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Esta Sala ha visto el recurso de casacion interpuesto respecto la
sentencia dictada en grado de apelacion por la Seccién 4.2 de la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria como consecuencia de autos de
juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de Las Palmas
de Gran Canaria. Es parte recurrente la Asociacién de Gestion de Derechos
Intelectuales (AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de
Gestién de Espafia (AIE), representadas por la procuradora Silvia Urdiales
Gonzalez y bajo la direccion letrada de Francisco Javier Marquez Martin. Es
parte recurrida la entidad Publikeira S.L., representada por el procurador
Alejandro Valido Farray y bajo la direccion letrada de Fernando Toribio

Fernandez.
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CASACION/2626/2019

SOL MUNTANOLA ABOGADOS

R CTRACT ANTECEDENTES DE HECHO

Al
DE JUSTICIA

PRIMERO. Tramitacion en primera instancia

1. La procuradora Maria Teresa Diaz Mufioz, en nombre y representacion de
la Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Esparia (AIE), interpuso
demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil nim. 2 de Las
Palmas de Gran Canaria, contra la entidad Publikeira S.L., para que se dictase

sentencia por la que:

«a.) Se condene a la demandada a abonar a AGEDI y AIE por los actos de
comunicacion publica de fonogramas llevados a cabo a través de la emisora Canal 4 TV
TELDE, la remuneracién equitativa y Unica resultante de aplicar la tarifa con asignacién
predeterminada de uso de la musica, que se aporta en el documento nimero doce desde
enero de 2010 hasta diciembre de 2014, ambos inclusive, y cuyo importe asciende a nueve mil
cuatrocientos treinta y nueve euros con ochenta y nuevo céntimos de euro (9.439,89€.- Iva

incluido).

»b.) Se condene a la demandada a abonar a AGEDI por los actos de reproduccion de
fonogramas para su posterior comunicacion publica llevadas a cabo a través de la emisora
Canal 4 TV Telde, al pago de la cantidad resultante de aplicar la tarifa con asignacién
predeterminada de uso de la musica, que se aporta en el documento nimero doce desde
enero de 2010 a diciembre de 2014, ambos inclusive, y cuyo importe asciende a tres mil
trescientos dieciséis euros con treinta y siete céntimos de euro (3.316,37€.- Iva inciuido).

»c.) Se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios referidos en el

Fundamento de Derecho XIII.

»d.) Se condene a la demandada al pago de las costas originadas por el presente
proceso de acuerdo con el Fundamento de Derecho XIV».
2. El procurador Alejandro Valido Farray, en representacién de la entidad
Publikeira S.L., contest6 a la demanda y pidi6 al Juzgado que dictase
sentencia:

«por la que se absuelva de todos los pedimentos a mi principal, con expresa

imposicion de costas a la parte actora».
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CASACION/2626/2019

' I" 3. El Juzgado de Primera de lo Mercantil nim. 2 de Las Palmas de Gran
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Canaria dict6 sentencia con fecha 23 de enero de 2018, cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallo: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D./Dfia.
Maria Teresa Diaz Mufioz en nombre y representacion de Asociacion de Gestion de Derechos
Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad de Gestion de Espaiia, frente a

D./Dfa. Publikeira S.L., condeno a dicho demandado a que satisfaga a la actora la suma de
9.439,89 euros, mas los intereses legales.

»No se hace expresa condena en costas».

SEGUNDO. Tramitacion en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacion por la
representacion de la Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales
(AGEDI) y de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de
Espana (AIE).

2. La resolucién de este recurso correspondi6 a la Seccion 4.2 de la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria mediante sentencia de 25 de
febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: |. Desestimar el recurso de apelacion interpuesto por Asociacién de
Gestion de Derechos Intelectuales y Asociacion Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad

de Gestion de Esparia confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil n® 2 de
Las Palmas de 23 de enero de 2018 en el Juicio Ordinario 382/16.

»ll. Condenar al apelante al pago de las costas de esta alzada, con pérdida del

dep6sito constituido».
TERCERO. Interposicion y tramitacién del recurso de casacion

1. La procuradora Maria Teresa Diaz Mufioz, en representacion de la
Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Espafia (AIE), interpuso
recurso de casacién ante la Seccion 4.2 de la Audiencia Provincial de Las

Palmas de Gran Canaria.

Los motivos del recurso de casacién fueron:

«1°) Infraccion del articulo 31.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (TRLPI), que establece como limite al derecho de reproduccion las

“reproducciones provisionales”, por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en
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SOL MU

dicho precepto, en relacién con el art. 115 del mismo TRLPI, que reconoce el derecho

= N exclusivo de autorizar la reproduccion de fonogramas a los productores de los mismos, segtn
ADMINISTRACION

DE JUSTICIA la definicién dada en el articulo 18 del TRLPI. Oposicion de la Sentencia recurrida a la
doctrina jurisprudencial fijada por las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea
(TJUE) de 16 de julio de 2009 (C-5/08, Infopaq Internacional) y de 26 de abril de 2017 (C-
527/15, Stichting Brein), relativas a la interpretacion que debe darse al apartado 1 del articulo
5 de la 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, traspuesto a nuestro

ordenamiento en el citado articulo 31.1 del TRLPI.

»2°) Inaplicacién en la Sentencia recurrida de la regla de los tres pasos, prevista en el
articulo 40 bis del TRLPI, a los efectos de interpretacion del articulo 31.1 del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), asi como falta de cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos en este ultimo precepto. Oposicién de la Sentencia recurrida a la
doctrina jurisprudencial fijada por las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea
(TJUE) de 16 de julio de 2009 (C-5/08, Infopaq Internacional) y de 26 de abril de 2017 (C-
527/15, Stichting Brein), relativas a la interpretacion que debe darse al apartado 1 del articulo
5 de la 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 informacion, traspuesto a nuestro
ordenamiento en el citado articulo 31.1 del TRLPI».

2. Por diligencia de ordenacién de 17 de abril de 2019, la Audiencia Provincial
de Las Palmas de Gran Canaria (Seccion 4.2) tuvo por interpuesto el recurso
de casacion mencionado, y acordd remitir las actuaciones a la Sala Primera
del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por

término de treinta dias.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente
Asociacion de Gestion de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestion de Espafia (AIE),
representadas por la procuradora Silvia Urdiales Gonzalez; y como parte
recurrida la entidad Publikeira S.L., representada por el procurador Alejandro
Valido Farray.

4. Esta sala dict6 auto de fecha 9 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es
como sigue:
«Admitir el recurso de casacién interpuesto por la representacion procesal de

Asociacion de Gestién de Derechos Intelectuales y Artistas Intérpretes o Ejecutantes Sociedad
de Gestion de Espafia, contra la sentencia dictada con fecha 25 de febrero de 2019, por la
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Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Seccion 4.2), en el rollo de apelacion

nimero 707/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario nimero 383/2016, del Juzgado

DE JUSTICIA Mercantil niimero 2 de Las Palmas de Gran Canaria».

5. Dado traslado, la representacion procesal de la entidad Publikeira S.L.

present6 escrito de oposicion al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebraciéon de vista publica, se
sefialé para votacion y fallo el dia 28 de septiembre de 2022, en que ha tenido

lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. Para la resolucion del presente recurso debemos partir de los hechos
relevantes acreditados en la instancia: Publikeira, S.L. explotaba el Canal 4 TV
Telde durante el periodo comprendido entre el dia 1 de enero de 2010 y el 31
de diciembre de 2014; y durante este periodo de tiempo, por este canal de TV
se realizaron actos de comunicacion publica de fonogramas, que previamente

habian sido reproducidos para realizar su posterior comunicacion.

2. Dos entidades de gestion de derechos afines de propiedad intelectual,
AGEDI (Asociacion de gestion de derecho intelectuales) y AIE (Artistas
Intérpretes o Ejecutantes, Asociacion de Gestion de Espania), en su demanda,
reclamaban los derechos por remuneracién equitativa que correspondian a los
productores de fonogramas y a los artistas, intérpretes o ejecutantes, por los
actos de comunicacién publica de fonogramas (9.439,89 euros) y también por
los de reproduccion de fonogramas para su posterior comunicacion (3.316,37

euros).

3. La sentencia de primera instancia estimé en parte la demanda. Reconocio el
derecho de las entidades de gestion demandantes a reclamar la remuneracion
equitativa por los actos de comunicacién publica de fonogramas y condené a la
demandada a pagar la suma reclamada por ese concepto, 9.439,89 euros.
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Pero desestimd la segunda pretensién, al no entender acreditados actos

AN ST ION concretos de reproduccién, mas alla de los necesarios para la comunicacion.
DE JUSTICIA

4. AGEDI y AIE interpusieron recurso de apelacion frente a la sentencia de
primera instancia, que ha sido desestimado por la Audiencia Provincial. La
sentencia de apelacion entiende que los actos de reproduccion realizados para
poder realizar la comunicaciéon publica de esos fonogramas estan amparados
por la excepcion del art. 31.1 LPI (reproducciones provisionales). La Audiencia
emplea el siguiente razonamiento:

«Es imprescindible la reproduccién (copia) del formato digital en algin tipo de soporte
informatico, para luego ser editado y emitido publicamente, hay que concluir que si el usuario
abona la remuneracién equitativa por la comunicacion publica, no se le puede exigir también el
pago de la remuneracioén por reproduccion (copia). En este caso, entendemos que se trataria
de una ‘"reproduccion provisional", prevista en el articulo 31: accesoria de la futura
comunicacién publica, que carece por si misma de una significacién econémica y esta
destinada a una utilizacion licita [puesto que el demandado debe pagar la remuneracion por la

comunicacién publica]. De lo contrario se estaria encubriendo una doble remuneracién por un

mismo uso.

»Cuestion distinta es si la finalidad de la reproduccién no fuera la comunicacion

pablica, sino la ulterior realizacién de copias para poneras a disposicion de terceros.

»(...) la reproduccion (copia) es transitoria y destinada exclusivamente a realizar la
comunicacion publica, que es licita puesto que se condena a PUBLIKEIRA, S.L. al pago de la
correspondiente remuneracion por lo segundo».

5. La sentencia de apelacion ha sido recurrida en casacién por las

demandantes, sobre la base de dos motivos.
SEGUNDO. Motivo primero de casacién

1. Formulacion del motivo. El motivo denuncia la infraccion del art. 31.1 LPI,
que establece como limite al derecho de reproduccion las «reproducciones
provisionales», por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicho precepto, en relacion con el art. 115 LPI que reconoce el derecho
exclusivo de autorizar la reproduccion de fonogramas a su productores, segun
la definicion recogida en el art. 18 LPI. El motivo expresamente denuncia que la
sentencia recurrida contraria la jurisprudencia del TJUE contenida en las
sentencias de 16 de julio de 2009 (caso Infopaq) y de 26 de abril de 2017 (caso
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Stichting Brein), que interpreta el art. 5.1 de la Directiva 2001/29/CE, traspuesto

en nuestro ordenamiento juridico en el art. 31.1 LPI.

DE JUSTICIA

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a

continuacion.

2. Estimacién del motivo. Hemos de partir de los derechos que, respecto de los
actos de reproduccién y comunicacion publica de fonogramas, los articulos 107
y 108 LPI reconocen a los artistas intérpretes o ejecutantes, y los arts. 115 y

116 LPI a los productores de fonogramas.

En nuestro caso, ya no se discute el derecho de unos y otros (artistas
intérpretes o ejecutadas y productores de fonogramas) a reclamar de la
demandada los derechos de remuneracion equitativa derivados de los actos de
comunicacién publica de fonogramas realizados por el Canal 4 TV Telde
durante el periodo comprendido entre el dia 1 de enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2014.

La controversia gira en torno a los denunciados actos de reproduccion
que se habrian realizado con caracter previo a la comunicacion publica y para
realizar esta comunicacion publica. En la instancia ha quedado acreditado que
se realizaron tales actos de reproduccion de fonogramas para realizar después

su comunicacion publica.

3. Tanto el art. 107 LPI, al regular el derecho de los artistas intérpretes o
ejecutantes, como el art. 115, al regular el derecho de los productores de
fonogramas, respecto de los actos de reproduccién, se remiten al art. 18 LPI

para determinar qué se entiende por actos de reproduccion.

El art. 18 LPI configura el derecho de reproduccion de la forma mas
amplia posible:

«Se entiende por reproduccion la fijacion directa o indirecta, provisional o
permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que
permita su comunicacion o la obtencioén de copias»

Al tiempo que los arts. 31 y ss. LPI establecen una lista cerrada y
restrictiva de limites o excepciones. La primera de ellas, en las que la sentencia
recurrida encaja la conducta de la demandada es la denominada «reproduccion

provisional» del art. 31.1 LPI. Este precepto dispone lo siguiente:
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«No requeriran autorizacion del autor los actos de reproduccion provisional a los que

(REID ==

o se refiere el articulo 18 que, ademas de carecer por si mismos de una significacién econémica
ADMINI

STRACION
DE JUSTICIA independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un

proceso tecnolégico y cuya Unica finalidad consista en facilitar bien una transmisién en red
entre terceras partes por un intermediario, bien una utilizacion licita, entendiendo por tal la
autorizada por el autor o por la ley».

Esta norma traspone la prevision contenida en el art. 5.1 de 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 informacion.

4. La Directiva reconoce en términos muy amplios el derecho de reproduccion,
entre otros, a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de
fonogramas, en su art. 2:

«Los Estados miembros estableceran el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la

reproduccion directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier

forma, de la totalidad o parte:
»a) a los autores, de sus obras;
»b) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones;
»c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas; [...]».

El art. 5 de la Directiva, entre las excepciones y limites a este derecho
de reproduccion, prevé en su apartado 1 las reproducciones provisionales:
«1. Los actos de reproduccion provisional a que se refiere el articulo 2, que sean

transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnolégico y cuya

Unica finalidad consista en facilitar:
»a) una transmisioén en una red entre terceras partes por un intermediario, o
»b) una utilizacion licita

»de una obra o prestacion protegidas, y que no tengan por si mismos una
significacion econémica independiente, estaran exentos del derecho de reproduccion
contemplado en el articulo 2».

5. Esta norma ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la UE en su
sentencia de 16 de julio de 2009, C-5/08 (caso Infopaq). La sentencia recuerda
que el considerando 21 de la Directiva «exige una interpretacion amplia de las
actividades protegidas por el derecho de reproduccion» (41), como asi se

desprende del propio tenor del art. 2, «que emplea términos como “directa o
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indirecta”, “provisional o permanente”, “por cualquier medio” y “en cualquier
forma”» (42).

MINISRAC
DE JUSTICIA
En consonancia con lo anterior, al analizar el contenido del art. 5.1 de

la Directiva, desglosa los cinco requisitos previstos en la norma:
«Con arreglo al articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29, un acto de
reproduccion no esta exento del derecho de reproduccion contemplado en el articulo 2 de ésta

a menos de que cumpla con los cinco requisitos siguientes:
- que sea un acto provisional
- transitorio
- que forme parte integrante y esencial de un proceso tecnol6gico;

- cuya Unica finalidad consista en facilitar una transmisién en una red entre

terceras partes por un intermediario o una utilizacién licita;

- que dicho acto no tenga una significacion econdmica independiente» (54)

El TJUE advierte que estos requisitos son cumulativos, «de modo que
la inobservancia de tan solo uno de éstos acarrea que el acto de reproduccion

no quede exento» (55).

El tercero de los requisitos exige que el acto de reproduccion, ademas
de ser provisional y transitorio, forme parte integrante y esencial de un proceso
tecnolégico. ElI TJUE, al interpretar este requisito, razona que «un acto de
reproducciéon provisional y transitorio que persigue la consecucion de un
proceso técnico tiene que formar parte integrante y esencial de éste» (61). Y
respecto de este requisito declara:

«La seguridad juridica de los titulares de los derechos de propiedad intelectual exige
ademas que la conservacion y supresion de la reproduccion no dependa de un acto humano
discrecional, concretamente la intervencion del usuario de las obras protegidas por dicha
normativa. Ciertamente, en tal caso, nada garantiza que el usuario procedera a la supresion

efectiva de la reproduccién o, en todo caso, que lo suprimira cuando ya no se pueda justificar

su utilidad en el marco del procedimiento técnico (62).

[..]

»ningan acto puede calificarse de «transitorio», con arreglo al segundo requisito
contemplado en el articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29, si excede del tiempo
necesario para el buen funcionamiento del procedimiento técnico considerado, entendiéndose

que dicho procedimiento esta automatizado y suprime automaticamente el acto en cuestion sin
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intervencién humana, desde el momento en que éste ha concluido su funcidn en el marco del

procedimiento (64)».
ADMINISTRACION

DE JUSTICIA ] . e e i
6. La sentencia recurrida al justificar por qué la conducta de los demandados

encaja en esta excepcion del art. 31.1 LPI, razona la concurrencia de algunos
de los mencionados requisitos, al afirmar que se trata de actos de reproduccién
provisional y accesoria al acto de comunicacion publica, que a su juicio carecen
de significacion econémica y estan destinados a una utilizacién licita, en la
medida en que se pague la remuneracion por dicha comunicacion publica. Pero
omite una referencia y justificacion del tercer requisito: que esta reproduccion,
que se afirma es provisional y transitoria, «forme parte integrante y esencial de
un proceso tecnoldgico», en los términos en que hemos visto ha sido
interpretado por el TJUE. La demandada deberia haber justificado que la
reproduccion de esos fonogramas encaminada a su comunicacién publica
formaba parte de un proceso tecnoldgico que aseguraba el caracter provisional
y transitorio de la reproduccion por medio de un mecanismo automatizado que,
tanto en su creacion como supresion, no requiere la intervencion humana.

7. Al no constar este requisito, y al margen de la verificacion de otros, procede
estimar el recurso de casacion, sin que sea necesario examinar el motivo

segundo.

Al asumir la instancia, y por las mismas razones expuestas, advertimos
que los actos de reproduccion de fonogramas realizados para la posterior
comunicacion publica estan incluidos en la diccion del art. 18 LPI, en relacién
con los arts. 107 y 105 LPI, y por lo tanto afectan a los derechos de
reproduccion de los artistas intérpretes o ejecutantes y productos de
fonogramas, sin que conste acreditada la concurrencia de los requisitos de la

excepcion regulada en el art. 31.1 LPL.

En consecuencia, ampliamos el pronunciamiento de condena contenido
en el fallo de primera instancia, al condenar a la demandada a pagar el importe
correspondiente a la remuneracion equitativa por la reproduccién de

fonogramas, en la cuantia reclamada (3.316,37 euros).
TERCERO. Costas

1. Estimado el recurso el recurso de casacién, no procede hacer expresa

condena en costas, de conformidad con lo prescrito en el art. 398.2 LEC, con
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devolucién del depésito constituido para recurrir en casacion, de conformidad

2 W 2
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

con la Disposicién Adicional 15.2, apartado 8.2, de la Ley Organica del Poder

Judicial.

2. La estimacion del recurso de apelacion conlleva que tampoco hagamos

expresa condena en costas, también en aplicacion del art. 398.2 LEC.

3. Como la estimacién de la apelaciéon ha supuesto la estimacion integra de las
pretensiones de las demandantes, imponemos a la demandada las costas

generadas en primera instancia, de acuerdo con lo regulado en el art. 394 LEC.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le

confiere la Constitucion, esta sala ha decidido

1.° Estimar el recurso de casacion interpuesto por AGEDI (Asociacion de
Gestion de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
Asociacion de Gestion de Espafa) contra la sentencia de la Audiencia
Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Seccion 4.2) de 25 de febrero de

2019 (rollo 707/2018), que modificamos en el siguiente sentido.

2.° Estimar el recurso de apelacion interpuesto por AGEDI (Asociacion de
Gestion de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
Asociacion de Gestion de Espafia) contra la sentencia del Juzgado de lo
Mercantil nim. 2 de Las Palmas de Gran Canaria de 23 de enero de 2018, que

modificamos en el siguiente sentido.

3.° Estimar integramente la demanda interpuesta por AGEDI (Asociacion de
Gestién de Derechos Intelectuales) y AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
Asociacion de Gestion de Espania) contra Publikeira, S.A., a quien condenamos
a pagar a las demandantes 9.439,89 euros por los actos de comunicacion
pablica de fonogramas y 3.316,37 euros por los de reproduccion de
fonogramas para su posterior comunicacion, asi como los intereses legales

desde la interposicion de la demanda.
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4.° No hacer expresa condena de las costas de los recursos de casacion y

A, apelacion, e imponer las de primera instancia a la demandada.
DE JUSTICIA

5.° Acordar la devolucion del deposito constituido para recurrir.

Y librese a la mencionada Audiencia la certificacién correspondiente con

devolucion de los autos y rollo de apelacion remitidos.

Notifiquese esta resoluciéon a las partes e insértese en la coleccion

legislativa.

Asi se acuerda y firma.
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