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Recurso de apelacion 69/2017-22

Materia: Juicio ordinario propiedad intelectual

Organo de origen:Juzgado de lo Mercantil n° 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario 364/2015-P (Propiedad Intelectual)

Cuestiones.- Propiedad Intelectual. Accién de cesacion frente a los intermediarios de servicios de internet.
Requisitos de procedibilidad. Cuestiones de legitimacion pasiva. Juicio de proporcionalidad.

SENTENCIA num. 115/2018

Composicion del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTIN

JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO

Barcelona, a veinte de febrero de dos mil dieciocho.
Parte apelantes: (1) Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A.
Letrada: M6nica Méndez Fernandez.

Procuradora: Mdnica Ribas Rulo.

(2) Telefonica de Espaiia, S.A.U.

Letrado: Juan Fernandez Tamames.

Procurador: Javier Manjarin Albert.

(3) Eurona Wireless Telecom, S.A.

Letrado: Jorge Sanchez Rodriguez.

Procuradora: Eulalia Castellanos Llauger.

(4) Orange Espagne, S.A.U.
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Letrada: Patricia Teresa Castillo Cebrian.

Procuradora: Marta Pradera Rivero.

Parte apelada: Asociacién de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI)
Letrado: Juan José Marin Lépez.

Procurador: Rafael Ros Fernandez.

Resolucion recurrida: Sentencia.

Fecha: 26 de julio de 2016.

Parte demandante: Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI).

Parte demandada: Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A.; Orange Espagne, S.A.U.; Eurona
Wireless Telecom, S.A; Telefénica Espafia, S.A.U.; Cableuropa (Vodafone Ono), S.A.U.; Jazz Telecom, S. AU,
Vodafone Espafia, S.A.U.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: « Que estimo integramente la demanda
interpuesta por la ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES (AGEDI) contra ORANGE
CATALUNYA XARXES DE TELECOMUNICACIONS, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A.U., EURONA WIRELESS TELECOM,
S.A., TELEFONICA ESPANA, S.A.U., CABLEUROPA, S.A:U., JAZZ TELECOM, S.A.U. y VODAFONE ESPANA, S.A.U.
debo condenar y condeno a éstas a que

a) Adopten, en el plazo improrrogable de 72 horas después de recibir la sentencia estimatoria de la presente
demanda, todas las medidas necesarias, y realicen todas las gestiones precisas, para impedir de manera real
y efectiva el acceso, desde el territorio espafiol, a la web infractora www.exvagos.com.

b) informen al tribunal y a la actora, de manera inmediata, y de forma clara y comprensible, de las medidas y
gestiones mencionadas en el apartado anterior, una vez hayan sido adoptadas.

¢) Mantengan las medidas adoptadas hasta que acrediten ante el tribunal el restablecimiento de la legalidad o,
en su caso, hasta el transcurso de un afio.

Se imponen las costas procesales de este procedimiento a las demandadas del presnete procedimiento ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelacion Orange Catalunya Xarxes de
Telecomunicacions, S.A., Telefénica de Espafia, S.A.U., Eurona Wireless Telecom, S.A. y Orange Espagne, S.A.U.
Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presenté escrito oponiéndose y solicitando la
confirmacién de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Seccion de la Audiencia
Provincial, que sefial6 votacién y fallo para el dia 26 de octubre de 2017.

TERCERO. Por escrito de 19 de octubre de 2017 Telefénica desistié del recurso de apelacion. Tras los traslados
correspondientes, el 2 de noviembre de 2017 se dicto decreto dando por desistida a la parte apelante de su
recurso, continuandose el tramite respecto del resto de partes.

Ponente: magistrado JOSE MARIA FERNANDEZ SEIJO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- La Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI) interpuso demanda de juicio declarativo contra
Orange Catalunya Xarxes de telecomunicacions, S.A. (Orange Xarxes), Orange Espagne, S.A.U. (Orange E),
Eurona Wireless Telecom, S.A. (Eurona), Telefonica de Espafia, S.A.U. (Telefénica), Cableuropa, S.A - actual
Vodafone Ono -. Jazz Telecom, S.A.U. - actual Orange E, y Vodafone Espaiia S.A. (Vodafone E).

En la demanda se solicitaba la condena a las demandadas y las siguientes actuaciones:

1°) Que adoptaran todas las medidas necesarias y las gestiones precisas para impedir de manerareal y efectiva
el acceso desde territorio espafiol a la web www.exvagos.com. El plazo solicitado para la adopcion de estas
medidas era de 72 horas tras la notificacion de la sentencia.

2°) Que informaran al tribunal y a la entidad demandante de las medidas y gestiones mencionadas una vez
hubieran sido adoptadas. Se requeria que esa informacion fuera inmediata, clara y comprensible.
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3°) Que las demandadas mantuvieran las medidas adoptadas hasta que se acreditara ante el tribunal el
restablecimiento de la legalidad y, en todo caso, hasta el transcurso de un afio desde su adopcion.

4°) La condena en costas a los demandados.

Las acciones se ejercitaban al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), concretamente los preceptos
que se refieren a la posibilidad de requerir a las entidades que prestan servicios de comunicaciones y
telecomunicaciones electrénicas para que puedan cesar la actividad que en las redes puedan realizar personas
que infringen derechos de propiedad intelectual. En la demanda también se hacia referencia a la normativa
espafiola y europea sobre sociedad de la informacion y comercio electrénico.

2.- Las entidades demandadas se opusieron a lo pretendido por la parte actora articulando tanto cuestiones
de indole procesal como de fondo para que se desestimara la demanda.

3.- Tras los tramites correspondientes, el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona dicté sentencia estimando la
demanda:

3.1. En la sentencia se considera acreditado que la pagina web www.exvagos.com infringe los derechos de
propiedad intelectual gestionados por la actora (fonogramas).

3.2. Se considera también probado que las sociedades demandadas son intermediarios de servicios propios
de la sociedad de la informacién.

3.3. Conforme al articulo 138 de la LPI se entiende que no es necesario dirigir la demanda contra el infractor,
ni es necesario que exista una previa declaracion formal de infraccion.

3.4. Se ponderan los factores para considerar que la medida es proporcional.
3.5. Se imponen las costas a las demandadas.
SEGUNDO . - Motivos de apelacion.

4.- Apelan las demandadas Orange Xarxes, Telefénica, Eurona y Orange Espagne, S.A.U. (ésta ultima también
en la representacion de Jazz Telecom, que fue absorbida tras la interposicion de la demanda). Vodafone E y
Vodafone Ono no recurren. Telefénica finalmente desistié del recurso.

5.- En el recurso de apelacion de Orange Espagne, al que se adhiere Orange Xarxes, se reiteran los argumentos
ya referidos en los escritos de contestacion a la demanda. Concretamente los motivos de apelacién son los
siguientes:

5.1. Se trae a la segunda instancia la alegacién de excepcion de litisconsorcio pasivo por no haber sido llamado
a las actuaciones el Sr. Carlos Antonio , administrador de la pagina web supuestamente infractora.

5.2. Vinculado al motivo anterior, en el recurso se plantea también la existencia de un obstdculo procesal
insalvable para condenar a las operadoras de la red sin que exista una previa declaracion de infraccion de la
web por medio de la que se cometieron las irregularidades.

5.3. También en el plano procesal, se denuncia la indebida admisién de la prueba pericial aportada por la
demandante.

5.4. Se plantean en el recurso la incongruencia extra petita de la sentencia de instancia por cuanto se pronuncia
sobre una pretensién que no fue objeto de la demanda, pretension que, ademas, afecta a un tercero que no
ha sido parte en el procedimiento, por lo que debe anularse el pronunciamiento referido a que la pagina web
exvagos.com vulneraba derechos de propiedad intelectual.

5.5. Se denuncia el error en la valoracidén de la prueba que ha determinado la aplicacién del articulo 138 del
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . Este motivo de apelacién se vincula a que la sentencia
ni justifica ni motiva de modo suficiente la medida adoptada, medida que, a juicio del recurrente, no resulta
proporcionada y considera que es discriminatoria.

5.6. Finalmente, se recurre el fundamento y fallo referido a la condena en costas a las demandadas por las
dudas de hecho y de derecho que plantea la cuestion.

6.- Recurso de apelacién de Eurona. Los motivos de apelacién de Eurona no difieren sustancialmente de los
alegados por Orange, aunque se articulan de modo diferente.

6.1. Como primer motivo se alega la infraccion de los articulos 138 y 139.1 h) del Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual , por cuanto se ha acordado el bloqueo de la pagina web sin que se haya
solicitado, previamente, la declaracién de infraccion por parte del titular de la pagina 'y sin que se haya realizado
pronunciamiento infractor alguno.
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6.2. Incongruencia extra petita de la sentencia por no haber, por parte de la actora, una verdadera solicitud de
declaracién de infraccién de derechos.

6.3. Reitera la excepcion de litisconsorcio pasivo necesario, por no haber sido traido al procedimiento el titular
del dominio supuestamente infractor.

6.4. Se denuncia el caracter discriminatorio, no objetivo y desproporcionado de las medidas adoptadas.
6.5. Se impugna también el pronunciamiento en costas.

TERCERO.- Cuestiones procesales. Sobre la inadmisibilidad del recurso de apelacién interpuesto por Orange
Espagne por haber infringido el preceptivo traslado de copias previsto en el articulo 277 de la LEC .

7.- Enelfolio 1205 de las actuaciones se constata que la representacién de Orange Espagne presento el escrito
de apelacion ante el Decanato de los juzgados de Barcelona el 26 de septiembre de 2016. La caratula que
acompafa al escrito (folio 1205) pone de manifiesto que no se habia dado traslado del mismo al resto de
procuradores personados, ese traslado si aparece en las caratulas de los escritos de apelacién presentados
por el resto de partes demandadas.

AGEDI, con apoyo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2010 (ECLI: ES:TS:2010:4719),
solicita que el recurso sea inadmitido a tramite.

8.- El articulo 277 de la LEC establece que «Cuando sean de aplicacion los dos primeros apartados del articulo
anterior el Secretario judicial no admitira la presentacién de escritos y documentos si no consta que se ha
realizado el traslado de las copias correspondientes a las demas partes personadas.»

El criterio del Tribunal Supremo al interpretar este precepto ha sido claro e inequivoco desde la Sentencia
de 29 de septiembre de 2010 , asi lo pone de manifiesto el auto de 13 de diciembre de 2017 (ECLI:
ES:TS:2017:11751A):

«EI ATS de 21 de septiembre de 2016 (recurso de queja n°® 55/2016 ), resume la doctrina de esta sala en relacién
al problema planteado en el recurso. Estos son sus argumentos:

El articulo 276. 1 LEC dice:«[...]1. Cuando las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos
deberd trasladar a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que presente
al tribunal». Por su parte el articulo 277 LEC establece: «Cuando sean de aplicacion los dos primeros apartados
del articulo anterior, el Secretario Judicial no admitira la presentacidn de escritos y documentos si no consta que
se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demas partes personadas».

Es criterio de esta sala que la omision del traslado de la copia del escrito de interposicion del recurso de casacion
o por infraccién procesal a la parte recurrida, de acuerdo con lo establecido en el art. 276 LEC, es un defecto
insubsanable que tiene como consecuencia -prevista legalmente con caracter penalizador- la inadmision del
escrito (y, por ende, la propia ineficacia del acto procesal de parte que la preparacién supone), como se recoge
en el art. 277 LEC, sin que resulte de aplicacion la subsanacidn a que se refiere con cardcter general el art. 231
LEC, porque esta referida a los actos defectuosos, pero no a los omitidos, de tal modo que podra corregirse
la falta de acreditacion o un traslado deficiente, pero en ningin caso el acto no realizado, maxime cuando el
referido art. 277 LEC establece la consecuencia de la inadmisibilidad, siendo claro que nos encontramos ante un
evidente designio del legislador, introducido en la nueva LEC de modo deliberado, pues no establecia tan grave
consecuencia el Proyecto y Anteproyecto de Ley anteriores a la aprobacion de la misma, y esta dirigido a evitar
los retrasos y lograr la efectividad del sistema ( ATS 6 de abril de 2016, recurso 274/2015 ). Sin que tampoco
pueda considerarse de aplicacion la excepciéon prevista en el n°® 4 del articulo 276 LEC, que alude a la demanda o
escrito que pueda originar la primera comparecencia en juicio, ya que el recurso de casacion se entiende incluido
dentro del proceso iniciado con la demanda incidental de accidén de reintegracion presentada en su dia por la
administracion concursal, habiéndose producido ya dicha primera comparecencia en juicio.

En este mismo sentido, debe tenerse en cuenta la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (Seccién
Segunda) en recurso de amparo 1702/2002, de fecha 9 de mayo de 2005, y donde se examina la problematica
planteada por la omisién del previo traslado de copias y sus efectos en el procedimiento, y se concluye que los
tribunales han de tener siempre en cuenta el fin perseguido por el legislador a la hora de aplicar los requisitos
procesales y evitar cualquier exceso formalista que los convierta en obstaculos impeditivos de la tutela judicial
efectiva del art. 24.1 CE, pero, al mismo tiempo, tampoco resulta admisible que se prescinda de todos los
requisitos establecidos por las normas que rigen los procesos y los recursos en garantia de los derechos de todas
las partes, con cita de las SSTC 17/1985, de 9 de febrero,; 157/1989 de 5 de octubre y 62/1992, de 29 de abril . Por
ello, considera que los tribunales han de ponderar los defectos que adviertan en los actos procesales, guardando
la debida proporcionalidad en las sanciones que deben acarrear, pero sin olvidar la debida diligencia que ha de
desplegar la parte litigante, "sin que pueda alegar indefensién quien se coloca a si mismo en tal situacion o
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quien no hubiera quedado indefenso de haber actuado con la diligencia razonablemente exigible". Por ello y en
el caso concreto examinado en el recurso de amparo, considera que la sancion de inadmisibilidad del escrito
de preparacion de recurso de apelacion anudada al hecho de haber precluido definitivamente el plazo para la
presentacion del escrito, debido a la propia tardanza del érgano judicial en proveerlo, y pese a que el mismo
se presentd sin agotar el plazo legalmente previsto para ello, no puede ser aceptada como razonable, de forma
que la omisidn del traslado de copias ha de entenderse defecto subsanable, siempre que dicha subsanacion se
verifique dentro del plazo procesal concedido para evacuar el tramite de que se trate]...J».»

9.- Por lo tanto, el recurso de apelacion interpuesto por Orange Espagne debio ser inadmitido por el juzgado
mercantil. Al no hacerlo el juzgado, conforme a lo planteado por AGEDI en su escrito de oposicion, debemos
inadmitirlo en segunda instancia y, con ello, no entrar a analizar los distintos motivos de apelacion articulados
por dicha parte.

10.- La inadmisién de dicho recurso tiene su efecto reflejo en el recurso de apelacion interpuesto por Orange
Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A por cuanto dicha parte se adhirid, sin otras consideraciones, a
los motivos de apelacién de Orange Espagne.

11.- Queda como Uunico recurso de apelacion por resolver el interpuesto por Eurona, ya que el recurso
interpuesto por Telefénica pierde sentido al haber llegado la citada mercantil a un acuerdo con la parte
demandante.

CUARTO.- Sobre la accion ejercitada. Alcance de la accion de cesacidn de la actividad ilicita.

12.- Para la correcta resolucion del presente recurso conviene realizar una serie de consideraciones sobre la
accion ejercitada y su alcance.

AGEDI, como sociedad de gestién de derechos intelectuales, ejercita una accion de cese de la actividad
infractora de derechos de propiedad intelectual al amparo del articulo 138 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual (TRLPI ). En este caso la accion tiene la peculiaridad de que no se dirige directamente
contra el infractor (el titular de una pagina web), sino frente a las compafiias que gestionan o intermedian
como servidores de internet. No se articula como una medida cautelar, sino como un procedimiento ordinario
destinado, directamente, a obtener el cese de la infraccién dirigiéndose a los intermediarios que prestan los
servicios de telecomunicaciones y comunicaciones electrénicas.

13.- El articulo 138 en su parrafo primero establece:

«El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podra
instar el cese de la actividad ilicita del infractor y exigir la indemnizacién de los dafos materiales y morales
causados, en los términos previstos en los articulos 139 y 140. También podra instar la publicacion o difusion,
total o parcial, de la resolucion judicial o arbitral en medios de comunicacion a costa del infractor.»

En su parrafo final amplia el ambito subjetivo de la accién al permitir solicitar el cese de la actividad infractora
a intermediarios. Concretamente, el precepto indica que:

«Tanto las medidas de cesacion especificas contempladas en el articulo 139.7.h) como las medidas cautelares
previstas en el articulo 141.6 podran también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios
a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta ley,
aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en si mismos una infraccion, 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
electrénico. Dichas medidas habran de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.»

14.- Tal y como indica el parrafo final del articulo 138 de la Ley, la accién de cese del acto ilicito va referenciada
al ambito objetivo de la accion de cesacion que se regula en el articulo 139 de la propia norma.

En el articulo 139.1 se indica que el cese de la actividad ilicita podra comprender:

«h) La suspensién de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir
derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de
la sociedad de la informacidn y de comercio electrénico.»

15.- El redactado de los articulos 138 y 139 del TRLPI, en lo que afecta a la extension de las acciones de
cesacioén a los intermediarios, no aparecia en el texto originario de la Ley, es consecuencia de una de las
multiples reformas que se han llevado a efecto para adaptar la normativa espafiola sobre propiedad intelectual
a la normativa comunitaria. Concretamente, la reforma que afecta a estos preceptos es la llevada a efecto
por la 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.
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La Exposicion de Motivos de esta reforma indica las razones de la misma:

«La razdén de esta reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, responde a la necesidad de incorporar al derecho espafiol una de las ultimas
directivas aprobadas en materia de propiedad intelectual, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacidn, con la que la Unidn Europea, a su vez,
ha querido cumplir los Tratados de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 sobre
Derecho de Autor y sobre Interpretacion o Ejecucién y Fonogramas.»

Y, en el ultimo punto de la Exposicion de Motivos, se especifica el alcance de la reforma respecto de las
acciones y procedimientos:

«Respecto a las acciones y procedimientos que los titulares de los derechos pueden instar, se establece, por
primera vez, la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurre
un tercero para infringir derechos de propiedad intelectual, sin la exigencia de que el intermediario sea también
infractor.»

Por lo tanto, la interpretacion de estos preceptos debe hacerse en consonancia con la normativa de la Unién
Europea y la jurisprudencia que la desarrolla.

16.- La Directiva 2001/29/CE en su considerando 59 destaca uno de los objetivos de la misma:

«Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los
servicios de intermediarios para llevar a cabo actividades ilicitas. En muchos casos, estos intermediarios son
quienes estan en mejor situacién de poner fin a dichas actividades ilicitas. Asi pues, y sin perjuicio de otras
sanciones o recursos contemplados, los titulares de los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas
cautelares contra el intermediario que transmita por la red la infraccién contra la obra o prestacion protegidas
cometida por un tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando los actos realizados por el intermediario
estén exentos en virtud del articulo 5. Debe corresponder a la legislacion nacional de los Estados miembros
regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares.»

Y, para la consecucidn de este objetivo, el articulo 8.3 de la Directiva establece que:

«3. Los Estados miembros velaran por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas
cautelares contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un
derecho afin a los derechos de autor.»

17.- La Directiva comunitaria en principio prevé Unicamente la existencia de medidas cautelares frente a los
intermediarios, asi aparece también en el TRLPI ya que el articulo 138 en sus incisos finales hace referencia
a medidas cautelares, es decir, medidas instrumentales, necesarias para asegurar la efectividad de la tutela
judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare.

Sin embargo, al desarrollarse el contenido de las acciones de cesacién el articulo 139 incluye expresamente
la suspensién de los servicios prestados por el intermediario (art. 139.1.h), lo que puede habilitar no sélo a
la solicitud de medidas cautelares, sino también a la peticion, como pretensién principal, de la suspensidn de
los servicios.

Este régimen legal interno, sin duda mas 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
unicamente 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 declaracién de infracciéon imputable, en
todo caso, a quien se vale de esos proveedores de servicios para realizar una actividad infractora.

Estos problemas son los que se plantean en el supuesto de autos, dado que no ha sido llamado a juicio el titular
de la pagina web supuestamente infractora (www.exvagos.com): no se ha producido un pronunciamiento civil
en el que se declare la infraccién por parte del titular de esta pagina web, aunque si existe un pronunciamiento
administrativo ante la Comisién de Propiedad Intelectual.

QUINTO.- Sobre la falta de accién de AGEDI. La infraccion de los articulos 138 y 139.1. h) del TRLPI al
haberse ordenado el bloqueo de acceso a la web supuestamente infractora sin que se hubiera solicitado
la declaracion previa de la infraccion y sin contar con pronunciamiento alguno en tal sentido emitido por
autoridad administrativa o judicial competente.

18.- Es cierto que en la demanda no se solicita la declaracién de infraccidn de la pagina web exvagos, en el fallo
de la sentencia no se declara que haya existido infraccidn, sin embargo, el fundamento juridico cuarto se inicia
con el titulo «Infraccidn de derechos de los productores de fonogramas» . En este fundamento se concluye que
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ha existido infraccién por parte del titular de la pagina web a partir de la prueba pericial aportada por el actor
y, fundamentalmente, por considerar que la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas por
parte del Sr. Carlos Antonio , titular de la pagina web, supone un reconocimiento implicito de la vulneracién
de derechos de propiedad intelectual.

Por lo tanto, la constatacidn de una infraccién de derechos de propiedad intelectual es un presupuesto
ineludible para poder ejercitar las acciones previstas en los articulos 138 y 139 del TRLPI .

19.- En el supuesto de autos AGEDI considera que se ha acreditado la presunta infraccién que habilitaria
el inicio de un posterior procedimiento declarativo, para ello hace referencia al procedimiento administrativo
seguido por AGEDI frente al titular de la pagina web, Carlos Antonio , procedimiento amparado por el Real
Decreto 1889/2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comision de Propiedad
Intelectual (CPI).

En ese procedimiento AGEDI inicié la fase preliminar ante la Seccién Segunda de la CPI en los términos que
prevé el articulo 17.2 del RD, es decir, acredité que las obras en cuestion se estaban explotando a través de la
pagina web exvagos sin existencia de autorizacion. Se requirid al titular de la pagina web en los términos que
prevé el articulo 20.1 del RD y el titular de la pagina procedio a retirar los contenidos de referencia.

El articulo 20.2 del RD establece que «En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Seccién Segunda,
el responsable del servicio de la sociedad de la informacidn voluntariamente interrumpa el servicio o retire el
contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procedera a archivar el procedimiento sin mas
tramite, notificando tal circunstancia a los interesados y dandose, a dicha interrupcion del servicio o retirada
voluntaria, valor de reconocimiento implicito de la referida vulneracién. No obstante, si se reanuda la actividad
vulneradora, la Seccidn, a instancia del solicitante que dio inicio al procedimiento, podra acordar la reapertura del
expediente archivado, en fase de prueba y conclusiones, o, de haberse realizado ya dichas actuaciones, dictando
la resolucion final conforme al articulo 22. Se entendera por reanudacion de la actividad vulneradora el hecho
de que el mismo responsable contra el que se inicid el procedimiento explote de nuevo obras o prestaciones del
mismo titular, aunque no se trate exactamente de las que empleara en la primera ocasion, previa a la retirada
voluntaria de los contenidos.»

20.- La parte del texto resaltada fue anulada por el Tribunal Supremo, Sala Ill seccién 42, en Sentencia de 31
de mayo de 2013 (ECLI:ES:TS:2013:3181). En esta sentencia se argumentaba que:

«Cuando, tras recibir el requerimiento formulado, se retira voluntariamente un contenido que habia puesto en
conocimiento de la Seccién Segunda, el titular del derecho de propiedad intelectual, provocando el inicio del
expediente, carece de sentido hacer ningun pronunciamiento posterior sobre el restablecimiento de una legalidad
que ya ha dejado de estar conculcada. Dicho de otro modo, las medidas para restablecer la legalidad tienen
sentido si mediante las mismas se puede alcanzar el fin para el que estan concebidas, es decir, reponer el estado
de cosas a su situacion legal. Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria del contenido o
lainterrupcion 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 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 estd previsto en la Ley ni se infiere de su regulacion.»

Concluyendo el Tribunal Supremo que:

«el cumplimiento del requerimiento mediante la retirada del contenido o la interrupcion del servicio, puede
obedecer a muy distintas razones, que resultan incompatibles con tal reconocimiento de la vulneracidn. Dicho de
otro modo, puede que si el prestador del servicio hubiera hecho alegaciones no hubieran prosperado las medidas
de interrupcion de la prestacion o retirada de contenidos, o puede que el prestador del servicio haya decidido
cumplir el requerimiento simplemente para evitar procedimientos que considera engorrosos, aunque considere
que no ha incurrido en ninguna lesion a la propiedad intelectual.»

21.- Por lo tanto, el procedimiento administrativo previo no puede servir, por si solo, para dar por cumplido o
satisfecho el presupuesto previo de infraccion por parte del titular de la web, ni la retirada de contenidos puede
tener el alcance de presuncién de infraccion.

El documento 14 de los que se acompafan a la demanda incluye la resolucién de la Seccién Segunda de la
CPI acordando el archivo de las actuaciones por retirada de los contenidos presuntamente infractores. La
resolucion, de 24 de enero de 2014, no fija presuncion alguna de infraccion.

22.- Pese a la anterior resolucion de la Sala Il del Tribunal Supremo, lo cierto es que el articulo 158 ter.4
del TRLPI mantiene el mismo contenido que finalmente se incorporé al RDL: «La interrupcién de la prestacion
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del servicio o la retirada voluntaria de las obras y prestaciones no autorizadas tendran valor de reconocimiento
implicito de la referida vulneracion de derechos de propiedad intelectual y pondra fin al procedimiento.»

23.- Junto al expediente administrativo, en los autos constan otros documentos en los que se acredita de modo
eficiente la realidad de la infraccién. Se trata, concretamente de la prueba pericial aportada como documento
nimero 12 de la demanda. En este informe se identifica al titular de la pagina web, el Sr. Carlos Antonio , asi
como el sistema de intercambio de archivos por medio de enlaces (links) facilitados por usuarios de la web
exvagos, enlaces que se incluyen en foros habilitados por la pagina web. La web exvagos facilita también una
rutina de busqueda de esos links que, en ultimo término, permitirdn que un usuario descargue los archivos
facilitados por otro usuario. El dictamen concluye que en la fecha en la que se realizé el mismo se habian
incluido enlaces que permitian descargar el 96% de los discos que estaban incluidos en la lista de 100 éxitos
de aquella semana, descargas que se correspondian con las grabaciones originales de esos discos.

En el dictamen pericial también se concluia que la principal via de financiacion de la web exvagos era la
publicidad que aparecia en sus paginas.

La web exvagos no incorpora directamente a sus archivos las grabaciones de los discos, pero si permite,
por medio de sus rutinas de busquedas, que un usuario pueda descargar esos archivos de otro usuario. El
dictamen pericial considera que las ganancias diarias de la pagina web oscilan entre los 186 y 413 dodlares
diarios y que el sistema de publicidad vulnera la politica de programas de publicidad de Google por cuanto no
pueden utilizar anuncios remunerados las paginas web que de modo directo o indirecto contengan o faciliten
el acceso a material protegido por derechos de autor.

24.- El examen de esa prueba pericial si permite concluir que la pagina web exvagos facilita el acceso a
contenidos y habilita un sistema de intercambio de archivos que infringe derechos de propiedad intelectual.
Asi lo hace ampliamente el juez de instancia en la Sentencia recurrida (fundamento de derecho cuarto).

Los codemandados no cuestionan la realidad de la infraccién, acuden a argumentos procesales para eludir
posibles responsabilidades.

SEXTO.- Sobre la falta de accién frente a los intermediarios de servicios de telecomunicaciones e internet.
Sobre el posible litisconsorcio pasivo necesario. Sobre los posibles problemas de congruencia de la
sentencia apelada.

25.- Tanto en la contestacion a la demanda como en el recurso de apelacion se hace referencia a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico (ISSI), para
considerar que la relacion entre los articulos citados del TRLPI con el articulo 11 de la citada normativa
determinarian que las sociedades de gestidn de derechos de propiedad intelectual carecerian de accion directa
frente a los intermediarios si no demandan directamente a los infractores.

El articulo 11 de la referida Ley hace mencién a un deber de colaboracion.

26.- Consideramos que la citada norma no impide el ejercicio de las acciones previstas en el articulo 138
y 139 del TRLPI frente a los intermediarios, determinando asi no sélo su posicién de colaboradores, sino la
posibilidad de ser demandados.

En el marco procesal espafiol las medidas cautelares se vinculan, necesariamente, a un procedimiento
declarativo que debe iniciarse junto con la solicitud de medidas o una vez sean adoptadas las medidas
cautelares. El legislador espaniol, al redactar los articulos 138 y 139 del TR y adaptarlos a la Directiva
comunitaria, ha optado no sélo por permitir que se adopten medidas cautelares, sino que los intermediarios
puedan ser demandados en un procedimiento principal con el fin de que se haga efectivo, de modo definitivo,
el cese en el uso de internet para préacticas infractoras.

Los intermediarios pasan, asi, a estar legitimados pasivamente en los procedimientos civiles que puedan
iniciarse, no son meros colaboradores, sino que se convierten en parte del procedimiento declarativo.

27.- Como hemos indicado en el fundamento anterior, acreditada la infraccién y sin necesidad de demandar
directamente al infractor, el TRLPI permite el ejercicio de acciones directamente frente a los intermediarios.

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 accidn concreta de cese en los términos que prevé
la ley.

28.- Estos argumentos determinan que hayan de rechazarse también las alegaciones referidas a una posible
falta de litisconsorcio pasivo necesario. No hay ninguna norma ni en el TRLPI ni en la LEC que determine la
exigencia de ser llamado al pleito el presunto infractor, basta con que quede acreditada suficientemente la
existencia de un comportamiento infractor.
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No puede ser ajeno a este debate sobre la necesidad de traer o no al pleito a los posibles infractores las
consideraciones que hace la Directiva Comunitaria en el punto 59, en el que considera que es posible adoptar
medidas sin que se determine, con ello, la responsabilidad de los intermediarios por la infraccién ya que «sobre
todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de
intermediarios para llevar a cabo actividades ilicitas.»

29.- Por las anteriores razones, consideramos que la sentencia de instancia no puede considerarse tampoco
incongruente al no imputar a los intermediarios infracciéon alguna.

SEPTIMO.- Sobre la incidencia de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en la accién
de cesacion dirigida frente a los intermediarios.

30.- En distintos pasajes de las contestaciones a la demanda y en el recurso de apelacién que finalmente debe
ser objeto de resolucién se hace referencia a la jurisprudencia del TUUE que desarrolla la Directiva 2001/29,
asi como a su incidencia en el supuesto de autos.

31.- Como punto de partida es interesante hacer referencia a las conclusiones del Abogado General Szpunar
en el asunto C-610/15 (Caso Stichting Brein). Alli se planteaba cudl era el alcance del articulo 8.3 de la Directiva
2001/29 . Las conclusiones son de 8 de febrero de 2017 y alli se analizaba un caso similar al que es objeto
de los presentes autos, en el que el intermediario u operador no realiza por si mismo un acto afectado por el
monopolio del autor.

En el ordinal 65 se indica que en estos casos no hay una violacién directa de derechos de propiedad
intelectual, sino violacién que, en todo caso, se considerara indirecta. Considera el Abogado General que «/a
responsabilidad por este tipo de infracciones no esta armonizada a nivel del Derecho de la Unién, debe estar
expresamente regulada en el Derecho nacional. Corresponde a los érganos jurisdiccionales nacionales verificar
si existe tal responsabilidad en su Derecho interno.» .

32.- El anterior argumento deberia ser suficiente para considerar que no son acertadas las remisiones
o referencias que en las contestaciones a la demanda y en el recurso finalmente admitido se hacen a
la Jurisprudencia del TJUE. Sin embargo, en las conclusiones del Abogado General se profundiza en la
argumentacion y se realizan algunas consideraciones que son interesantes:

32.1. Que es necesario que el prestador de los servicios de intermediacién tenga conocimiento de la ilegalidad
de los datos almacenados (punto 68).

32.2. Que para considerar acreditado ese conocimiento es necesario que haya sido informado a tal respecto
y no actue para retirar dichos ficheros (punto 69).

32.3. La posible adopcion de medidas cautelares debe ponerse en relacion con los derechos fundamentales
permitiendo al intermediario elegir los medios técnicos que pueda emplear para cumplir con el bloqueo y
poder librarse de sus obligaciones demostrando que ha adoptado medidas razonables a tal fin (punto 72,
remitiéndose a la sentencia UPC Telekabel Wien. ECLI: EU:C:2014:192).

32.4. Las medidas adoptadas no deben privar de forma indtil a los usuarios de internet de la posibilidad de
acceder de forma licita a la informacién disponible. Medida que debe realizarse tras el analisis caso por caso.

32.5. Por lo tanto, la medida adoptada debe ser proporcional a la importancia y gravedad de las violaciones
de derechos de autor cometidas en dicho sitio web.

32.6. Las medidas deben tener el efecto de impedir o, al menos, hacer dificilmente realizable el acceso no
autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de internet que recurran a
los servicios del destinatario del requerimiento de consultar esas prestaciones puestas a su disposicion en
violacion de los derechos de autor. En este sentido, a juicio del Abogado General, en la jurisprudencia del TJUE
no es necesario que la proteccién de los derechos de propiedad intelectual deban garantizarse en términos
absolutos, basta con que se disuada seriamente a los usuarios de cometer tales infracciones al dificultarlas
(se remite en este punto a la citada sentencia del caso UPC Telekabel Wien, de 27 de marzo de 2014 ).

32.7. Se afirma que el hecho de que otros sitios de internet distintos pudieran desempefiar un mismo papel
no debe restar eficacia a la medida solicitada (punto 81), ya que se pueden solicitar medidas analogas para
bloquear, a su vez, el acceso a dichos sitios.

33.- Enlas mismas conclusiones, con referencia a la Sentencia del TJUE de 24 de noviembre de 2011 (C-70/11,
Asunto Scarlet Extended, ECLI: EU:C:2011:771 ), se indica que el TJUE habia analizado ya la posibilidad de que
el juez ordenara el bloqueo de todo el trafico de internet relativo a obras compartidas ilicitamente en redes
peer-to-peer , rechazando el TJUE en esa Sentencia dicha medida por considerarla demasiado restrictiva para
los proveedores de acceso a internet, por ir demasiado lejos en la injerencia en los derechos de los usuarios.
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33.1. Sin embargo, respecto de la posibilidad de bloqueo de paginas web en las que se constata que el
intercambio de archivos permite el acceso a un elevado numero de enlaces que permiten acceder a obras
con infraccion de derechos de autor, el Abogado General afirma que si esta medida tampoco se considera
suficientemente eficaz «los proveedores de acceso a Internet quedarian de facto liberados de su deber de
cooperacion en la lucha contra las infracciones de los derechos de autor.»

33.2. Se pone en relacién la Directiva 2001/29 con la Directiva 2000/31 (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 informacion, en particular el comercio electrénico en el mercado interior), para concluir que: «si hoy
rechazaramos una medida que es menos restrictiva para los prestadores de servicios y que constituye una
injerencia menor en los derechos de los usuarios debido a que no es lo suficientemente eficaz, los proveedores
de acceso a Internet quedarian de facto liberados de su deber de cooperacion en la lucha contra las infracciones
de los derechos de autor. Pues bien, las excepciones en materia de responsabilidad de los prestadores de
servicios intermediarios previstas en la Directiva 2000/31 constituyen uno de los factores del equilibrio que,
segun su considerando 41, ésta logra entre los diferentes intereses en presencia. La contrapartida de estas
excepciones, en el marco de este equilibrio, no sélo es la ausencia de toda complicidad de los prestadores de
servicios intermediarios en las infracciones legales, sino también su cooperacion para evitar o prevenir dichas
infracciones. No pueden sustraerse a esta obligacion invocando, segun las circunstancias, bien el cardcter
demasiado restrictivo de las medidas, bien su ineficacia.»

34.- Partiendo de estas conclusiones, debemos entender, asi, que es posible imponer a un intermediario el
deber de cooperar en el cese de un comportamiento infractor sin necesidad de imputarle complicidad alguna.

35.- Las consideraciones del Abogado General sobre el alcance del articulo 8.3 de la Directiva no se
incorporaron a la Sentencia del TJUE en la que resolvia este asunto (Sentencia de 14 de junio de 2017, asunto
C-610/15, ECLI: EU:C:2017:456 ), puesto que el TJUE no entré a analizar la cuestion prejudicial que afectaba
a la interpretacién del referido articulo, sin embargo estas conclusiones si nos permiten establecer el estado
de la jurisprudencia del TJUE en este punto dado que las conclusiones se construyeron a partir de distintas
resoluciones del propio Tribunal.

38.- Como complemento de lo anterior acudimos también a la Sentencia, ya resefiada, de 27 de marzo de
2014 , referidas a UPC Telekabel, un proveedor de acceso a internet similar a los demandados en nuestros
autos. Alli se concluye que debe considerarse intermediario quien presta los servicios de proveedor de acceso
a internet a una persona que pone a disposicién del publico en un sitio de internet prestaciones protegidas sin
el consentimiento de quien es titular de los derechos de autor (punto 40 de la sentencia).

39.- Es interesante la respuesta que el TJUE da a la tercera de las cuestiones prejudiciales planteadas en el
caso, la referida a la colision de las medidas de cooperacion con los derechos fundamentales de los usuarios:
«los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unién deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a que, mediante un requerimiento emitido por un juez, se prohiba a un proveedor de acceso a
Internet conceder a sus clientes acceso a un sitio de Internet que ofrece en linea prestaciones protegidas sin el
consentimiento de los titulares de los derechos, cuando dicho requerimiento no especifica qué medidas debe
adoptar ese proveedor de acceso y éste puede eludir las sanciones derivadas del incumplimiento de dicho
requerimiento demostrando que adoptd todas las medidas razonables, con la condicion, no obstante, de que, por
una parte, las medidas adoptadas no priven inutilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder
de forma licita a la informacidn disponible, y, por otra parte, dichas medidas tengan como efecto impedir o, al
menos, hacer dificilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente
a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento de consultar
esas prestaciones puestas a su disposicion en violacion del derecho de propiedad intelectual, extremo que
corresponde verificar a las autoridades y a los érganos jurisdiccionales nacionales.»

40.- Todas estas referencias al TJUE permiten rechazar los argumentos que articula Eurona en el dltimo de
los puntos de su recurso:

40.1. El hecho de que el administrador de la web exvagor pueda seguir cometiendo infracciones cambiando la
direccion de IP no hace que la medida de cese sea ineficaz. Lo cierto es que requiriendo a los servidores para
que impidan el acceso a la web cuando menos se dificultan las posibles infracciones.

40.2. La decisiéon de la actora de no interponer la demanda frente a otros operadores tampoco puede
considerarse discriminatoria. Los operadores mas representativos son aquellos mas usados por los
internautas y, 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.
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40.3. El hecho de que en la demanda no se concreten las medidas a adoptar no sélo no vulnera el criterio del
TJUE, sino que se adecua al mismo ya que deja en manos de los intermediarios la decision de establecer los
medios de cese que puedan ser mas eficaces y, a su vez, menos invasivos desde un punto de vista técnico.

40.4. Ciertamente en la web exvagos puede haber contenidos que no puedan considerarse infractores. En la
sentencia se analiza la prueba pericial y en el dictamen se indica que la web permite acceder a ficheros de
intercambio de mas de 100.000 discos, entre ellos los cien mas vendidos en las categorias correspondientes a
musica pop. También se acredita que mas de un 70% del trafico de esa pdgina se corresponde con internautas
de territorio espaniol.

Estos datos permiten considerar que 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 esta vinculado a comportamientos infractores
de derechos de autor y que los ingresos de publicidad de la pagina web se vinculan a ese uso ilicito. La
medida fue considerada proporcionada y nosotros compartimos el analisis realizado en la instancia ya que los
demandados no ofrecen ningun dato o circunstancia que permita cuestionar de modo efectivo el contenido
de la sentencia de instancia.

Por tanto, debe confirmarse la sentencia apelada.
OCTAVO.- Sobre las costas.

41.- Se interpone el recurso de apelaciéon también por la condena en costas en primera instancia.
Consideramos que el supuesto que se plantea genera dudas de derecho que justificaban la no imposicién de
las costas en primera instancia.

Por las mismas razones, no se imponen las costas del recurso.

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelacion interpuesto por Orange Catalunya Xarxes de Telecomunicacions, S.A,,
Eurona Wireless Telecom, S.A. y Orange Espagne, S.A.U. contra la sentencia del Juzgado Mercantil ndm. 2
de Barcelona de fecha 25 de julio de 2016 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que
se confirma en sus propios términos, excepto en lo referido a la condena en costas en primera instancia,
revocando este pronunciamiento y declarando que no hay condena en costas ni en primera ni en segunda
instancia.

Contra la presente resolucion las partes legitimadas podran interponer recurso de casacion y/o extraordinario
por infraccién procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte dias siguientes al de su notificacion,
conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicacion.

Remitanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a
los efectos pertinentes.

Asi, por esta nuestra sentencia, de la que se llevara certificacion al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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