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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES SOBRE
LAS TARIFAS EQUITATIVAS DE LAS
ENTIDADES DE GESTION DE DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Juan Antonio XioL Rios
Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo

SUMARIO: 1. CONVENIOS DE ENTIDADES DE GESTION SOBRE EXPLOTACION
DE FONOGRAMAS CON PRODUCTORAS Y EMPRESAS DE TELEVISION —
1I. DERECHOS DE LOS AUTORES POR REPRODUCCION SIN AUTORIZA-
CION POR MEDIO DE FOTOCOPIAS EN ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS
AL PUBLICO.—III. DERECHOS DERIVADOS DE LA RETRANSMISION POR
CABLE DE EMISIONES DE TELEVISION.—IV. DERECHOS POR REPRO-
DUCCION DE LA SENAL TELEVISIVA EN LOS HOTELES.—V. DERECHO
DE LOS ARTISTAS, INTERPRETES Y EJECUTANTES POR LOS ACTOS DE
COMUNICACION PUBLICA DE GRABACIONES AUDIOVISUALES: 1 La ju-
risprudencia del TS. 2 La LES.—VI. DERECHO DE LOS PRODUCTORES POR
LA COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS.

I. CONVENIOS DE ENTIDADES DE GESTION
SOBRE EXPLOTACION DE FONOGRAMAS CON
PRODUCTORAS Y EMPRESAS DE TELEVISION

e La STS de 22 de diciembre de 2008, RC nim. 2951/2002 (SGAE
c. Vale Music Spain, S.L.) sienta la doctrina de que la imposicion
por una sociedad de gestion de tarifas discriminatorias para los pro-
ductores individuales frente a los que se presentan como asociados
conculca el mandato de racionabilidad contenido en el art. 157.a) LPI
y determina la nulidad de las cldusulas contractuales que vulneran de
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este modo los limites impuestos por la ley al principio de autonomia
de la voluntad:

«El 10 de noviembre de 1997 la SGAE y Vale Music Spain, S.L.,
suscribieron un contrato por el que la primera cedia a la segunda el uso
no exclusivo de las obras gestionadas por ella. Se pactaba la remunera-
cion correspondiente en el anexo III.

[...] La comparacién de las condiciones econémicas del contrato-
tipo que se suscribe con los productores, como el celebrado con Vale
Music, y de los contratos que en virtud del acuerdo suscrito entre la
SGAE y la AFYVE se suscriben con los productores pertenecientes a
esta asociacién pone de relieve que, en su conjunto, la contraprestacion
que se abona por los primeros es un 37 por 100 mds elevada que la
remuneracion que se abona en virtud de los contratos suscritos por los
productores asociados a la entidad AFYVE.

[...] La SGAE interpuso demanda contra Vale Music Spain, S.L.,
por incumplimiento del contrato suscrito el 10 de noviembre de 1997 al
no haber satisfecho en sus términos la contraprestacion o remuneracién
por la utilizacion y explotaciéon del repertorio de obras musicales de
SGAE. La demandada reconvino interesando la nulidad de las cldusu-
las contractuales que producen un trato desigual respecto del contrato
celebrado con AFYVE en virtud de la autorizacién que concede la LPI
para celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios represen-
tativos del sector, el cual contiene una rebaja del precio.

[...] Para que pueda entenderse justificado, desde la perspectiva del
principio de igualdad, un trato desigual impuesto por las sociedades
de gestion de derechos de propiedad intelectual entre los contratos
celebrados con productores individuales y los celebrados con las orga-
nizaciones representativas del sector, al amparo, respectivamente, de los
arts. 157.a) LP1 y 157.c) LPI no basta con poner de manifiesto que se
trata de situaciones formalmente distintas y encuadradas en preceptos
legales diferentes, sino que es menester, de conformidad con la reiterada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, demostrar que la distincion
de situaciones tiene una base material o, cuando menos, que la ley ha
creado una categoria de situaciones o sujetos apta para ser objeto de un
tratamiento especifico.

En el caso examinado la parte recurrente, a quien, desde la perspec-
tiva de la proteccion del Derecho fundamental, corresponde la demos-
tracién de que la diferencia de trato estd justificada, se limita a insistir
en la distincién que, a su juicio, establece la ley entre los contratos indi-
viduales y los contratos celebrados con las asociaciones representativas
del sector, encuadrdndolas en preceptos formalmente separados; pero
no justifica que dicha distincién comporte efectos materiales en cuanto
al trato que deba dispensarse a unos y a otros desde el punto de vista
de una remuneracién de idéntica naturaleza por idénticas prestaciones
en torno al uso de los mismos derechos de propiedad intelectual cuya
gestion le corresponde. Unicamente parece afirmar que el trato més
favorable a las asociaciones representativas del sector responde a su
cardcter colectivo y tiene como objeto facilitar la gestion de los contra-
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tos. Resulta evidente que esta justificacion es insuficiente, no solamente
porque, como pone de relieve la sentencia recurrida, no puede justificar
una diferencia tan desproporcionada de trato econémico como es la
observada, sino también porque admitir lo contrario supondria la im-
posicion indirecta de la obligacién de integrarse en una asociacion para
obtener un trato mas favorable de la sociedad demandante, en contra del
derecho fundamental de asociacidn, en su vertiente negativa.

[...] La recurrente alega el principio de libertad contractual consagra-
do en el art. 1.256 CC, con arreglo al cual la voluntad de las partes seria
la determinante de la validez de las cldusulas econdmicas del contrato
suscrito. Sin embargo, esta alegacidon no puede aceptarse. La sentencia
recurrida aprecia la existencia de un contrato de adhesion. Es cierto que
los contratos de adhesién son vélidos por regla general, sin perjuicio
de que algunas de sus cldusulas puedan declararse nulas por abusivas,
especialmente para proteger a los consumidores y usuarios, condicién
que no tiene en este caso la recurrida; y que, por tanto, la circunstancia
de que el contenido del contrato haya sido establecido por una sola de
las partes no menoscaba su validez siempre que la otra lo haya aceptado
prestando libremente su consentimiento (SSTS 30 de mayo de 1998,
21 de marzo de 2003, 18 de febrero de 2004, 24 de octubre de 2007,
rec. 4352/2000). Sin embargo, de las declaraciones de hecho efectuadas
por la sentencia de instancia se advierte la situacién de monopolio de
facto en que se encuentra la SGAE, junto con la redaccién unilateral
de las cldusulas del contrato-tipo, en las que reconoce que no ha inter-
venido la parte demandada. Estas circunstancias permiten entender que
ha existido un escaso o nulo margen por parte de la demandada para su
modificacién por medio de la negociacion contractual y no comportan,
en consecuencia, restriccién alguna para el examen critico de las cldu-
sulas pactadas desde el punto de vista de la exigencia de racionabilidad
impuesta por la ley.

En efecto, no puede olvidarse que los contratos celebrados por las
sociedades de gestion, como forma impuesta por el art. 157 LPI de ad-
ministrar los derechos cuya gestion les son conferidos (art. 152 LPI),
constituyen contratos impuestos por la ley para cumplir con la finalidad
de facilitar la difusion en condiciones razonables y mediante retribucion
de los derechos exclusivos y de remuneracion sobre obras de propiedad
intelectual cuya gestion se confia a las expresadas sociedades. Estas no
puedan imponer restricciones contrarias al principio de libre compe-
tencia o imponer condiciones discriminatorias a unos u otros usuarios
funddndose en la posicion privilegiada que se deduce en su favor de la
exclusividad de la gestion en los respectivos dmbitos de actuacion sin
ni siquiera acreditar cudles son los concretos titulares de derechos que
les han confiado la gestion (art. 150 LPI). Por ello, cualquier género
de imposicion de remuneraciones o tarifas que pueda considerarse no
razonable por parte de dichas sociedades debe considerarse vetada
por el mandato contenido en el art. 157 LPI. En el caso examinado,
el Tribunal de Defensa de la Competencia ha considerado, desde la
perspectiva del control piiblico de la competencia, que el contrato en
cuestion contiene cldusulas discriminatorias para la demandada y lo
ha hecho mediante consideraciones ligadas al reconocimiento de una
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posicion de monopolio de facto de la misma, recogiendo la afirmacién
del Servicio de Defensa de la Competencia en el sentido de que no cabe
“eliminar toda posibilidad de negociacién de forma unilateral, vulneran-
do desde una posicién de dominio la LDC por no justificar las ventajas
que otorga a los productores integrados en unos colectivos (AFYVE) y
no a otros usuarios con la razén de que la SGAE se limita a aplicar las
exigencias pactadas internacionalmente entre BIEM e IFPI”.

En suma, el establecimiento de tarifas mds gravosas para los pro-
ductores individuales que para aquellos que se presentan como aso-
ciados, en la medida en que, por una parte, se imponga con cardcter
unilateral que haga imposible o muy dificil una real negociacion Yy,
por otra parte, tenga cardcter discriminatorio y, por ello, contrario al
principio de igualdad, debe considerarse que conculca el mandato de
racionabilidad contenido en el art. 157.a) LPI y, por ende, determina
la nulidad de las cldusulas contractuales que vulneran de este modo los
limites impuestos por la ley al principio de autonomia de la voluntad,
a los que se refiere expresamente el art. 1.256 CC.

[...] Finalmente, no vulnera el principio de libertad contractual la
aplicacion al contrato litigioso de las condiciones econdémicas corres-
pondientes al contrato con AFYVE que impone la sentencia recurrida.
En el contexto de racionabilidad exigido por la ley en las cldusulas
contractuales que puedan ser impuestas por las sociedades de gestion
a los usuarios de los derechos de propiedad intelectual, las cldusulas
anuladas por exceso en la remuneracion fijada no constituyen obstdculo
para la efectividad del contrato, ya que resulta posible acordar su nuli-
dad dnicamente en cuanto al exceso y su reduccion en lo necesario para
hacer efectivo el principio de igualdad por comparacion, en este caso,
con las que se contienen en el contrato celebrado con AFYVE, que es lo
que se desprende del fallo de la sentencia recurrida. La jurisprudencia,
en efecto, con arreglo al aforismo utile per inutile non vitiatur [la parte
util no resulta viciada por la indtil], declara que en aquellos casos en
los cuales el contrato o el acto juridico contiene algiin acto contrario a
la ley, pero consta que se habria concertado sin la parte nula (cosa que
no ocurre cuando las cldusulas subsistentes determinen una situacién
no equitativa de las posiciones de las partes, principio que se recoge en
el art. 10 LCU), procede tnicamente declarar su nulidad parcial (SSTS
de 17 de octubre de 1987, 22 de abril de 1988, 15 de febrero de 1991,
23 de junio de 1992, 18 de marzo de 1998, 25 de septiembre de 2006,
rec. 4815/1999).

Al haberlo entendido y razonado asi de manera pormenorizada la
sentencia recurrida no se advierte que haya incurrido en las infracciones
que se denuncian».

e La STS de 12 de febrero de 2009, RC nim. 1171/2004 (AGEDI
c. Euskal Telebista-Television Vasca, S.A.), interpreta el contrato sobre
comunicacion de fonogramas considerando que la base del canon que
debia abonar la empresa televisiva, que comprendia las subvenciones
con destino a la explotacion, suprimidas éstas, debia calcularse, puesto
que las habian sustituido, con arreglo a las primas de emisién de las
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nuevas acciones suscritas como consecuencia de las sucesivas amplia-
ciones de capital de la sociedad de television. Se estudia también el
cardcter liquido de la deuda a los efectos de la imposicion de intereses
de demora:

«La controversia que origina el juicio del que trae causa el presente
recurso de casacion surge del cumplimiento del contrato celebrado el
28 de abril de 1992 entre los litigantes, la Asociacién de Gestion de De-
rechos Intelectuales (AGEDI) —entidad de gestién de los derechos de
propiedad intelectual que corresponden a los productores fonograficos
sobre sus obras audiovisuales—, y Euskal Telebista-Television Vasca,
S.A. —sociedad mercantil participada integramente por el ente publi-
co de radiotelevisiéon de la Comunidad Auténoma Vasca—, por cuya
virtud aquélla concedi6 a ésta autorizacién —no exclusiva— para que
utilizase los fonogramas del repertorio de la primera a cambio de una
remuneracion consistente, segin los términos del art. IV del contrato,
en dos cdnones, uno en concepto de derecho de comunicacion y otro en
concepto de derecho de reproduccién. En la misma estipulacion contrac-
tual se establecia que la base de los cdnones estaria constituida por los
ingresos de explotacion de la mercantil concesionaria de la autorizacién
en cada afio natural, considerdndose como tales “las subvenciones que
perciba la ENTIDAD —Ila sociedad de television— con destino a dicha
explotacion, las cuotas de los abonados y los de publicidad” (art. IV.3
del contrato).

Las relaciones contractuales se sucedieron sin incidencias hasta el
afio 1996. A partir de la anualidad de 1997 desaparecieron las subven-
ciones a la explotacion que constituian el principal componente de la
base para el cdlculo del canon, sustituyéndose por primas de emision
de las nuevas acciones suscritas como consecuencia de las sucesivas
ampliaciones de capital de la sociedad de television.

La entidad de gestion de los derechos de propiedad intelectual con-
sidera que tales primas de emision de acciones, al configurarse como
recursos econémicos del ente televisivo procedentes de la Comunidad
Auténoma, y, por tanto, al tener el mismo destino, el mismo destinatario
y la misma finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos de la
Television Vasca, debian ser tenidos en cuenta a los efectos de deter-
minar la base de célculo del canon que constituye la contraprestacion
econdmica prevista en el contrato.

[...] La buena fe objetiva, delimitadora del contenido negocial,
impone, pues, la equiparacion entre aquellos medios de dotacion de
recursos —las subvenciones y las primas de emision de acciones— a los
efectos de determinar la base del cdlculo de la prestacion econdomica,
con objeto de evitar que dicha confianza se vea defraudada por quien,
no se pierda de vista, participaba activamente en el modo en que que-
daba establecida la financiacion con fondos publicos de su actividad
empresarial —pues es inimaginable sin su concurso—, y con objeto de
preservar, en definitiva, el equilibrio del contrato, cuyo restablecimiento
cabria considerar incluso desde la perspectiva de la estricta aplicacion
de la cldusula o regla rebus sic stantibus, tal y como ha sido definida
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doctrinal y jurisprudencialmente, al concurrir sus presupuestos (vid.,
antre otras, sentencias de 25 de enero y 1 de marzo de 2003, y las que en
ellas se citan). Todo ello, por encima de la diferente naturaleza de uno y
otro medio, de su distinta consideracion contable, de su aparentemente
distinta finalidad y de sus diferentes consecuencias, diversidad que cede
ante la realidad de que tenfan la misma funcién, lo que permite situar
el supuesto en el marco del art. 1.258 del Cédigo Civil, y mantener la
conclusién del tribunal de instancia como resultante de las exigencias
de la buena fe objetivamente considerada.

[...] En puridad, no hay iliquidez de la deuda, pues la actora ha
reclamado la cantidad correspondiente a la diferencia entre lo abo-
nado por la demandada por los ejercicios 1997, 1998 y 1999, y lo
que debia haber abonado en tales ejercicios, conforme a la base de
cdlculo del canon contractual determinada segiin el planteamiento
propuesto en la demanda, y ha fijado el importe de la suma reclamada
por el ejercicio del afio 1997, estableciendo las bases para calcular,
mediante una simple operacion aritmética, y en funcion del resultado
de la prueba, el importe del canon correspondiente a los ejercicios
de los afios 1998 y 1999, y aun los sucesivos. En cualquier caso, debe
precisarse que, como se indica en la sentencia de 11 de septiembre
de 2008, son conceptos técnicamente diferentes la iliquidez de la
deuda y la determinacién de la cantidad exigible, concretada tras el
resultado de la prueba practicada en el proceso. Y, con la sentencia de
instancia, debe negarse cardcter constitutivo a la resolucién que fija
definitivamente in totum las cantidades objeto de condena, una vez
fueron determinadas, tras la realizacion de las correspondientes ope-
raciones aritméticas con los datos facilitados por la prueba aportada al
proceso, pues la obligacién pecuniaria deriva del contrato, y en €l se
establecian los intereses moratorios, de forma que la sentencia, lejos
de crear o modificar la relacion obligacional, declara la existencia de
dicha obligacién y condena al pago del principal y de los intereses en
la forma convenida en el contrato».

e La STS de 8 de julio de 2009, RC ndm. 693/2005 (AGEDI c.
Canal Satélite Digital, S.A.) resolvid sobre la reclamacion de la remu-
neracion pactada por la utilizacion de vidrios musicales, entendiendo
que debia desestimarse la negativa al pago por la entidad de television
contratante fundada en que el abono debia ser efectuada por ante la
entidad operadora. La STS considera la existencia de actos propios,
coetdneos y posteriores que revelan la responsabilidad de la entidad
demandada como obligada al pago.

e La STS de 17 de febrero de 2010, RC niim. 2253/2005 interpreta
un convenio cerrado por AGEDI con Television Autonomia Madrid,
S.A., estableciendo la aplicacion del canon que esta estaba obligada
a abonar con arreglo a la interpretaciéon que debia darse al concepto
«ingresos de explotacion» segun la voluntad de las partes. Aplico asi-
mismo el criterio de caducidad de la accién cuando no se observaba el
plazo contractual de seis meses establecido para la reclamacidn.





