es
parte el infractor. En ambos litigios seguidos ante los tribunales espafioles, la
parte demandada alega la excepcion de litisconsorcio pasivo necesario como
defensa procesal, al entender los intermediarios contra los que se presenté6 la
demanda —empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de acceso a
Internet—, que el infractor debia ser llamado al proceso —el titular de la pagina
web desde la que se ponen a disposicién del puablico las obras y cuyo bloqueo
se solicita a las demandadas—. La razon de ser de este planteamiento es que
solo se estimaré el cese frente al intermediario si se demuestra la existencia de
infraccién, por tanto, el responsable de la misma habra de poder defenderse
ante el juez antes de que acuerde la suspension del servicio.

En el marco de un proceso civil el litisconsorcio pasivo necesario puede impo-
nerse de dos formas, bien mediante una norma del ordenamiento juridico que
lo exige o bien a partir del examen de la pretension objeto del proceso; el fun-
damento de esta necesidad reside en que, de lo contrario, no sera posible dictar
una sentencia eficaz sobre la pretensién interpuesta®. Respecto de la existencia
de prevision legal, ni en los arts. 138 y ss., LPI, ni en la Ley de Enjuiciamiento
Civil (en adelante la LEC)*, se impone como requisito para instar el cese al

Maza), Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2017, pp. 584 y 586, y n. de pag. 4.

41 El litisconsorcio pasivo necesario se define como la preceptiva condicién de parte de una plu-
ralidad de personas en la posiciéon de demandado [M. ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil,
16® ed., Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), 2017, p. 152].

2 A. ARMENGOT VILAPLANA, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (dir. F. Palau Ramirez
y G. Palao Moreno), Tirant lo Blanch, Valencia 2017, pp. 1592 y 1593.

4 M. ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil, cit., p. 152.

4 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, B.O.E., nam. 7, de 8 de enero de 2000.
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intermediario que la demanda se dirija, adicionalmente, contra el responsable
de la infracciéon —asi como tampoco se prevé que el infractor sea llamado al
proceso—*. Resta, por tanto, determinar si, de la pretensién presentada por el
demandante solicitando la suspension del servicio prestado al infractor, cabe
inferir la existencia de litisconsorcio pasivo necesario.

En cualquier litigio en el que quienes ostentan la legitimacion activa ejercen la
accion de cese regulada por el art. 138.IV LPI, la pretensién procesal dirigida
contra el intermediario no infractor presenta como elementos identificadores la
condena a suspender el servicio prestado por el intermediario —que constituye
el petitum o el objeto de la pretensién— y la condicién de intermediario del ser-
vicio utilizado para infringir —que representa la causa petendi o el fundamento
de la pretensién—. Esto implica, como ha sido anticipado, que debe afirmarse
la infraccién de los derechos de propiedad intelectual para que la pretension
sea estimada; sin embargo, lo que caracteriza tanto al asunto hdfull, como al
asunto exvagos, es que la parte demandante no solicita al 6rgano jurisdiccional
que se declare la existencia de infraccién o la condicién de infractor de quien
estd usando el servicio*.

Si en la resolucién dictada por el tribunal competente para conocer, ademas
de la condena a suspender el servicio prestado, se declarara la ilicitud de los
actos de explotacion, la participacién del presunto infractor como parte de-
mandada seria necesaria. Ahora bien, en el proceso civil conducente a estimar
la accién de cese frente al intermediario, los demandantes deben probar que
estdn siendo infringidos los derechos de propiedad intelectual —siendo este un
presupuesto necesario de la accién de cese—, pero la existencia de infraccién
unicamente habra de ser demostrada con caracter prejudicial*’, como requisito
imprescindible para que el tribunal pueda pronunciarse sobre la pretensiéon
procesal. En consecuencia, no serd necesario demandar, directamente y junto
a los intermediarios, al responsable de la infraccién, de modo que la accién
regulada en el art. 138.IV LPI, y dirigida contra quienes prestan servicios de
intermediacidn, es una suerte de accion directa®®.

4 SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 6°, punto 28.
4 «Por estos motivos, también la peticién, para evitar traer al infractor al procedimiento, no
contiene solicitud de declaracién de infraccién, sino que se limita a que las entidades demandadas
impidan el acceso a sus usuarios en el ambito territorial en el que acttian, a la pagina web de
referencia» [Texto que se repite en ambas sentencias STMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de
25 de julio (asunto exvagos), FJ 6°, punto 19; SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de
enero (asunto hdfull), FJ 6° in fine].

47 A proposito de la accién de cesacién contra los intermediarios no infractores los jueces sostienen
que sera posible su interposicién «sin necesidad de demandar simultdneamente, al autor directo de
la infraccion, ni a los que de una u otra forma cooperan con él o se benefician econémicamente
de sus resultados. Aunque el demandante no quedara exento de probar, con caracter prejudicial, la
infraccién sobre los derechos de propiedad intelectual» [STMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de
25 de julio (asunto exvagos), FJ 6° SIMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero, FJ 6°].
4 SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 6°, punto 19.
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Como se desarrolla més adelante en el presente trabajo, para que sea admitida y
estimada la pretensién dirigida inicamente contra el intermediario es suficiente
con que quede acreditada la infracciéon® —es decir, la concurrencia de los hechos
constitutivos que, en otra pretension, podrian conducir a declarar la ilicitud
de las actividades—, sin que sea presupuesto exigible la declaracién formal y
expresa contra el infractor en la misma resolucién judicial*®®. Por tanto, en el
marco de un proceso civil en el que se solicitan medidas de cesacién frente a los
intermediarios, aun cuando no haya sido declarada la existencia de infraccién y
no haya sido parte el responsable de la misma, no podran alegarse problemas
derivados de la tutela judicial efectiva ni vulneracién del derecho de defensa!,
puesto que el reconocimiento de la ilicitud de las actividades carecera de valor
de cosa juzgada. Asimismo, en el supuesto descrito tampoco se generara una
situacion de litisconsorcio pasivo necesario entre el intermediario y el infractor>2.

Lo anterior parece dar a entender que la concurrencia de litisconsorcio pasivo
necesario cuando se insta el cese frente a los intermediarios esté estrictamente
vinculada a la declaracion de la existencia de infraccién. No obstante, incluso
en el supuesto de que el demandante solicite expresamente que se declaren
infringidos los derechos de propiedad intelectual que esta legitimado para pro-
teger —por considerar que ello es requisito para estimar la condena al cese con
base en el art. 138.IV LPI—, entre el intermediario y el infractor no se estable-
cerfa una situacién de litisconsorcio pasivo necesario, sino una acumulacién
de acciones —en cuanto se trata de dos pretensiones distintas, interpuestas
frente a dos sujetos diferentes—. Lo mismo debemos mantener en caso de que
el demandante asuma que demostrar la existencia de infraccién es presupuesto
para que se estimen sus pretensiones —alegandola y probandola como hecho
constitutivo—, pero, ademas del cese contra los intermediarios, solicite en la
misma demanda que se condene al infractor a cesar en sus actividades ilicitas.

Ahora bien, lo mantenido en los parrafos precedentes no excluye que el presunto
infractor de los derechos de propiedad intelectual, aun careciendo de legitima-
cién pasiva respecto de la accion de cese que se ejerce frente al intermediario
—vy aunque en la resolucién no se declare de manera expresa y formal la exis-
tencia de infraccién—, pueda resultar afectado por la sentencia que finalmente

4 SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 5°, punto 18.
50 SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 6° SIMerc. n.° 6
de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 6°.

51 SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 6°.

52 Asimismo, en el asunto nito75 resuelto en apelacién, la demanda contra el intermediario soli-
citando la suspensién del servicio de acceso a Internet al usuario infractor fue estimada sin que,
adicionalmente, el infractor fuera demandado y sin cuestionar la existencia de una situaciéon de
litisconsorcio pasivo necesario entre ambos sujetos [SAP de Barcelona (seccién 15%), n°® 470/2013,
de 18 de diciembre, JUR\2014\19853 (asunto nito75), FJ 6°].

53 A. ARMENGOT VILAPLANA, «La tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual
tras las reformas introducidas por las Leyes 19/2006 y 23/2006», Revista Aranzadi de derecho de
deporte y entretenimiento, n° 18, 2006, p. 35 de la version electrénica.
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se dicte —p. €j., si tras estimar la pretensién procesal, se bloquea el acceso a
su sitio de Internet o se suspende la conexién a Internet que tiene contrata-
da—. En consecuencia, es posible que tenga un interés directo y legitimo en el
resultado del pleito que le legitime, conforme al art. 13.1 LEC, para ser parte
en el proceso pendiente; en tales casos, su participaciéon en el proceso civil
podra articularse mediante la intervenciéon adhesiva simple> —permitiéndole
formular alegaciones, proponer pruebas o recurrir la sentencia que se dicte—>°.

Para los referidos supuestos, la ley no regula un especifico llamamiento al
proceso del infractor —aunque, como se expone infra, el TIJUE si que se ha
pronunciado a propdsito de la necesidad de poner las medidas de cese que van
a adoptarse en conocimiento de los afectados por la suspension—. A pesar de
esta falta de previsién expresa, cuando en los autos esté identificada la persona
que infringe los derechos de propiedad intelectual —p. €j., del administrador de
la pagina web controvertida—, es decision discrecional del tribunal competente
aplicar por analogia el art. 150.2 LEC para notificarle la pendencia del proceso
y provocar su intervencion.

El referido articulo permite al 6rgano jurisdiccional ante el que se interpone la
demanda llamar a terceros titulares de la relacion juridica que se discute —esto
es, los legitimados para una intervencion litisconsorcial—; en cambio, tratando-
se de terceros cuya legitimacién tinicamente es posible mediante la intervencién
adhesiva simple —como sucede en el supuesto descrito—, el llamamiento se
producira si el juez considera que hay indicios de comportamiento fraudulen-
to de la parte que participa en el proceso®. Por ello, aun no existiendo tales
indicios, debemos defender la oportunidad de que el tribunal que conoce del
asunto recurra por analogia al art. 150.2 LEC para poner en conocimiento del
presunto infractor la pendencia de un litigio que afecta a sus intereses.

3. LA POSIBILIDAD DE ACUMULAR ACCIONES DE CESE FRENTE AL INFRACTOR Y FRENTE AL
INTERMEDIARIO

Aun cuando la medida que puede ejercerse frente a los intermediarios constitu-
ye una accién auténoma —y directa—, la posibilidad de demandar a distintos

3 Sobre la intervencion adhesiva simple como forma de articular la participacién de terceros en
el proceso civil, vid., M. ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil, cit., pp. 160 y ss.

55 «Sin embargo, no debemos pasar por alto que el titular del servicio de la sociedad de la informa-
cién cuyo acceso va a quedar restringido a consecuencia del bloqueo va a ser el principal afectado
por la medida y que, ademas, es él, como presunto autor de la conducta infractora, el que esta en
mejores condiciones para defenderse de estas acusaciones [...] se debe garantizar a éste, al menos,
la posibilidad de intervenir en el procedimiento para defender sus propios intereses», J. LOPEZ
RICHART, «Ordenes de bloqueo de paginas web: ¢hasta dénde llega el deber de colaboracién de los
proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la pirateria?», cit., pp. 235 y 236.

% M. ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil, cit., pp. 163 y 164.
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sujetos para poner fin a las actividades ilicitas determina que al demandante
le interese recurrir a la acumulacién de acciones, simple o subsidiaria, contra
el infractor y contra el intermediario.

La acumulaciéon de acciones simple persigue que sean estimadas todas las
pretensiones interpuestas, ahora bien, una vez el infractor pone fin a las acti-
vidades ilicitas también desaparece la necesidad de suspender el servicio que
estaba siendo utilizado para infringir. No suceder4 igual, en todos los supuestos,
cuando unicamente el intermediario ejecute el cese y el infractor no cumpla
la sentencia de condena, ya que, seguin el alcance de la medida a adoptar por
quien presta el servicio, los actos ilicitos podran seguir desarrollandose con
distinta repercusiéon —p. €j., cuando consista en que los proveedores de acceso
bloqueen determinada pagina web, si bien reduce el nimero de usuarios que
acceden desde Espana, no pone fin a todas las infracciones que en territorio
esparfiol se estan cometiendo a partir de la misma—.

Por su parte, con la acumulaciéon de acciones subsidiaria el demandante pre-
tende la estimacién de alguna de las pretensiones, pero respetando un orden
de preferencia que él mismo establece. Asi, puede solicitar la suspension del
servicio prestado por el intermediario para el caso de que no se estime la accién
de cese contra el infractor, o puede recurrir a la estrategia procesal inversa.
En el segundo supuesto, si se desestima la medida solicitada contra el inter-
mediario por entender que no es proporcional ni adecuada, cabe esperar que,
subsidiariamente, se estime la dirigida contra el infractor para que ponga fin
a sus actividades —p. €j., si se considera excesivo el cierre de una pagina web
por parte de quien presta servicios de alojamiento, pero se considera oportuno
que el titular de la misma retire los contenidos ilicitos—.

En cambio, cuando se desestima la accién de cese contra el infractor, bien por
considerar que las actividades que desarrolla no infringen derechos de propie-
dad intelectual, o bien por entender que las medidas a adoptar no garantizan
un justo equilibrio entre derechos fundamentales®, también serd desestimado
el cese contra el intermediario: en el primer supuesto por la inexistencia de
infraccién, en el segundo por el alcance de la suspension del servicio presta-
do —una medida que siempre serd mayor a la que se exige al infractor, ya
que afectan al sitio de Internet en su integridad, mediante bloqueo o cierre, o

57 Con base en el art. 139.1 LPI, en lugar de la retirada de todas y cada una de las obras protegidas
que se ofrecen sin la preceptiva autorizacion, el demandante puede solicitar en su accién de cese
contra el infractor el cierre de la pagina web que administra y la prohibicién de reabrirla bajo un
dominio diferente. No obstante, el tribunal podria desestimarla si considera que se trata de una
medida excesivamente gravosa —existiendo otras que pueden causar menor dafo, en particular,
cuando el sitio web no se limita exclusivamente a ofrecer contenidos ilicitos— e, incluso, por
entender que su adopcién puede afectar a otros derechos fundamentales —especialmente, a la
libertad de expresion, de informacion y de empresa—.
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implican imponer un deber general de supervisién, verificando los contenidos
individualmente—.

En cualquier caso, la acumulaciéon de acciones subsidiaria no ha de confun-
dirse con la posibilidad de que, si el infractor condenado a cesar incumple la
sentencia, el intermediario suspenda el servicio que presta, en el marco de un
proceso de ejecuciéon y como parte de su deber de colaborar con la justicia.
En otras palabras, el cese reconocido en el art. 138.IV LPI no puede solicitarse
en una demanda declarativa junto a la accién dirigida a obtener el fin de las
actividades del infractor, para el caso de que este no cumpla voluntariamente
la condena que se le impone en virtud de una resolucién judicial.

Lo mantenido en el parrafo anterior es debido a que la acumulacién de accio-
nes subsidiaria en el proceso de declaracion se produce respecto de la decision
del tribunal de estimar o de desestimar la pretensién y no en relacién con el
comportamiento del sujeto que ya ha sido condenado a realizar —u a omitir—
determinada conducta. Ahora bien, en cuanto el cese de la actividad ilicita es
una obligacién de hacer no personalisima, lo anterior ha de entenderse sin
perjuicio de que en la sentencia de condena se haya previsto expresamente
que, si se inicia un proceso de ejecucién por incumplimiento del infractor, el
tribunal competente ordene la intervencién del intermediario contra quien se
acumulé la accién de manera subsidiaria para que suspenda el servicio prestado.

III. LA EXISTENCIA DE INFRACCION COMO PRESUPUESTO PARA
QUE SE ESTIME EL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO

1. LA NECESIDAD DE PROBAR CON CARACTER PREJUDICIAL LA EXISTENCIA DE INFRACCION
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Las particulares caracteristicas de las infracciones cometidas en Internet, y,
en especial, las dificultades en torno al autor de los ilicitos —identificarle y
localizarle®, disponer de jurisdiccién sobre é1°° y poder atribuirle la comisién

% «La web parece servir sus contenidos a través de una empresa llamada CloudFlare [...] que
oculta la ubicacién concreta donde estan alojadas las webs que utilizan. No se ha podido identificar
a los propietarios de la web, ni a la persona de contacto responsable del dominio. El registrador
de dominios [...] ofrece esta posibilidad a cambio de pagar una cuota adicional» «No ha sido po-
sible conocer la identidad y localizacién de los titulares de los administradores o propietarios de
las referidas paginas web [...]» [SIMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto
hdfull), FFJJ 4° y 5°].

3 «El Sr. Celso aparece como titular de la citada pagina web [...] El Sr. Celso tiene su domicilio
en Argentina» [SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos)]. Si bien
el lugar donde se ha producido el dafio sirve para atribuir competencia a los tribunales espanoles
—sobre la base del art. 22.quinguies de la LOPJ—, la demora de la ejecucién de la sentencia por
los érganos jurisdiccionales de otro Estado constituye un obstdculo que justifica el recurso a la
accion de cese frente a los intermediarios situados en Espafia [P. LLOPIS NADAL, La proteccion de
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de infracciones®®—, determinan que, como ha sucedido en los asuntos hdfull
y exvagos, la demanda se dirija contra los intermediarios de manera exclusiva
sin acumular accién alguna contra quienes, de forma directa o indirecta, estan
infringiendo los derechos de propiedad intelectual®'. Esto da lugar a la que es,
posiblemente, la cuestién mas controvertida de la accién de cese regulada en el
art. 138.IV LPI: reconocer la existencia de infraccién —en cuanto presupuesto
para estimar la demanda—, sin que el autor de la misma haya sido parte del
proceso civil —y, por tanto, sin que haya podido defender su posicién ante el
tribunal competente—*¢2.

El ejercicio de la accién de cese contra el intermediario no infractor inicamente
sera posible si, en el momento en que se solicita, estan siendo infringidos los
derechos de propiedad intelectual —sin perjuicio, como se expone supra, de la
posibilidad de instar el cese con caracter preventivo—. Tratandose de Internet
el medio utilizado para cometer las infracciones, esto exige la concurrencia
de tres requisitos de manera acumulativa: primero, la realizacién de actos de
reproduccién y/o de comunicacién publica conforme a los arts. 18 y 20, res-
pectivamente, LPI; segundo, la falta de consentimiento del titular de derechos
sobre la obra para realizar estos actos de explotacion; vy, tercero, la imposibi-
lidad de incluir estas actividades entre los limites a los derechos de propiedad
intelectual regulados en los arts. 31 a 40.bis LPL

Los actos ilicitos descritos son constitutivos de infraccién directa, no obstante,
en la medida en que el servicio se utilice para infringir de manera indirecta los
derechos de propiedad intelectual, también podra solicitarse su suspension®?,

la Propiedad Intelectual vulnerada en Internet: determinacion del érgano competente segtin el sistema
espariol, Instituto de Derecho de Autor - Coleccién Premio Antonio Delgado, Madrid, pp. 63 a 66].
% Una dificultad que, como se expone en el presente apartado infra, en los asuntos hdfull y
exvagos tiene su razén de ser en el hecho de que se trata de paginas web que contienen enlaces
ensamblados o hipervinculos ofrecidos por los propios usuarios.

! Del mismo modo, el asunto nito75, en el que la demanda se dirige exclusivamente contra el
intermediario de servicios de acceso, y no contra el infractor, posiblemente debido a la imposibili-
dad de obtener la identidad del usuario que actuaba tras la direccién IP desde la que se cometian
los ilicitos —en el momento de los hechos, todavia no se habia introducido la diligencia prelimi-
nar del art. 256.1.11° LEC— [SAP de Barcelona (seccién 15%), n° 470/2013, de 18 de diciembre,
JUR\2014\19853 (asunto nito75)].

2 «Este régimen legal interno [refiriéndose al art. 138.IV LPI], sin duda més amplio que el derivado
del articulo 8.3 de la Directiva, permite abrir una serie de escenarios procesales con trascendencia
material por cuanto podria habilitar a dirigir demandas tnicamente frente a los intermediarios y
no frente al infractor, o podria también habilitar cauce procesal para iniciar acciones frente a los
intermediarios sin que exista una previa declaracion de infracciéon imputable, en todo caso, a quien
se vale de esos proveedores de servicios para realizar una actividad infractora» [SAP de Barcelona
(Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 4°, punto 17].

3 Esto es asi porque el art. 138.IV LPT se refiere al cese de los servicios utilizados por un tercero
«para infringir derechos de propiedad intelectual», mientras que el art. 139.1 prevé la posibilidad
de solicitar «el cese de la actividad ilicita», por tanto, en la medida en que no limitan su alcance
al cese de la explotacion ilicita —lo que en Internet implicaria reducir su aplicacién a los actos de
reproduccién y de puesta a disposicién del publico no autorizados—, cabe extender la aplicacion
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para ello, el demandante debera demostrar que se esta realizando alguna de
las conductas tipificadas en el art. 138.I1 LPI —a saber, inducir a sabiendas
la conducta infractora, cooperar con la conducta infractora conociéndola o
contando con indicios razonables para conocerla, y tener interés econémico
directo en los resultados de la conducta infractora y capacidad de control sobre
la conducta del infractor—%.

Ahora bien, como se ha anticipado a propésito de la ausencia de litisconsorcio
pasivo necesario, conforme a la jurisprudencia de los tribunales espanoles,
la existencia de infraccién —directa o indirecta— tnicamente habrd de ser
probada con cardcter prejudicial. De este modo, es presupuesto para afirmar
la legitimacion pasiva del intermediario demostrar que los derechos de propie-
dad intelectual estan siendo infringidos haciendo uso de los servicios que el
mismo presta —de modo que, de solicitarse la declaracion de la existencia de
infraccién, la pretensién fuera estimada—. En cambio, no es presupuesto para
la legitimacién pasiva del intermediario que la existencia de infraccién haya
sido expresamente declarada por un 6rgano jurisdiccional —o que sea objeto
de declaracién formal en el mismo litigio conducente a obtener la suspensién
del servicio utilizado para infringir—9%.

Por tanto, en la medida en que se trata de un presupuesto imprescindible para
obtener una sentencia favorable, el recurso a los servicios prestados por el in-
termediario para realizar actividades que pueden incluirse entre las tipificadas
en los apartados primero y segundo del art. 138 LPI —infraccién directa o
indirecta— debera ser alegado y probado por el solicitante de la tutela como
un hecho constitutivo que sirva de fundamento a la causa de pedir®. Esto debe
permitir al tribunal competente adoptar su decisién judicial tras constatar la
infraccion de un derecho de propiedad intelectual —como exige el art. 11 de la
Directiva 2004/48—, para incluir, en la misma resolucién, la condena a cesar
que se impone al intermediario.

de esta medida a la suspensién de los servicios prestados a quienes infringen de manera directa
o de manera indirecta la propiedad intelectual.

% El abogado general del TJUE, en sus conclusiones al asunto Stichting Brein II, responde a la
segunda cuestién prejudicial admitiendo la posibilidad de adoptar medidas contra un intermediario
ordenandole que bloquee el acceso a una pagina web si, de acuerdo con las normas de derecho
nacional, es posible atribuir al titular de ese sitio la comisién de infracciones indirectas [Conclu-
siones Stichting Brein II, C-610/15, EU:C:2017:99, de 8 de febrero de 2017, puntos 65 y 84]. En el
mismo asunto, el TTUE no responde a esta duda prejudicial por entender que el administrador de
la pagina web controvertida merecia la calificacién de infractor directo [Sentencia Stichting Brein
11, C-610/15, EU:C:2017:456, de 14 de junio de 2017].

% SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 5°, punto
18 y FJ 6°, punto 27; SIMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ
6°; SIMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 6°.

% «La exigencia de este requisito previo de procedibilidad no convierte a los intermediarios en
infractores, ni de modo directo ni indirecto, pero si permite el ejercicio de la accién concreta de
cese en los términos que prevé la ley» [SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de
febrero (asunto exvagos), FJ 6°, punto 27].
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Ahora bien, otra forma de interpretar el mencionado art. 11 de la Directiva
2004/48 —que se incluye dentro de la seccién titulada «medidas derivadas de
una decisién sobre el fondo»—, seria considerar que exige una primera deci-
sién judicial en la que se declare la existencia de infracciéon después de haberla
constatado, para, con base en esta decisién sobre el fondo, condenar también a
los intermediarios al cese de las actividades ilicitas o requerirles que colaboren
en via ejecutiva con la autoridad judicial. De mantenerse esta interpretacion,
la demanda habria de dirigirse contra el responsable de las infracciones —una
tarea que, como se ha demostrado, no siempre es sencilla y tampoco siempre
es posible—; por ello, y respetando el contenido y la finalidad del art. 8.3 de
la Directiva 2001/29 —tanto la medida cautelar, como la accién de cese auto-
noma y directa de la que es instrumental—, debemos defender la existencia
de infraccién como un hecho constitutivo cuya prueba permita imponer la
suspension del servicio prestado.

Cuando el medio utilizado para realizar los actos de explotacién ilicitos era
Internet, quien pretendia obtener la tutela de los mismos se encontraba con
dificultades al intentar demostrar que las conductas cuyo cese solicitaba eran
constitutivas de infraccién —en particular, por la falta de regulacién de las
infracciones indirectas en materia de propiedad intelectual y por las dudas a
proposito del alcance de los derechos exclusivos de reproduccién y de comu-
nicacién publica—.

Sin embargo, la situacién descrita mejora con la reforma operada en virtud de
la Ley 21/2014 —que introduce en nuestro ordenamiento juridico la figura del
infractor indirecto— y mediante la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo
—quien interpreta que los enlaces, en determinadas circunstancias, son actos de
comunicacién publica—. Si bien es cierto que los hitos senalados facilitan que
el demandante demuestre la existencia de infraccién, no es menos cierto que
esto no siempre constituird una tarea sencilla, pudiendo el presunto infractor
defender la licitud de sus actividades —alegando, p. €j., que dispone de auto-
rizacién, que su enlace no retne los requisitos exigidos por el TJUE para ser
acto de explotaciéon o que su actividad no puede incluirse entre las tipificadas
como infraccién indirecta—

Asi, tanto en hdfull como en exvagos, podria cuestionarse que el presunto infrac-
tor retina todas las caracteristicas para afirmar que realiza actos de explotacion
ilicitos, en particular porque a partir del texto de las resoluciones se infiere
que «las paginas web infractoras constituyen una base de enlaces»®’. En el
primer asunto, a juzgar por la descripcién realizada por el tribunal, parece
que los titulares de los sitios controvertidos recurren a la técnica del enlace
ensamblado para ofrecer en su péagina web contenidos que han sido puestos

o7 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 5° SIMerc. n.° 2 de
Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 4°.
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a disposicién del publico por otros®. En el caso exvagos, los extremos desta-
cados por el tribunal a partir de la prueba planteada dan a entender que son
los usuarios quienes ofrecen enlaces a musica alojada en servidores externos
al sitio web controvertido®.

En ambos litigios, la actividad realizada desde las paginas web cuyo bloqueo se
demanda consiste en ofrecer enlaces a contenidos protegidos —y no en alojar
las obras cuya proteccion se solicita—, por tanto, para declarar la existencia de
infraccién habria que estar al régimen juridico establecido por el TJUE a propé-
sito de la relacién entre los enlaces y los derechos de propiedad intelectual” y
demostrar las circunstancias en las que actué el enlazador o titular de la pigina
web desde la que se ofrecen los enlaces: dnimo de lucro, conocimiento de la
ilicitud, papel activo respecto de los hipervinculos que publican sus usuarios...”.

Lo anterior sirve para demostrar que el presupuesto de la existencia o inexis-
tencia de infraccién no deja de ser un posible tema controvertido, ahora bien,
en cuanto solo se interpone una accién de cese frente al intermediario y el
presunto infractor no participa en el proceso civil, estas cuestiones no po-
dran discutirse y el tribunal resolvera con base en las pruebas aportadas por
el demandante para fundamentar sus alegaciones. La afirmacién realizada se
justifica por la particular posicién que ocupa el intermediario respecto de la

% Los sitios de Internet cuyo bloqueo se solicita desde Espana se describen como «web de streaming
de video en la que se integra contenido de video procedente de servidores y empresas externas [...]
carga el video desde un servidor (propiedad de alguna de esas empresas externas) y muestra el
contenido de video integrado dentro de su pagina» (para el caso de hdfull.tv) y «web de streaming
de video que integra contenido de video procedente de empresas externas, sin embargo [...] no
ofrece enlaces de descarga de videos situados en dichas webs externas» (en relacién con repelis.tv),
respecto de ambas paginas se afirma «el contenido [...] estd almacenado en «cyber lockers» pertene-
cientes a terceros» [SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 4°].
® De la descripcion del tribunal puede extraerse que «los usuarios de la web crean post donde
pueden afiadir enlaces para poder descargar el material ofrecido» y «para los denominados «uploa-
ders» la subida de la musica debe ser en cyberlockers gratuitos» [SJMerc. n.° 2 de Barcelona,
n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 4°].

 En particular, las Sentencias Svensson [C-466/12, EU:C:2014:76, de 13 de febrero de 2014],
GS Media [C-160/15, EU:C:2016:644, de 8 de septiembre de 2016] y Stichting Brein II [C-610/15,
EU:C:2017:456, de 14 de junio de 2017], asi como el Auto Bestwater [Ordonnance BestWater,
C-348/13, EU:C:2014:2315, 21 octobre 2014 (disponible solo en francés y alemén)]. Sobre la ju-
risprudencia del TJUE en materia de enlaces, vid., R. EVANGELIO LLORCA, «Incidencia de la
jurisprudencia del TJUE en la legitimacién pasiva de los proveedores de enlaces a los efectos de la
Ley Espaiiola de Propiedad Intelectual», cit., pp. 108 y ss.

I En nuestra opinién, tanto adfull como exvagos constituyen claros ejemplos de situaciones en las
que no plantea dudas afirmar la existencia de infraccién, pero no es sencillo atribuir responsabili-
dades entre los distintos sujetos implicados —el titular de la pagina que ofrece enlaces profundos/
ensamblados o los terceros que alojan los videos en servidores externos; el administrador de la
pagina web de enlaces en formato 2.0, los usuarios que ponen a disposicién del publico los enlaces
o los internautas que han almacenado los contenidos protegidos en cyberlockers donde redirigen los
enlaces...—. Asi, ante las dificultades de concretar quiénes son los infractores directos y/o indirectos,
impedir el acceso a la pagina web desde la que se cometen las infracciones —y probar la existencia
de las mismas como hecho constitutivo— es la mejor forma de poner fin con rapidez a los ilicitos.
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existencia de infraccién como hecho constitutivo: no es el responsable de la
misma y posiblemente desconozca las circunstancias en que se ha cometido.

Esta situacion del intermediario le impide presentar defensas de fondo en re-
lacién con el carécter ilicito de las actividades que se desarrollan haciendo uso
de su servicio, sin que ello afecte a la posibilidad de presentar resistencia en
relacién con su condicién de intermediario no infractor —p. ej., negando que
ofrezca servicios a quienes infringen los derechos de propiedad intelectual o
cuestionando la proporcionalidad de las medidas de cese solicitadas—. Lo man-
tenido se refleja en la oposicién de los intermediarios como parte demandada
de los litigios hdfull y exvagos, donde las demandantes no presentan ninguna
solicitud de declaracién de infraccién, sino que la acreditan aportando prue-
bas para ello, y los demandados no sefialan la ilicitud de las actividades como
cuestion controvertida, sino que se limitan a alegar que ninguna resolucién
judicial ha declarado la existencia de infraccién.

De este modo, en el marco de un proceso civil entre los legitimados para de-
fender los derechos de propiedad intelectual y los intermediarios que prestan
los servicios utilizados para infringir, la falta de litigiosidad a propésito de la
ilicitud de las actividades cuya terminacién se pretende —motivada por la cir-
cunstancia de que ni las partes ni el tribunal consideran que la existencia de
infraccién sea un tema controvertido—, determina que este aspecto se reduzca
a un hecho constitutivo que el demandante habra de probar con caricter pre-
judicial para obtener una sentencia favorable. Ahora bien, aun cuando en la
resolucién judicial se afirme el caracter ilicito de las actividades como presu-
puesto para estimar el cese frente al intermediario, este pronunciamiento del
tribunal no podra tener valor de cosa juzgada y no podra excluir un posterior
proceso en el que se discuta la existencia de infraccién.

2. EL CESE DE LAS ACTIVIDADES EN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA SECCION
SEGUNDA NO ES SUFICIENTE PARA AFIRMAR LA EXISTENCIA DE INFRACCION

La jurisprudencia de los tribunales espafioles sobre la aplicaciéon practica del
art. 138.IV también ha servido para sefialar la existencia de dudas en relacién
con un aspecto indirectamente vinculado a esta accién de cese, se trata del
valor de reconocimiento implicito de la vulneracion que el art. 195.4 in fine LPI
atribuye a la interrupcién del servicio y a la retirada voluntaria de las obras
en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad —es
decir, previo requerimiento de la Seccién Segunda de la Comisién de Propiedad
Intelectual—.

2 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 2°, SIMerc. n.° 2 de
Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos), FJ 3°.
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La referida disposicién fue introducida en nuestro ordenamiento juridico por
el art. 20.2 del Real Decreto 1889/20117, sin embargo, tras entender que el
contenido de la norma reglamentaria constituia un exceso respecto de lo enco-
mendado por la LPI, el Tribunal Supremo la declaré nula por no ser conforme
a derecho’. A pesar de ello, reaparece, esta vez si con rango de ley, mediante
la reforma LPI de 2014 (anterior art. 158.ter.4.IV), para consolidarse, definitiva-
mente, en el nuevo art. 195.4 de este texto legal tras las recientes modificaciones
introducidas en virtud del Real Decreto 2/20187.

En torno a esta prevision no solo ha sido objeto de controversia la técnica
legislativa empleada —superada mediante la Ley 21/2014—, sino también el
alcance que debe concederse al reconocimiento implicito. En el asunto exvagos
el demandante utiliza la retirada voluntaria de los contenidos como argumento
para afirmar que ha sido acreditada la infraccién, al resolver el litigio, los 6rga-
nos jurisdiccionales competentes concretan el valor que debe atribuirse a esta
reacciéon del presunto infractor tras ser requerido por la Seccién Segunda’.

El Tribunal Supremo tuvo ocasién de pronunciarse a propésito del reconoci-
miento implicito de la vulneracion que supone interrumpir el servicio o retirar
los contenidos. Asi, al resolver el recurso contencioso-administrativo planteado
en el asunto Red de empresas de Internet contra el RD 1889/2011, mantiene una
serie de argumentos que pueden perfectamente aplicarse en el estado actual
del derecho —aunque esta consecuencia juridica se regule en una norma con
rango de ley—, asi como en el supuesto de hecho que esta siendo objeto de es-
tudio —un proceso civil dirigido a obtener el cese frente a los intermediarios—.

En palabras de los jueces del Supremo «cuando la legalidad ya se ha resta-
blecido, por la retirada voluntaria del contenido o la interrupcién del servicio,
carece de sentido y de objeto hacer reconocimiento alguno de ilegalidad, ni
establecer presunciones al respecto. Salvo que lo que se pretenda es que dicho

73 Real Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Co-
misién de Propiedad Intelectual, B.O.E., nim. 315, de 31 de diciembre de 2011.

7 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Seccién 4%), de 31 de mayo de 2013, RI\2013\4561.
Para un comentario critico de los diferentes aspectos tratados por el Tribunal Supremo en esta
sentencia, vid., M. A. RODRIGUEZ PORTUGUES, «Reserva de jurisdiccién, potestad reglamentaria
y propiedad intelectual. En torno a las sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2013,
sobre la denominada “Ley Sinde”», Revista de administracién piiblica, n° 192, 2013, pp. 231 a 256;
A. ARMENGOT VILAPLANA, «El cierre de pédginas web y la retirada de contenidos ilicitos por la
Comisién de Propiedad Intelectual (A propésito de las SSTS, Sala 3, de 31 de mayo de 2013)»,
Pe. i. revista de propiedad intelectual, n° 46, enero-abril 2014, pp. 13 a 42.

5 Numeracién atribuida tras la reciente reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual operada
en virtud del Real Decreto Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y
por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafol la Directiva 2014/26/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

76 SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 5°, punto 19.
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reconocimiento de la vulneracién surta efecto en otro procedimiento ajeno al
que ahora se sustancia, que es exclusivamente el de reposicion de la legalidad,
lo que desde luego no esta previsto en la Ley ni se infiere de su regulacion».

Tomando como punto de partida los argumentos del Tribunal Supremo, es cierto
que, si se interrumpe la prestacion o se retiran los contenidos, el reconocimiento
implicito de la vulneracion respecto del procedimiento para el restablecimien-
to de la legalidad no tiene utilidad alguna, puesto que las actuaciones ante
la Seccién Segunda finalizan con el cese de las actividades ilicitas, no siendo
posible que este 6rgano administrativo condene al resarcimiento de los dafios
y perjuicios causados. En cambio, si se pretende exigir responsabilidad extra-
contractual al infractor, sera necesario ejercer la accién de indemnizacién en
un posterior proceso civil, es aqui, en el marco de otro procedimiento sobre
los mismos hechos, que el valor de reconocimiento implicito de la infraccién
podria tener sentido.

Sin embargo, la reformas de 2014 y de 2018 LPI tampoco han concretado a
efectos de qué se considera que el responsable de la presunta infraccién ha
admitido la comisién de actos ilicitos —p. €j., respecto del mismo procedimiento
ante la Seccién Segunda, incluida su reanudacién en caso de que se reiteren
las actividades cesadas, o en relaciéon con un posterior proceso civil dirigido
a obtener la indemnizacién o a poner fin a las actuaciones que han sido rei-
niciadas—. En consecuencia, la falta de concrecién en el art. 195.4 LPI, junto
al hecho de que no haya ninguna previsién en nuestro ordenamiento juridico
que, respecto de otro procedimiento sobre los mismos hechos, atribuya valor de
reconocimiento implicito a las actuaciones voluntarias, determinan que no sea
posible considerar que la interrupcién del servicio o la retirada de los conteni-
dos en el marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad
impliquen una admisién de hechos en relacién con un eventual proceso civil 7.

Conscientes de esto, los jueces que conocen del asunto exvagos no afirman la
existencia de infraccién a partir de la retirada de contenidos realizada por el
titular de la pagina web tras recibir el requerimiento de la Seccién Segunda —en
otras palabras, no conceden valor de reconocimiento implicito a la actuacién
voluntaria conducente a poner fin a las actividades presuntamente ilicitas—.
Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial,
otorgan cierta —aunque escasa— transcendencia a la reaccién del titular de
la pagina web en el marco del procedimiento para el restablecimiento de la
legalidad, incluyéndola entre los hechos probados que determinan la estimacién
de la demanda, pero fundamentando su decisién, principalmente, en la prueba

77 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Seccién 4%), de 31 de mayo de 2013, RI\2013\4561,
FJ 14°.
8 P. LLOPIS NADAL, La proteccion de la Propiedad Intelectual vulnerada en Internet... cit., pp. 96 y 97.
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pericial aportada al proceso civil por las demandantes”™ —es decir, la retirada
es un indicio mas, pero no el mas relevante—.

Por tanto, a efectos de obtener el cese frente al intermediario, no sera suficiente
para defender la ilicitud de las actividades probar que, tras recibir el requeri-
miento de la Seccién Segunda, el titular de la pagina web interrumpio el servicio
o retiré los contenidos. Al contrario, aunque no se solicite una accién declara-
tiva contra el infractor por realizar conductas contrarias a la Ley de propiedad
intelectual, la persistencia de la infraccién en el momento en que se interpone
la demanda debera ser probada, no pudiendo hacer depender este presupuesto,
imprescindible para obtener una sentencia favorable, de la reaccién del titular
de la pagina web —interrupcién del servicio o retirada de contenidos— en el
marco de un procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

La interpretacion realizada esta en linea con los argumentos del Tribunal Su-
premo, quien ha mantenido que la interrupcién y la retirada pueden deberse a
distintas razones incompatibles con el reconocimiento implicito de la infraccién
—entre las que destaca evitar la continuacién del procedimiento, aunque consi-
dere que sus actividades no son ilicitas—?*. Asimismo, la redaccién de la Ley
de propiedad intelectual podria llevar a confusién al titular de la pagina web,
pues establece que sera requerido para que proceda respecto de los contenidos
declarados infractores, cuando, en realidad, no ha existido un previo proceso
civil en el que se declare la infraccién —sino tan solo la denuncia presentada
por el interesado y la apreciacion realizada por la Seccién Segunda—.

En nuestra opinién, lo anterior justifica que el valor concedido por los jueces
a la reaccién del titular del sitio exvagos frente al requerimiento de la Seccién
Segunda —un indicio mas de la existencia de infracciéon en relacién con las
actividades que han sido reanudadas— habria de regir en cualquier proceso
civil posterior a la interrupcion del servicio o a la retirada voluntaria de las
obras. En otras palabras, la interpretacion del art. 195.4 LPI realizada en la
sentencia exvagos no solo deberia aplicarse respecto de la accién de cese contra
los intermediarios, sino también respecto de cualquier otra accién de cesacién,
de indemnizacién o de publicaciéon de la sentencia, que se ejerza ante los 6r-

7 A propésito de la retirada voluntaria de contenidos, y la posibilidad de que constituya un re-
conocimiento implicito de la vulneracién, mantienen: «Este es un argumento mas, esencialmente
juridico, de que la infraccién se ha producido» [STMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25
de julio (asunto exvagos), FJ 4°]; «Por lo tanto, el procedimiento administrativo previo no puede
servir, por si solo, para dar por cumplido o satisfecho el presupuesto previo de infraccién por
parte del titular de la web, ni la retirada de contenidos puede tener el alcance de presuncién de
infraccion [...] Junto al expediente administrativo, en los autos, constan otros documentos en los
que se acredita de modo eficiente la realidad de la infracciéon» [SAP de Barcelona (Seccién 15%),
n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 5°, puntos 21 y 23].

80 STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Seccién 4), de 31 de mayo de 2013, RI\2013\4561,
FJ 14°.
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ganos jurisdiccionales y que esté estrechamente vinculada con el objeto del
procedimiento para el restablecimiento de la legalidad.

IV. LA MATERIALIZACION DEL CESE FRENTE AL INTERMEDIARIO
NO INFRACTOR

1. LA CONDENA A PONER FIN A LA INFRACCION Y LA CONDENA A EVITAR QUE SE COMETAN
NUEVAS INFRACCIONES

Desarrollado con detalle en el epigrafe tercero, la existencia de infraccién cons-
tituye un presupuesto necesario para el ejercicio de la accién de cese contra el
intermediario no infractor, esto implica que, en el momento de interponer la
demanda, las actividades ilicitas cuyo fin se pretende mediante la suspension
del servicio deberan continuar vigentes. No obstante, también es posible instar
el cese con caracter preventivo cuando exista el riesgo de que la infraccién pue-
da materializarse, pero no estén siendo infringidos los derechos de propiedad
intelectual: bien porque han cesado las infracciones, pero es posible que se
reanuden —p. €j., retomar las mismas actividades ilicitas desde otro servidor
y bajo otro dominio—; o bien porque todavia no se han cometido, pero hay
constancia de actos preparatorios —p. €j., anunciar la inminente puesta a dis-
posicién no autorizada de una obra en un sitio de Internet—.

En nuestro ordenamiento juridico de produccién interna, el fundamento de
la accion de prohibicién —como la ha denominado la doctrina®'— reside en el
art. 141 LPI, disposicién que permite solicitar medidas cautelares antes de que
se materialice la infraccion (cuando exista temor racional y fundado de que esta
va a producirse de modo inminente). La instrumentalidad de la tutela cautelar
posibilita que también con caracter preventivo puedan solicitarse medidas de-
finitivas de cese —acciones de prohibicién en el marco de un procedimiento
principal— frente a los infractores y frente a los intermediarios.

En relacién con la accion de cese ejercida contra los intermediarios, el pro-
pio TIJUE ha reconocido la posibilidad de solicitarles la adopciéon de medidas
conducentes a evitar que se produzcan nuevas infracciones®. Los jueces de
Luxemburgo llegan a esta conclusion en el asunto L'Oréal, tras examinar el

81 A. ARMENGOT VILAPLANA, La tutela judicial civil de la propiedad intelectual, La Ley, Madrid,
2003, p. 338; I. GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad
Intelectual, 1* ed., Comares, Granada, 2005, p. 305.

82 Sentencia L'Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, punto 144. Asimismo, el asunto Mc Fadden, dirigido a
que el intermediario impida la reiteracion de una infraccion de un derecho de propiedad intelectual, no
tiene por objeto poner fin a los ilicitos que se han cometido haciendo uso del servicio, sino prevenir,
recurriendo a medidas disuasorias, la comisién de nuevas infracciones introduciendo una contrasefia
en la red publica que permita identificar al usuario que, haciendo uso de la conexién, ha puesto
a disposicién la obra protegida [Sentencia Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:689, puntos 81 y ss].
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art. 11 de la Directiva 2004/48 e interpretarlo a la luz del art. 18 de la Direc-
tiva 2000/31 —en cuanto lo establecido en la primera no debe afectar a las
previsiones de la segunda—.

Asi, si bien es cierto que el art. 11 de la Directiva 2004/48 se limita a afirmar
la posibilidad de solicitar un mandamiento judicial contra los intermediarios,
el TJUE considera que este no debe reducirse a impedir la continuacién de la
infraccion —como sucede con el mandamiento contra los infractores—, sino
que, respetando el art. 18 de la Directiva 2000/31, también debe permitir me-
didas dirigidas a evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses
afectados —una posicién que se refuerza por el considerando 24 de la Directiva
2004/48, referido a la posibilidad de incluir medidas de prohibicién destinadas
a impedir nuevas infracciones—33. Ahora bien, los jueces de Luxemburgo con-
dicionan estas medidas de naturaleza preventiva a que respeten la prohibicién
de imponer un deber general de supervisién a los intermediarios y a que sean
equitativas, proporcionadas y no excesivamente gravosas®.

Lo anterior permite afirmar que, dentro de ciertos limites, el riesgo de que se
reiteren las infracciones faculta para solicitar que en la sentencia de condena
se incluya la suspension del servicio respecto de futuras actuaciones —algo
particularmente tutil cuando es Internet el medio utilizado para infringir, dada
la facilidad con que pueden reanudarse las mismas actividades ilicitas bajo
circunstancias diferentes—. De este modo, en el asunto hdfull la resolucién
judicial no condena exclusivamente a bloquear o a impedir el acceso desde
territorio espafiol a las paginas web «con nombre actual de dominio principal
http://hdfull.tv y http:/repelis.tv», sino que extiende el fallo «incluyendo tam-
bién otros dominios, sub-dominios y direcciones IP cuyo exclusivo o principal
proposito sea facilitar acceso a dichas paginas web, tales como paginas web
que sirvan para eludir o evitar las medidas de bloqueo y permitir el acceso a
los usuarios desde el territorio espafnol»®.

Sin embargo, no deberia ser el intermediario quien vigilara activamente la
aparicién de nuevas paginas desde las que se retoman las actividades ilicitas o
el recurso a instrumentos que dejen sin efectos la suspensién del servicio, sino
los propios legitimados para defender los derechos de propiedad intelectual que
han sido (y contintian siendo) infringidos. Este control activo por parte de los
interesados debe tener como propésito poner en conocimiento de quien presta

8 Sentencia L'Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, puntos 130 a 134.

8 Sentencia L'Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, punto 139. El asunto Scarlet constituye un claro
ejemplo de oposicién del TJTUE a medidas de naturaleza preventiva por no respetar las condiciones
mencionadas [Sentencia Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, puntos 35 y ss; S. LOPEZ MAZA,
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en materia de propiedad intelectual:
andlisis y comentarios, cit., p. 365].

85 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), fallo de la sentencia,
punto 3.
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servicios de intermediacién la reanudacién de las conductas cesadas —a modo
de requerimiento—, a fin de que actiie conforme a la sentencia de condena a
evitar futuras lesiones que le habia sido impuesta, pero sin necesidad de iniciar
un nuevo proceso civil para que adopte las medidas oportunas que permitan
terminar con estas infracciones.

El mencionado requerimiento practicado por quienes ostentan la legitimacion
activa, podria servir para afirmar el conocimiento efectivo de los prestadores de
servicios de alojamiento o de almacenamiento de datos, y, en consecuencia, para
atribuirles responsabilidad en caso de que no reaccionen con diligencia frente
a las nuevas infracciones, retirando la informacién o imposibilitando el acceso
a la misma —art. 16 LSSI—. Lo mismo debemos mantener respecto de quienes
facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de biisqueda y no reaccionan frente
al requerimiento de los legitimados para defender los derechos de propiedad inte-
lectual, suprimiendo o inutilizando el hipervinculo controvertido —art. 17 LSSI—.

2. LA SUSPENSION DEL SERVICIO PRESTADO AL INFRACTOR COMO MEDIDA DEFINITIVA Y
COMO MEDIDA CAUTELAR

La forma en que debe materializarse la accién de cese contra el intermediario
no infractor se concreta en el art. 139.1.h) LPI, esta norma, relativa a las me-
didas de caracter definitivo, establece que el cese de la actividad ilicita podrd
comprender la suspension de los servicios prestados por intermediarios a ter-
ceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual;
idéntica redaccién contiene el art. 141.6 en relacion con las medidas cautelares
que, en especial, podréa decretar el juez en caso de infraccién —o cuando exista
temor racional y fundado de que la misma vaya a producirse—.

Tanto el art. 139.1 como el 141 LPI contienen una enumeracién ejemplificativa
—no exhaustiva— de las medidas que pueden adoptarse para poner fin a los
ilicitos. Ahora bien, respetando la legitimacién pasiva reconocida en el art. 138.
1V, la suspensién del servicio utilizado para infringir es la tnica actuacién que
puede exigirse al intermediario®®, siendo una cuestién distinta la medida con-
creta que, en funcién de las actividades que desarrolle y de la infraccién que
se pretenda evitar, deba adoptar el intermediario para hacer efectivo el cese
suspendiendo su servicio.

Como ha sido expuesto en el segundo epigrafe, la accion de cese frente al inter-
mediario constituye una accién auténoma. En sede cautelar, la medida dirigida

8¢ A, CARRASCO PERERA y R. DEL ESTAL SASTRE, «Articulo 139. Cese de la actividad ilicita», cit.,
p. 1843, apuntan «Las medidas de remocién que se pueden tomar contra los prestadores intermediarios
son exclusivamente la suspension de la letra h). El resto de medidas, y especialmente la remocion
material de tipo instrumental (incluso si tal cosa tuviere sentido), no proceden».
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a obtener la suspension del servicio debera respetar los requisitos exigidos por
la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que su concesiéon quedara sujeta a la
concurrencia de peligro por la mora procesal y de apariencia de buen derecho,
asimismo, el solicitante deberda cumplir la obligacién de prestar caucién.

Estas medidas cautelares de cese tienen caracter anticipatorio, de modo que
permiten una satisfaccion provisional cuyos efectos son equivalentes a los que
se obtendran mediante la ejecucién de la sentencia definitiva de condena: el
fin de las actividades ilicitas —o, al menos, reducirlas significativamente—.
Sin embargo, solicitada y concedida la tutela cautelar frente al intermediario,
también debera dirigirse contra este la accién de cese en la demanda principal
y en un plazo que no exceda los veinte dias desde la adopcién de las medidas
cautelares, puesto que solo asi se respetara el cardcter instrumental de esta
tutela y el art. 141 in fine LPI —que nos remite al art. 730.2 LEC—.

Lo indicado debe mantenerse incluso cuando se creen situaciones particulares
derivadas de la concurrencia de distintos sujetos con capacidad para incidir
sobre el cese de las actividades ilicitas. Asi, puede que en sede cautelar se soli-
cite la suspension de los servicios prestados por el intermediario —una medida
especialmente util para obtener con rapidez la proteccién provisional de los
derechos que estan siendo infringidos®”—, y que el posterior proceso civil se
dirija contra el infractor —pues solo contra el responsable directo o indirecto
pueden ejercerse, adicionalmente a la accién de cesacién, las acciones de in-
demnizacién y publicacién de la sentencia—.

Si bien es cierto que si se estima el cese contra el infractor carecera de sentido
—e incluso de objeto— la suspensién del servicio frente al intermediario —p.
€j., si se condena al titular de la pagina web a retirar los contenidos ilicitos,
el bloqueo de este sitio de Internet no solo es irrelevante, sino también exce-
sivo—; no es menos cierto que la instrumentalidad de estas medidas obliga a
reiterar su demanda en el procedimiento principal, puesto que, de lo contrario,
se alzardn a los veinte dias de su adopcién. En consecuencia, para mantener
las medidas cautelares no es suficiente con demandar al infractor, sino que
deviene imperativo dirigir el procedimiento principal también frente al interme-
diario que ha sido requerido preventivamente. A efectos de respetar el caracter
instrumental de la tutela cautelar, la condena a cesar frente al intermediario
podria solicitarse en acumulaciéon de acciones subsidiaria o accesoria o como
una pretension mero-declarativa de la existencia de infraccién dirigida, entre
otros, contra el intermediario®.

87 J. DE TORRES FUEYO, «Medidas cautelares en propiedad intelectual: requisitos, cuestiones
procesales y particularidades en la gestién colectiva», Pe. i. revista de propiedad intelectual, n° 25,
enero-abril 2007, p. 91.

8 Sobre las cuestiones que plantea la relacién con el procedimiento principal de la medida cau-
telar de cese acordada frente al intermediario —su imperativa instrumentalidad—, vid. el analisis
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3. LAS MEDIDAS PARA OBTENER LA SUSPENSION DEL SERVICIO POR LOS DIFERENTES TIPOS
DE INTERMEDIARIOS

Respetando la interpretacion amplia del concepto intermediario que hemos
mantenido en el segundo epigrafe, entre los diferentes sujetos que desarrollan
actividades de intermediacién en Internet —y al margen de que actien con o
sin animo de lucro—, debemos destacar tres agentes cuyo papel en el cese de
las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual puede ser relevante:
los proveedores de acceso a Internet y operadores de redes, los prestadores de
servicios de alojamiento y de almacenamiento de datos y los instrumentos de
busqueda de contenidos.

El recurso a una u otra categoria de intermediario, asi como la obligacién
de hacer que se les impone con base en el art. 138.IV LPI, dependeran del
servicio que presten y de las caracteristicas del ilicito cuyo cese se pretende
—o0 cuya reiteracién se quiere evitar—. En particular, incidirdn en esta deci-
sién factores como la ubicacién de la pagina web desde la que se cometen
las infracciones, la utilidad de actuar a titulo individual contra los usuarios
infractores o la informacién disponible sobre el prestador de servicios de
alojamiento.

La jurisprudencia existente pone de manifiesto que los proveedores de acceso
y los operadores de redes son los intermediarios a quienes se demanda con
mayor frecuencia para que suspendan el servicio utilizado por los infractores.
Habitualmente, el recurso a las compaiias de telecomunicaciones se realiza
con el propésito de que impidan a todos sus usuarios el acceso a las paginas
web donde las obras protegidas estan siendo puestas a disposicién del pablico®
—incluidas aquellas en las que se ofrecen enlaces a contenidos protegidos—?°;
sin embargo, también cabe solicitar la suspensién a titulo individual: dejar de

detallado que realizamos en P. LLOPIS NADAL, Tutela judicial civil de la Propiedad Intelectual en
Internet, cit., pp. 438 y ss.

89 En el estado actual de desarrollo de la tecnologia, el bloqueo de sitios de Internet puede realizarse
de tres formas diferentes: bloqueando cada una de las direcciones URL que contengan conteni-
dos ilicitos, bloqueando el dominio bajo el que se presenta la pagina web (DNS) o bloqueando
la direccién IP del servidor que proporciona alojamiento al sitio de Internet [Sobre las ventajas e
inconvenientes de cada una de estas medidas, Q. VAN ENIS, «Les mesures de filtrage et de blocage
de contenus sur I'Internet: un mal (vraiment) nécessaire dans une société démocratique? Quelques
réflexions autour de la liberté d’expression», Révue trimestrelle des droits de I'homme, n° 96, octobre
2013 (année 24), pp. 883 y 884; J. LOPEZ RICHART, «Ordenes de bloqueo de paginas web: ¢hasta
doénde llega el deber de colaboracion de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la
pirateria?», cit., pp. 215 a 219].

% Los mismos asuntos hdfull y exvagos, asi como el litigio principal que dio origen a la juris-
prudencia Stichting Brein II del TJUE —todos ellos referidos en el presente trabajo—, constituyen
ejemplos de pretensién de cese consistente en bloquear el acceso a una pagina web desde la que
se ofrecen contenidos y enlaces —y, por tanto, desde las que se realizan actos de puesta a dispo-
sicién no autorizados—.
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proveer conexién al cliente que estd cometiendo infracciones haciendo uso de
su servicio®!.

La efectividad de esta segunda medida debe cuestionarse, en cuanto el usuario
puede contratar acceso a Internet con otro prestador de servicios. Por lo que
respecta a la medida consistente en bloquear una pagina web desde territorio
espafiol, para que sea efectiva sera necesario dirigirla contra todas las empresas
de telecomunicaciones que tengan una cuota de mercado relevante en Espaiia;
no obstante, aun cuando no sean demandadas todas ellas sera posible dictar
una sentencia sobre el fondo, pues entre las mismas tampoco se establece una
situacién de litisconsorcio pasivo necesario —simplemente, las que no hayan
sido demandadas no estaran obligadas a adoptar las medidas para la suspensiéon
del servicio, lo que repercutira en la efectividad de la condena—*2.

El TIUE ha confirmado en los asuntos Scarlet y Telekabel la posibilidad de
ejercer la accion de cese frente a los proveedores de acceso a Internet cuando
sus servicios sean utilizados por terceros para infringir derechos de propiedad
intelectual®’; asimismo, mediante ambas sentencias, los jueces de Luxemburgo
han delimitado la extensién que los operadores juridicos nacionales —legisla-
dores y tribunales— pueden (o no pueden) conceder a las medidas por las que
se materializa la condena al cese.

Asi, en el asunto Scarlet, el TJUE se opone a medidas que obliguen al provee-
dor de acceso a introducir sistemas de filtrado para prevenir la comisién de
infracciones, en particular, cuando estos sistemas deban aplicarse a todos sus
clientes y en relacién con todas las comunicaciones electrénicas, se mantengan
por un tiempo indeterminado y a expensas del propio intermediario, y tengan

ol A titulo de ejemplo, AAP de Madrid (seccién 28*), n° 5/2010, de 15 de enero, JUR\2010\1381,
relativo a la solicitud de medidas cautelares, presentada por Promusicae junto a un grupo de dis-
cogréficas, instando a una compaiifa de telecomunicaciones la suspensién del servicio de acceso
a Internet prestado al usuario que tenia gran cantidad de obras puestas a disposicién del publico
en un programa de intercambio entre pares (redes P2P) —desestimadas por no justificar de forma
suficiente los requisitos y la instrumentalidad de la tutela cautelar solicitada— . Asimismo, el referido
asunto nito75 —estimado en apelacién— constituye otro ejemplo de supuesto en el que el cese se
solicita respecto de una direcciéon IP desde la que se compartian obras protegidas a gran escala
[SAP de Barcelona (seccién 15%), n® 470/2013, de 18 de diciembre, JUR\2014\19853 (asunto nito75)].
%2 En respuesta a los argumentos esgrimidos por la recurrente en el asunto exvagos, la Audiencia
Provincial de Barcelona considera que el hecho de no demandar a todas las compaiiias de teleco-
municaciones no es discriminatorio «La decisién de la actora de no interponer la demanda frente a
otros operadores tampoco puede considerarse discriminatoria. Los operadores mas representativos
son aquellos que méas usados por los internautas vy, por lo tanto, dirigirse frente a ellos garantiza
una eficacia razonable de las medidas solicitadas. Todo ello sin perjuicio de que la actora pueda
iniciar las acciones judiciales que considere oportunas frente a proveedores no representativos o
con una cuota menor de mercado» [SAP de Barcelona (Seccion 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero
(asunto exvagos), FJ 7°, punto 40.2].

% Sentencia Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 30; Sentencia UPC Telekabel Wien,
C-314/12, EU:C:2014:192, punto 32.
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como objetivo identificar y bloquear las transmisiones de contenidos protegidos
por derechos de propiedad intelectual®.

En cambio, en la sentencia Telekabel los jueces de Luxemburgo admiten la
condena a prohibir que los clientes del intermediario accedan a determinada
pagina web, permitiendo que sea el mismo proveedor de acceso quien especi-
fique las medidas concretas para alcanzar esta obligacién de resultado —segtn
sus recursos y capacidades—, siempre que el intermediario pueda quedar exento
de responsabilidad si demuestra que adopté las medidas razonables —dirigidas
a impedir, o a hacer dificilmente realizable el acceso, y a disuadir la consulta
de los contenidos no autorizados—, y los usuarios no sean inutilmente priva-
dos de acceder de forma licita a la informacién disponible —concediéndoles
la posibilidad de hacer valer sus derechos ante el juez una vez conocidas las
medidas de ejecucién adoptadas—*°.

La medida consistente en bloquear el acceso desde Espana deviene particular-
mente util cuando las paginas web infractoras escapan de la jurisdiccion de
los tribunales esparfioles, algo que sucedera, conforme a la LSSI, si estan fuera
de la Unién Europea y del Espacio Econémico Europeo. La misma utilidad
adquiere cuando no se ha podido obtener informacion suficiente sobre el titular
del sitio de Internet o el intermediario que le presta servicios de alojamiento,
de modo que no serad posible dirigir la demanda contra ninguno de los dos.
Lo indicado debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de recurrir a esta
medida en las situaciones restantes, ahora bien, en tales supuestos, el ejercicio
de la accién de cese contra otros sujetos —infractores o intermediarios— parece
mas apropiado.

En cualquier caso, para incrementar la efectividad del bloqueo, le interesa al
demandante plantear en acumulacién simple o principal —esto es, con el prop6-
sito de que sean estimadas todas las pretensiones— otra accion de cese dirigida
contra los intermediarios que facilitan los instrumentos de bisqueda mas utili-
zados en Espana. El objeto de esta pretensién sera solicitarles que desindexen
de sus motores las paginas web infractoras —de modo que no aparezcan en
los resultados de las busquedas realizadas por los internautas—, dificultando
asi su localizaciéon cuando el titular del sitio de Internet controvertido adopte
medidas que le permitan eludir el bloqueo®.

La idea de proveedores de acceso y operadores de redes como intermediarios
conduce a pensar en las compaiifas de telecomunicaciones tradicionales, sin
embargo, con el asunto Mc Fadden el TJUE amplia esta nocién hasta incluir

% Sentencia Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, punto 54 y fallo de la sentencia.

% Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 52 y ss y fallo de la sentencia.
% J. LOPEZ RICHART, «Ordenes de bloqueo de paginas web: ¢hasta dénde llega el deber de colabo-
racién de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la pirateria?», cit., p. 248.
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aquellos que, en el marco de una actividad econémica, ofrecen conexién a In-
ternet mediante redes publicas —entre otros, los comercios que proporcionan
acceso abierto a la Red como uno de los atractivos de su negocio—?". Se trata,
por tanto, de un intermediario —el titular de la red publica—, que recurre a los
servicios que presta otro intermediario —la empresa de telecomunicaciones—,
con base en lo indicado, debemos extraer dos consecuencias significativas.

De una parte, mientras el intermediario-titular de la red publica no tenga la
condicién de infractor, no sera posible recurrir al intermediario-empresa de co-
municaciones para que suspenda el servicio prestado —en cuanto el art. 138.IV
LPT solo permite instar el cese frente al intermediario si su servicio esta siendo
utilizado por terceros para infringir—*8. De otra parte, el margen de actuacién y
la repercusion de las medidas del titular de la red publica serdn mas reducidos
que los de las empresas de telecomunicaciones —debido a los medios de los
que dispone y al nimero de usuarios que se conectan a Internet haciendo uso
de su servicio—. Consciente de esto, la tutela de condena solicitada frente al
titular de la red publica va dirigida a prevenir la comisién de nuevos ilicitos
haciendo uso de su servicio —y no, en cambio, a poner fin a las infracciones
que se estdn cometiendo—.

Descartadas las medidas consistentes en obligar al titular de la red publica a
controlar todos los datos transmitidos —por contraria a la prohibicién de impo-
ner un deber general de supervision— y en cerrar completamente la conexién a
Internet —por contraria a la libertad de empresa de quien ofrece el servicio—,
para los jueces de Luxemburgo, la solucién pasa por condenar a proteger la red
publica mediante una contrasefia. Esta proteccién disuade a los usuarios de va-
lerse del anonimato que ofrece la red de acceso abierto para realizar actuaciones
ilicitas® —en el supuesto, poner a disposicién del publico contenidos protegidos
en programas de intercambio P2P—, ya que, solo si revelan su identidad, podran
obtener la contrasena que permite utilizar la conexién a Internet'®.

Ahora bien, la medida designada como apropiada solo se adoptara en el marco
de un proceso civil en el que se ejerza la accién de cese, con caracter preventivo,

7 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 34 y ss.

% R. SANCHEZ ARISTI, «Enlaces a contenidos que infringen derechos de propiedad intelectual,
¢prestaciéon de un servicio de intermediacién o provisién de contenidos?... cit., pp. 430 y 431, si
bien a propésito de los enlazadores como intermediarios, califica esta situacién como «una clara
limitacion de nuestra legislacién» y defiende la idea de enmendar el art. 139.1.h) LPI para que
permita instar a un intermediario la suspensién del servicio que presta a otro intermediario cuando
los infractores estén utilizando el servicio del segundo prestador.

% En el asunto Mc Fadden, el TIUE interpreta el art. 12 de la Directiva 2000/31, en cuyos apartados
1 y 3 se establece que, aun cuando el intermediario no sea responsable de los datos transmitidos
haciendo uso de su servicio, los tribunales podran exigirle que ponga fin a una infraccién o que
la impida; se trata de una interpretacién que debe respetarse en materia de propiedad intelectual,
al aplicar el art. 8.3 de la Directiva 2001/29, asi como el art. 11 de la Directiva 2004/48.

100 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 87 y ss.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 59 (mayo-agosto 2018)

86



El ejercicio de la accion de cese contra el intermediario no infractor

frente al titular de la red publica en su condicién de intermediario —contras-
tando el esfuerzo que exige su consecucién con los reducidos efectos disua-
sorios que se obtienen—. En consecuencia, deberia valorarse la oportunidad
de que la protecciéon con contrasefia y la identificacién de los usuarios de la
red se exigiera ex ante y con caracter general, como requisito para eximir de
responsabilidad a los intermediarios-titulares de redes publicas por los ilicitos
cometidos haciendo uso de su servicio!®'.

A pesar de que la suspensién del servicio prestado por los proveedores de ac-
ceso y los operadores de redes se ha convertido en la medida més habitual, la
inmediatez de su utilidad contrasta con el caracter no absoluto de sus efectos
a medio —e incluso a corto— plazo, siendo posible eludir el bloqueo por los
titulares de la pagina web y por los usuarios que la visitan'??. Por ello, cuando
su actividad no sea constitutiva de infraccién directa o indirecta de los dere-
chos de propiedad intelectual, el cese con base en el art. 138.IV LPI contra
quienes prestan servicios de alojamiento o de almacenamiento a los contenidos
infractores —obras o enlaces— se presenta como la medida méas adecuada a
condicién de que sea posible conocer la identidad del alojador, los tribunales
espafioles dispongan de jurisdiccion sobre el intermediario y la sentencia pueda
ejecutarse sin excesiva demora.

La suspension del servicio podré instarse respecto de los alojadores puros —esto
es, quienes ceden un espacio en su servidor de Internet, sin controlar la infor-
macién almacenada—, asi como respecto de los alojadores 2.0 —los titulares
de paginas web donde son los usuarios quienes actiian como proveedores de
contenidos—. No obstante, la diferente proximidad de cada tipo de alojador
respecto de las obras o enlaces controvertidos determina que también sean
diferentes las medidas que se le pueden exigir como forma de materializar el
cese dirigido a poner fin a los ilicitos o a evitar su reiteracion.

Respetando el justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales impli-
cados, cuando se pretende el cese de las infracciones que se estdn cometiendo,
el alojador puro suspenderi el servicio proporcionado dejando de albergar en
sus servidores la pagina web infractora!®; por su parte, el alojador 2.0 procedera
a retirar los contenidos ilicitos puestos a disposiciéon del publico en su sitio

101 No obstante, el abogado general del TJUE mantiene una opinién critica a propésito de la medida
consistente en proteger la red wi-fi mediante una contrasefia y obligar a los usuarios a identificarse
[Conclusiones Mc Fadden, C-484/14, EU:C:2016:170, de 16 de marzo de 2016, puntos 134 y ss].
12y LOPEZ RICHART, «Ordenes de bloqueo de paginas web: ¢hasta dénde llega el deber de colabo-
racion de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la pirateria?», cit., pp. 215 y ss, a
partir de las cuales termina concluyendo el autor «el bloqueo de paginas web no es la panacea, puesto
que ninguna de las técnicas conocidas hasta la fecha para llevarlo a cabo resulta infalible, todas son
susceptibles de ser eludidas» [p. 219].

103 1. GARROTE FERNANDEZ-DIEZ, «La suspensién cautelar o cesacién definitiva de los servicios
a los usuarios infractores de derechos de propiedad intelectual», Pe. i.: Revista de propiedad inte-
lectual, n° 27, 2007, p. 44, a proposito del modo en que puede materializarse el cese, se refiere a
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de Internet por los usuarios. A lo indicado debe afiadirse que el titular de la
web en formato 2.0 recurre a los servicios del propietario de los servidores de
Internet, de modo que, también en este supuesto, concurren dos intermediarios,
sin que sea posible solicitar al alojador puro que suspenda el servicio prestado
al alojador 2.0 mientras este no sea declarado infractor de los derechos de
propiedad intelectual.

Mas dificil parece encontrar una medida que permita impedir la comisién de
nuevas infracciones sin imponer al intermediario un deber general de super-
visién; sobre esta cuestién, en relacién con paginas web en formato 2.0, se ha
pronunciado el TJUE. En un primer momento, con el asunto L'Oréal admite
la posibilidad de solicitar el cese preventivo dirigido a evitar futuras lesiones,
estableciendo los requisitos que tales medidas deben reunir —a saber, no im-
poner un deber general de supervisién al intermediario y ser equitativas, pro-
porcionadas y no excesivamente gravosas—.

Posteriormente, y por entender que no respetaba los requisitos fijados en la
jurisprudencia L'Oréal, en el asunto SABAM los jueces de Luxemburgo se opo-
nen a introducir un sistema que filtre toda la informacién almacenada por los
usuarios en estos sitios de Internet, con el propésito de identificar la puesta
a disposicién de obras protegidas, durante un periodo de tiempo ilimitado y
completamente costeado por el prestador de servicios de alojamiento!®* —sin
embargo, esto podria cambiar respecto de quienes almacenen y faciliten acceso
a grandes cantidades de obras de aprobarse el art. 13 de la Propuesta de Direc-
tiva sobre los derechos de autor en el mercado tnico digital'>—. Descartada,
en el estado actual del derecho, la posibilidad de adoptar esta medida contra
los alojadores, serd necesario buscar alternativas que permitan evitar nuevos
ilicitos, p. €j., eliminar el perfil de los usuarios infractores e impedir que sigan
manteniendo un papel activo en su pagina web.

La mayoria de las formas de materializar el cese expuestas presentan dos as-
pectos en comun: de una parte, la posibilidad de que, al aplicar las medidas,
se prive a los usuarios de acceder a contenidos licitos puestos a disposicién del
publico en la pagina web controvertida; y, de otra parte, el caracter no absoluto
de las medidas, siendo posible eludir el bloqueo de la pagina web o recurrir a
los servicios de otro intermediario para retomar las actividades ilicitas. Ambas
circunstancias constituyen argumentos de peso que podria esgrimir el interme-

la posibilidad de «solicitar a un prestador de alojamiento la eliminacién o retirada de paginas web
desde las que los usuarios estén llevando a cabo la puesta a disposicién del publico no autorizada».
104 Sentencia SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, puntos 34 y ss y fallo de la sentencia.

105 La controvertida norma impone a los prestadores indicados la obligacién de adoptar medidas
para el filtrado de los contenidos que sus usuarios pongan a disposicién del puablico [Propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado tnico
digital, de 14 de septiembre de 2016, COM(2016) 593 final].
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diario para oponerse a la pretensién de cese ejercida contra é1'%, sin embargo,
el TJUE ha matizado en el asunto Telekabel la excepcion que puede realizarse
a la primera y la relevancia que debe concederse a la segunda.

Los jueces de Luxemburgo condicionan la libre adopciéon de medidas por el
intermediario, como forma de cumplir con una obligacién de resultado, al
requisito de que las mismas no priven iniitilmente a los usuarios de Internet
de la posibilidad de acceder de forma licita a la informacion disponible'*’. Con-
creta el TJUE que la restriccién no debe ser inzitil, como apunta SANCHEZ
ARISTI, esta precisién es crucial, en cuanto permite la adopcién de medidas
que imposibiliten el acceso de los usuarios a informacién licita, siempre que
estén justificadas por ser utiles para la proteccion de los derechos de propie-
dad intelectual, impidiendo, de este modo, que los titulares de las paginas web
infractoras se valgan de la licitud de algunos de sus contenidos para evitar que
se estime el cese contra su sitio de Internet!®,

Por tanto, la utilidad respecto de la proteccién de otros derechos fundamenta-
les —en este supuesto, la propiedad intelectual—, constituye una circunstancia
que permite exceptuar la prohibicién de privar a los internautas de acceder a
informacién licita. No obstante, tampoco se trata de una excepcién absoluta,
por lo que, aun cuando se afirme la existencia de infraccién y las medidas sean
utiles para proteger los derechos de propiedad intelectual, si su adopcién implica
restringir una de las libertades fundamentales de los usuarios de Internet, la
utilidad para poner fin a los ilicitos no puede justificar su concesién en todo
caso, sino que sera necesario examinar la oportunidad de aplicar tales medi-
das conforme al criterio de proporcionalidad, esto es, comprobando cuél es el
destino principal de la pagina web y la repercusiéon que suspender el servicio
tendra respecto del acceso a contenidos licitos por parte de los internautas'®.

196 En primera instancia, los intermediarios demandados en el asunto exvagos alegan «caracter
inadecuado de las medidas a adoptar, en tanto que el infractor puede continuar desarrollando la
web a la que se podré acceder a través de otros operadores no demandados en este procedimien-
to. Ademas, la web contiene otros contenidos que no infringen los derechos por lo que podria
vulnerarse el derecho de informacién» [SJMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio
(asunto exvagos), FJ 3°, punto d)].

107 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 63.

108 R, SANCHEZ ARISTI, en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia..., cit., p. 588. Estos proble-
mas, derivados de la concurrencia de actividades licitas e ilicitas en una misma pagina web cuando
se pretende la suspensién del servicio, ya habian sido destacados por I. GARROTE FERNANDEZ-
DIEZ, «La suspension cautelar o cesacion definitiva de los servicios a los usuarios infractores de
derechos de propiedad intelectual», p. 36.

109 «Ciertamente, en la web exvagos puede haber contenidos que no puedan considerarse infractores
[...] el juez de instancia ha hecho una ponderacién razonable de los intereses en juego, del alcance
de la infraccién de derechos de propiedad intelectual frente a otros contenidos legales. El juez
concluye que el uso principal de la pagina exvagos esté vinculado a comportamientos infractores de
derechos de autor y que los ingresos de publicidad en la pagina web se vinculan a ese uso ilicito»
[SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto exvagos), FJ 7°, punto 40.4].
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Por lo que respecta al caracter no absoluto de las medidas, el TJUE no concede
relevancia a esta circunstancia, en cuanto considera que, a efectos de garantizar
el justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales, no es necesario
que las medidas adoptadas permitan obtener el cese completo de las infracciones.
Al contrario, los jueces de Luxemburgo entienden que es suficiente con que las
medidas adoptadas impidan el acceso no autorizado a las obras protegidas, o,
al menos, lo hagan dificilmente realizable, y con que sirvan para disuadir a los
usuarios de acceder a contenidos ilicitos!'®,

En otras palabras, la injerencia que las medidas pueden tener sobre los dere-
chos fundamentales del intermediario y de los internautas no esta sujeta a que
erradiquen todos los ilicitos que se cometen a partir de una pagina web, ni a
que imposibiliten definitivamente la reiteracién de los mismos —argumentos
que no podran ser alegados por los intermediarios para oponerse a su conce-
sién'''—, sin perjuicio de que se exija que produzcan unos minimos efectos
para la proteccién de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido,
lo han entendido también los tribunales espafioles al referirse a la eficacia o
la proporcionalidad de la medida''?, resaltando que el demandante, al plan-
tear su estrategia procesal, asume el alcance que podran tener las actuaciones
solicitadas '3,

Es cierto que el TJUE realiza estas interpretaciones en relacién con los provee-
dores de acceso y los operadores de redes —en cuanto en el litigio principal la
demanda se dirige contra una empresa de telecomunicaciones— y respecto de
un supuesto en el que se pretendia imponer una obligacién de resultado —de
modo que fuera el prestador de servicios quien decidiera libremente el modo
de ejecutarla—. Sin embargo, la posibilidad de adoptar medidas ttiles para la
proteccién de la propiedad intelectual, aunque impidan a los usuarios acceder
a informacién licita —y a pesar de su caracter no absoluto para poner fin a
las infracciones—, debe hacerse extensiva a las distintas formas de materializar
el cese por parte del resto de intermediarios, en concreto, al cierre de paginas

110 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 63.

11 R, SANCHEZ ARISTI, en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia..., cit., p. 587.

112 «El hecho de que el administrador de la web exvagos pueda seguir cometiendo infracciones
cambiando la direccién de IP no hace que la medida de cese sea ineficaz. Lo cierto es que re-
quiriendo a los servidores para que impidan el acceso a la web cuando menos se dificultan las
posibles infracciones» [SAP de Barcelona (Seccién 15%), n.° 115/2018, de 20 de febrero (asunto
exvagos), FJ 7°, punto 40.1].

113 «En relacién a la controvertida proporcionalidad de la medida solicitada por las demandantes,
se advierte que la misma tiene un cierto caracter limitado, en tanto que, como se ha expuesto, se
podra acceder a la pagina web desde otros operadores contra los que no se ha dirigido la demanda,
pero es facultad de la actora la eleccién de su estrategia procesal y de las pretensiones que estima
mas adecuadas para la proteccion del derecho de que es titular, aun asumiendo que la medida
solicitada no permitira un blindaje de la pagina web infractora» [SIMerc. n.° 6 de Barcelona, n.°
15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), FJ 7°]. La misma idea mantiene el Juzgado de lo Mercantil
en el asunto exvagos, SIMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio (asunto exvagos),
FJ 6°, punto 20.
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web por el proveedor de servicios de alojamiento y a la desindexacién de sitios
de Internet por quienes facilitan instrumentos de busqueda.

4. LA EXIGENCIA DE QUE LOS INTERNAUTAS PUEDAN HACER VALER SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES FRENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL INTERMEDIARIO

Lo expuesto en el presente trabajo conduce a afirmar que podra estimarse la
accién de cese prevista en el art. 138.IV LEC aun cuando solo sean parte del
proceso civil el legitimado para defender los derechos de propiedad intelectual
y el intermediario que presta el servicio utilizado para infringir. Conscientes de
que la sentencia que se dicte puede afectar a terceros que no participan en el
proceso, en el punto relativo a la inexistencia de litisconsorcio pasivo necesa-
rio entre el intermediario y el responsable de la infraccién, se ha defendido la
oportunidad de provocar la intervenciéon del infractor mediante la aplicacién
por analogia del art. 150.2 LEC; de este modo, el sujeto cuyo interés directo
y legitimo en el resultado del litigio es innegable, adquirird conocimiento del
mismo y podra participar en el proceso pendiente.

Por su parte, el TJUE también se ha hecho eco de la existencia de terceros que
pueden verse afectados por la suspensién del servicio: los internautas, y, en con-
secuencia, ha introducido la exigencia de que los usuarios de Internet puedan
defender sus derechos fundamentales frente a las medidas adoptadas por el
intermediario cuando en la sentencia de condena se le impone una obligacién de
resultado. Asi, mediante el asunto Telekabel, los jueces de Luxemburgo aceptan
la condena a una obligacién de resultado como forma de materializar el cese,
no obstante, la condicionan a que las normas de procedimiento nacionales per-
mitan a los internautas hacer valer sus derechos una vez conocidas las medidas
de ejecucion adoptadas por el intermediario!'%; para comprender el alcance de
esta jurisprudencia es necesario conocer el supuesto de hecho que la antecede.

En el litigio principal que dio lugar a las cuestiones prejudiciales resueltas
en Telekabel, al hilo de la posibilidad de imponer a un proveedor de acceso el
bloqueo de una pagina web desde la que se infringen derechos de propiedad
intelectual, se discute si el Derecho de la Unién Europea permite que sea el
propio intermediario quien especifique las medidas a adoptar para alcanzar el
resultado impuesto. En su respuesta, el TJUE mantiene que esto serd posible
siempre que los usuarios de Internet adquieran conocimiento de las medidas
adoptadas y puedan personarse ante el juez para defender sus derechos —en
el supuesto concreto, la libertad de informacién—, pues, de lo contrario, la
falta de oposiciéon impide a los 6rganos jurisdiccionales controlar en fase de
ejecucion estas medidas''®. Si bien las cuestiones prejudiciales surgen en el

114 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 57.
115 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 49 y ss.
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marco de una tutela de naturaleza cautelar, entendemos que la interpretacion
de los jueces de Luxemburgo ha de extenderse, con més motivo, a las medidas
de caracter definitivo.

A diferencia de los aspectos destacados en el segundo epigrafe, lo que es objeto
de controversia no es si las actividades cuyo cese se pretende son constituti-
vas de infraccién, sino si la soluciéon que el propio intermediario ha decidido
adoptar (y ya ha adoptado) para poner fin a los ilicitos es respetuosa con los
derechos fundamentales de los usuarios de Internet —en consecuencia, lo que
se cuestiona es el modo en que ha tenido lugar la materializaciéon del cese—.

Por tanto, la participacion de los terceros que pueden verse afectados por la
medida no se produce en el marco de un proceso civil de declaracién con-
ducente a que sea estimada la accién de cese —como habia sido defendido
a proposito de la intervencién del presunto infractor—, sino en un momento
posterior, cuando la suspensién ha sido acordada por el tribunal y las medidas
para hacerla posible ya han sido adoptadas por el intermediario; tratandose,
en todo caso, de una participaciéon condicionada a que la resolucién judicial
—cautelar o definitiva— permita al prestador de servicios decidir las medidas
especificas para cumplir con una obligacién de resultado. A partir de esto es
posible extraer tres caracteristicas que concretan y delimitan la exigencia de
que los usuarios de Internet puedan hacer valer sus derechos fundamentales
en relacién con las medidas adoptadas libremente por el intermediario.

En primer lugar, es necesario hacer referencia a la extensiéon del concepto
internauta, o usuario de Internet, como sujeto legitimado para hacer valer
sus derechos una vez conocidas las medidas de ejecucién adoptadas por el
intermediario. En respuesta a la primera cuestién prejudicial, el TIUE habia
interpretado que el infractor —quien pone obras protegidas a disposicién del
publico careciendo del preceptivo consentimiento—, aunque carece de vinculo
contractual con el intermediario a quien se solicita el cese, también es un tercero
que recurre a los servicios del proveedor de acceso a Internet de las personas
que acceden a los contenidos protegidos!'®.

Al contestar a la tercera duda prejudicial, los jueces de Luxemburgo tampoco
limitan a los clientes del intermediario la legitimacién para conocer y oponerse
a sus medidas —esto es, a quienes han celebrado un contrato con él a cambio
de su servicio—, sino que reconocen en todo momento este derecho a favor
de los internautas o usuarios de Internet''’, ofreciendo la interpretacién mas
amplia posible, en la que también se integran aquellos que carecen de relacién
particular alguna con el intermediario, pero cuyos derechos fundamentales han
sido vulnerados por la medida adoptada.

16 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 34 y ss, especialmente 40.
17 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 56 y 57.
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El TJUE mantiene este concepto de terceros cuyos derechos fundamentales pue-
den verse afectados por las medidas, en el marco de un proceso civil en el que
se solicita el cese frente al proveedor de acceso a Internet. En tal supuesto,
mas alld de los clientes del servicio —los usuarios que han contratado una
conexién con la compaiifa de telecomunicaciones—, el tnico posible afectado
por el bloqueo de una pagina web parece ser el titular de la misma.

Por su parte, respecto de la suspensién que adopten los prestadores de ser-
vicios de alojamiento, la extensa interpretacién realizada por los jueces de
Luxemburgo permite que todos los internautas, y no solo el cliente del inter-
mediario —esto es, el titular de la pagina web cuyo almacenamiento ha sido
suspendido—, puedan poner de manifiesto su disconformidad con la medida
adoptada en cuanto les impide acceder a contenidos licitos. Lo mismo debemos
mantener en relacién con la medida de cese que adoptan los instrumentos de
busqueda: desindexar los enlaces de sus buscadores —suspendiendo el servicio
prestado al titular de la pagina web para facilitar la localizacién de su sitio—.
Si el TJUE se hubiera limitado a reconocer esta posibilidad a favor de los clien-
tes del servicio suspendido, en estos dos tltimos supuestos los internautas no
hubieran podido hacer valer sus derechos fundamentales frente a las medidas
de ejecucién acordadas.

En segundo lugar, el TJUE establece en el asunto Telekabel que las legislaciones
nacionales deberan prever normas para que los usuarios de Internet puedan
mostrar su disconformidad con las medidas siempre que la resolucién judicial
condene a una obligacién de resultado; en otras palabras, en aquellos supuestos
en que el propio intermediario, libremente, haya decidido las medidas concretas
a ejecutar para alcanzar los efectos que se le imponen.

En cambio, el Tribunal de Luxemburgo no impone esta obligacién a los Estados
Miembros cuando el tribunal competente especifique en la misma sentencia las
medidas que debe adoptar el intermediario para materializar la suspensién del
servicio —algo que solo sucederd cuando se estime que son respetuosas con el
derecho a la libertad de empresa del condenado a cesar''® '>—. En todo caso, el
hecho de que no se obligue a prever la posibilidad de que los internautas hagan
valer sus derechos cuando se impongan medidas especificas al intermediario,

118 No sucedi6 asi, en cuanto se consideré que implicaban una vulneracion sustancial de la libertad
de empresa del prestador de servicios, con las medidas especificas impuestas en el asunto Scarlet
y en el asunto SABAM, en cuanto obligaban al intermediario a establecer un sistema informdtico
complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas [Sentencia Scarlet Extended, C-70/10,
EU:C:2011:771, punto 48; Sentencia SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punto 46].

119 3. LOPEZ RICHART, «Ordenes de bloqueo de péaginas web: ¢hasta dénde llega el deber de colabo-
racion de los proveedores de acceso a Internet en la lucha contra la pirateria?», cit., p. 257, considera
que no hay motivos para establecer esta diferencia en funcién de si se trata de 6rdenes de bloqueo
genéricas o especificas, puesto que en cualquier supuesto los usuarios deberian estar en condiciones
de defender ante los tribunales su derecho a la libertad de expresién e informacion.
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no excluye que estos puedan utilizar otras vias para poner en conocimiento de
los tribunales la vulneracion de sus derechos fundamentales como consecuencia
del modo en que se ha materializado la suspensién del servicio, p. €j., iniciando
un nuevo proceso civil.

En tercer lugar, el TIUE pretende que esta participaciéon de los usuarios de
Internet, dirigida a hacer valer sus derechos, se produzca cuando la condena
a cesar ya haya sido ejecutada por el intermediario. Esto es asi, puesto que
los jueces de Luxemburgo se refieren a las medidas adoptadas —y no a las que
haya previsto adoptar para poner fin a la infraccién—, y exigen que se permita
la intervencién de los internautas una vez conocidas las medidas de ejecucion
adoptadas —y no una vez se les informe de las medidas que el intermediario
pretende adoptar—'?°. Lo indicado es relevante en cuanto nos sitda fuera del
proceso de declaracion —conducente a que se estime la accién de cese ejercida
contra el intermediario—, e incluso fuera del proceso de ejecucién —pues los
internautas participan una vez adoptadas las medidas por las que el interme-
diario ejecuta la condena—.

Aun cuando la participacién de los internautas responde al propésito de que
defiendan sus derechos frente a las medidas decididas y adoptadas por el inter-
mediario, no debemos descartar que su intervencion se produzca en el mismo
proceso de declaracion, a efectos de dar a conocer al tribunal aquellas medi-
das que implicarian vulnerar sus derechos fundamentales —no, en cambio y
por razones de urgencia, cuando se solicita el cese frente a los intermediarios
como tutela cautelar (del mismo modo que se permite su adopcién sin previa
audiencia del demandado)—.

Posibilitar que los usuarios de Internet se conviertan en parte exige, primero,
ponerles en conocimiento de la pendencia del proceso civil, esto puede conse-
guirse extendiendo la aplicacién el art. 15.1 LEC, y adaptandolo al supuesto
concreto, es decir, publicar la admisién de la demanda en medios de comuni-
cacién electronicos —mediante su difusion en diferentes sitios de Internet—,
durante un periodo de tiempo que no podra exceder de dos meses —y que
sera concretado por el Letrado de la Administracién de Justicia—'!. Si bien es
cierto que esto supone demorar el proceso cuando la rapidez deviene esencial
para proteger la propiedad intelectual frente a sus infracciones en Internet, no
lo es menos que el demandante puede solicitar medidas cautelares y obtener
la suspensién provisional mientras se resuelve el litigio.

La intervencion de los usuarios de Internet en el proceso civil de declaracion

conducente a estimar (o a desestimar) el cese frente al intermediario resulta
particularmente til para que el tribunal competente pueda realizar el control

120 Sentencia UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, puntos 56 y 57.
121 P LLOPIS NADAL, Tutela judicial civil de la Propiedad Intelectual en Internet, cit., p. 317.
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de proporcionalidad de las medidas con las que se materializa la suspensién. Lo
anterior, ligado a las conclusiones que podemos extraer a partir de la jurispru-
dencia Telekabel del TJUE —los internautas participaran una vez adoptadas las
medidas y cuando la condena consista en una obligacién de resultado—, deter-
mina que podamos diferenciar dos supuestos y sus respectivas consecuencias.

De una parte, la solicitud de medidas especificas para hacer efectiva la suspen-
sién del servicio prestado deberia permitir la participacion de los usuarios de
Internet, como parte interesada, en el mismo proceso de declaracién, una in-
tervencion de terceros que puede articularse aplicando por analogia el art. 15.1
LEC. De otra parte, si el tribunal condena a una obligacién de resultado con
base en el art. 138.IV LPI, deberia ser posible que, tras conocer las medidas
adoptadas por el intermediario, los usuarios de Internet hicieran valer ante el
juez sus derechos fundamentales.

A efectos de garantizar la segunda intervencion descrita, el TJTUE obliga a los
Estados Miembros a disponer de normas de procedimiento nacionales; de lo
contrario, no se consideraran conformes al Derecho de la Unién —por no res-
petar los derechos fundamentales que el mismo reconoce—, las resoluciones
judiciales que condenan a alcanzar un determinado resultado, pero sin definir
las medidas concretas que deben adoptarse —en consecuencia, los tribunales na-
cionales no podran estimar el cese contra el intermediario en tales términos—.

Nuestro ordenamiento juridico no contiene ningin medio de proteccion espe-
cifico que permita a los usuarios de Internet, como terceros afectados por las
medidas de ejecucion adoptadas, poner en conocimiento del juez la vulneracién
de sus derechos fundamentales derivada de la actividad ejecutiva del intermedia-
rio'?2. Sin embargo, su legitimacién para iniciar un nuevo proceso civil dirigido
a defender los derechos fundamentales que entienden vulnerados —incluso
mediante la tutela de intereses colectivos por parte de las asociaciones de con-
sumidores y usuarios de Internet!*—, permite a los jueces espafoles imponer
una obligacién de resultado en lugar de concretar las medidas especificas.

De este modo, en los asuntos hdfull y exvagos, el tribunal competente condena
a los intermediarios a bloquear (o a impedir), de manera real y efectiva, el ac-
ceso desde Espana a las paginas web infractoras —obligacién de resultado—; y,
para ello, les exige poner en practica las mejores medidas técnicas (o todas las
medidas necesarias) y las gestiones que consideren adecuadas (o todas las ges-

122 A propésito de la calidad de tercero y los medios para su proteccion frente a la afectacion por la
actividad ejecutiva, vid., M. ORTELLS RAMOS, Derecho Procesal Civil, cit., p. 554.

123 R, SANCHEZ ARISTI, en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia..., cit., p. 588, considera
que esta posibilidad de que los internautas hagan valer sus derechos ante el juez tras conocer las
medidas se trata de una indicacién que «remite a férmulas de intervencién procesal no individual,
de modo que los usuarios (potencialmente) afectados puedan hacer valer su posicién ante el 6r-
gano judicial a través de los entes legalmente constituidos que los representen a nivel colectivo».
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tiones precisas) para terminar o reducir significativamente estos accesos —sin
especificar cudles son esas medidas o gestiones—'?*. Asimismo, condena a los
intermediarios a informar al tribunal y al demandante, de manera inmediata y
de forma clara y comprensible, sobre las medidas y gestiones que adopten'?.

Ninguna de las dos sentencias contiene referencia alguna a los usuarios de
Internet, destacando, en particular, el hecho de que no se incluyan entre los
sujetos que deben ser informados —puesto que, para poder hacer valer sus
derechos ante el juez, primero habran de conocer las medidas de ejecucion
adoptadas—. Por ello, como forma de garantizar que los internautas adquieren
este conocimiento cuando el intermediario ha sido condenado a una obligacién
de resultado, podria introducirse, en la propia resolucion judicial, la condena
a difundir el alcance de la suspensién del servicio y los motivos por los que
se ha adoptado determinada medida —p. €j., mediante la publicacién de una
nota informativa en Internet—.

V. A MODO DE CONCLUSION: EL USO APROPIADO DEL ARTICULO
138.IV LPI

El examen realizado en el presente trabajo permite concluir que el ejercicio de
la accién de cese frente al intermediario no infractor inicamente esta condi-
cionado a demostrar dos extremos: la existencia de infracciéon de los derechos
de propiedad intelectual y el uso del servicio que presta el intermediario para
cometerla. Reunidos ambos requisitos, aunque haya sido posible identificar
y localizar al responsable de las infracciones, y a pesar de que los tribunales
espafioles dispongan de competencia para conocer de la demanda contra el
autor de los ilicitos, quienes pretenden la protecciéon de los derechos de pro-
piedad intelectual podran limitarse a interponer una accién de cese frente al
intermediario no infractor. Lo indicado es debido a que nuestro ordenamiento
juridico no considera esta medida como excepcional, ni le concede caracter
subsidiario respecto de las pretensiones de cese dirigidas contra los infractores.

En consecuencia, el recurso a la accién auténoma prevista en el art. 138.IV LPI
puede dar lugar a dos situaciones. De una parte, hay supuestos en los que pedir
al intermediario la suspension de su servicio es la tinica forma de poner fin a
los ilicitos, se trata de una situacién motivada por las caracteristicas propias de
las infracciones cometidas en Internet. Asi, a efectos de obtener la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual que estian siendo infringidos, solicitar

124 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), fallo, punto 3). Entre
paréntesis, los términos utilizados en la STMerc. n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio,
fallo, punto a).

125 SJMerc. n.° 6 de Barcelona, n.° 15/2018, de 12 de enero (asunto hdfull), fallo, punto 4); STMerc.
n.° 2 de Barcelona, n.° 219/2016, de 25 de julio, fallo, punto b).
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el cese al intermediario deviene esencial cuando no se haya podido identificar
al infractor —o, conocida su identidad, haya sido imposible localizarle—, y
cuando escape a la jurisdiccion de los tribunales espafioles —o, pudiendo decla-
rarse competentes, la sentencia deba ejecutarse en un Estado que no garantice
escasa dificultad y breve demora—. En tales casos, demandar exclusivamente
al intermediario no infractor se justifica por el hecho de que, de otro modo,
no resulta posible conseguir una tutela judicial efectiva.

De otra parte, hay situaciones en las que ejercer la accién de cese frente al
intermediario no infractor es solo una de las opciones para obtener la tutela de
los derechos infringidos; en sentido contrario a lo que sucedia en el supuesto
anterior, esto se producira cuando los responsables directos o indirectos de la
infraccién estén identificados y localizados, sin que la competencia judicial
internacional de los tribunales espafioles plantee problemas al requerir la eje-
cucion por las autoridades de otro Estado. En estas situaciones, interponer la
demanda solo frente al intermediario no infractor puede parecer, a priori, la
mejor estrategia procesal —en particular, por la mayor rapidez en lograr la con-
dena a cesar, al no ser la existencia de infracciéon una cuestién controvertida—,
sin embargo, el uso de esta posibilidad cuando existen otras vias para conse-
guir la proteccién pretendida no siempre resulta ser la opcién mas apropiada,
siendo conveniente para todos los interesados que el ejercicio de acciones no
se limite al cese regulado en el art. 138.1V LPL

En primer lugar, interesa a quien ostenta la legitimacién activa —titular de de-
rechos, cesionario en exclusiva o entidad de gestién—, demandar al responsable
de la infraccién, puesto que, al margen de que se trate de un infractor directo
o indirecto, los apartados Iy II del art. 138 LPI permiten ejercer contra este en
acumulacion principal —dirigida a que se estimen todas pretensiones—, las accio-
nes de cese, de indemnizacién y de publicacién de la sentencia. Lo indicado debe
entenderse sin excluir la oportunidad de solicitar a los intermediarios, en sede
cautelar, la suspensién del servicio que prestan; asi como sin perjuicio de acumular,
en el procedimiento principal, una accién de cese frente a estos —aunque, como
se ha expuesto, la acumulacién simple y la subsidiaria pueden carecer de sentido
cuando el infractor cumple la sentencia de condena y pone fin a los ilicitos—.

En segundo lugar, interesa al presunto responsable de la infraccién, directa o
indirecta, pues al ser demandado se garantiza, en todo caso, su participacién
en un proceso civil conducente a terminar con los actos que estéa realizando por
considerarlos ilicitos. Es cierto que, en el proceso seguido exclusivamente frente
al intermediario, la existencia de infraccién se prueba con caracter prejudicial
y sin producir efecto de cosa juzgada; no obstante, si el presunto infractor no
interviene ante los érganos jurisdiccionales y se estima un cese que afecta a
sus actividades, estard obligado a iniciar un nuevo proceso civil para defender
su posiciéon —la licitud de su conducta, el caracter desproporcionado de la
medida, los dafios sufridos en consecuencia...—.
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En tercer lugar, interesa al propio intermediario, puesto que, cuando se ejerce
la accién de cese frente a €él, queda obligado a participar en el proceso en con-
dicién de demandado; y, de estimarse la pretensién procesal sin considerar que
habia serias dudas, se le impondra el pago de las costas procesales. Adicional-
mente, en el supuesto de que la sentencia tnicamente contenga una obligacién
de resultado, el intermediario habra de especificar medidas que impidan las
infracciones —o las dificulten— y que disuadan su comisién sin privar inutil-
mente a los usuarios de acceder a contenidos licitos; asumiendo el riesgo de
que se le exija responsabilidad mientras no sea capaz de demostrar que adopté
las medidas razonables para alcanzar el resultado impuesto. Asimismo, y al
margen de quién concrete el modo en que se ha de ejecutar, el intermediario
condenado a cesar debera costear las medidas que adopte para materializar la
suspensioén del servicio prestado —en cambio, si se le encarga la suspensién
en el marco de un proceso civil de ejecucion, por incumplimiento del infractor
condenado, esta se realizara a costa del propio ejecutado—.

Por dltimo, interesa a los usuarios de Internet por varios motivos. Primero,
por la mayor proximidad del infractor respecto de las actividades ilicitas; asi,
mientras el intermediario inicamente puede conseguir el cese implementando
medidas mas amplias y, por ello, generalmente, con mayor injerencia en los
derechos fundamentales de los internautas, el responsable de las infracciones
puede poner fin a las mismas limitandose a actuar sobre los contenidos ilicitos,
y, en consecuencia, ofreciendo una respuesta que se ajuste mejor al requisito de
proporcionalidad —p. €j., la eliminacién completa de la pagina web por quien
presta servicios de alojamiento, frente a la puntual retirada de la informacién
ilicita por parte del infractor—.

Segundo, por el riesgo de que el intermediario se allane a la pretensién procesal
formulada por el demandante —incluso en plazo de contestar a la demanda—,
de modo que se dicte sentencia estimatoria —condenandole a suspender el
servicio que presta—, sin que la cuestién sea objeto de examen por el tribu-
nal competente —ni la existencia de infraccién, ni la proporcionalidad de la
medida—. Se trata de una opcién no descartable puesto que, si no se allana
—o si lo hace después de oponer resistencia a la demanda—, serd condenado
en costas; asimismo, aunque formule oposicién, dificilmente podra defender
la licitud de las actividades, quedando reducidas sus alegaciones al caracter
excesivo de la medida que se le intenta imponer. A lo indicado debe afiadirse
que algunas companias de telecomunicaciones explotan licitamente contenidos
protegidos —como parte de los productos que ofrecen sus servicios—, por lo
que conviene a estos intermediarios bloquear las paginas web controvertidas
con rapidez y sin cuestiones adicionales!?,

126 J LOPEZ RICHART, plantea una zltima consecuencia que compartimos, en palabras del autor
«podriamos imaginar un panorama en el que las industrias de contenidos y los operadores de tele-
comunicaciones decidieran que es demasiado gravoso seguir discutiendo ante los tribunales sobre la

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 59 (mayo-agosto 2018)

98



El ejercicio de la accion de cese contra el intermediario no infractor

A modo de conclusién, respetando el art. 138.IV LPI, donde se prevé que las
medidas frente al intermediario no infractor podran solicitarse cuando sean
apropiadas, lo expuesto supra nos conduce a afirmar que, ejercer exclusivamente
la accién de cese contra el intermediario, serd apropiado si se justifica que no
ha sido posible identificar y localizar a los infractores —como sucedia en el
asunto hdfull—, o si son patentes las dificultades vinculadas a la jurisdiccion,
o a la falta de esta, de los tribunales espafioles —como puede inferirse de las
circunstancias de exvagos—. En tales casos, y en la medida de lo posible, im-
poner una obligacién de resultado se plantea como la opcién més adecuada, en
cuanto permite a los intermediarios decidir libremente el modo de ejecutar una
condena que trae causa en actividades ajenas, pero que habria de materializar
con sus propios medios.

En el resto de supuestos la demanda del procedimiento principal deberia di-
rigirse contra los responsables de la infraccién —acumulando, a la accién de
cese, las de indemnizacién y publicacién de la sentencia—, puesto que, como se
ha demostrado, esto no solo interesa al demandante, sino también a los demas
sujetos que pueden verse implicados. Ahora bien, con el propdésito de evitar el
peligro por la mora procesal, nada impide que se soliciten, incluso antes de
interponer la demanda, medidas cautelares contra los intermediarios dirigidas
a obtener con rapidez el cese provisional de los ilicitos. Finalmente, en caso
de que se condene a cesar al infractor y este no cumpla de manera voluntaria,
en cuanto la suspensién de las actividades ilicitas es una obligaciéon de hacer
no personalisima, y los prestadores que se rigen por la LSSI tienen el deber de
colaborar con los 6rganos jurisdiccionales, el ejecutante podra solicitar que sea
el intermediario el tercero a quien —a costa del ejecutado— se le encomiende
la ejecucién de la condena impuesta.

cuestion y prefirieran sentarse a negociar un procedimiento de bloqueo en el que no haya un control
judicial, con el riesgo que ello supone de que no sean tenidos en cuenta los derechos fundamentales
y las libertades de otros sujetos que pueden verse afectados por la medida» [«Ordenes de bloqueo de
paginas web: ¢hasta donde llega el deber de colaboracién de los proveedores de acceso a Internet en
la lucha contra la pirateria?», cit., p. 235].
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