Derecho mercantil

COMENTARIOS A LA MODIFICACION
DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El pasado 3 de marzo de 2019 entrd en vigor la Ley 2/2019, de 1 de marzo, 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, y por el que se incorporan al
ordenamiento juridico espanol la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo v
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, vy la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento
Europeo vy del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
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INTRODUCCION

Las disposiciones establecidas en las directivas europeas
que dan nombre a esta nueva ley fueron introducidas en
un primer momento al ordenamiento juridico espafiol por
medio del Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, uti-
lizaindose por tanto una norma jerdrquicamente adecuada
para modificar el Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual (en adelante, TRLPI). La urgencia que amerita
la utilizacion de esta figura legislativa excepcional se basa
en el incumplimiento de los plazos exigidos para la
transposicion de contenidos en las citadas directivas.

Asimismo, paralelamente se inici6 el proyecto de ley
que ha desembocado en la recientemente aprobada ley
que ahora estudiamos y que ha introducido importantes
novedades adicionales a las ya establecidas, y que serdn
objeto de comentario en el presente articulo.

DERECHO DE PARTICIPACION

La nueva ley recoge como primera novedad significativa
la recuperacién del derecho de participacién. La redaccion
del nuevo articulo 24 podria considerarse completamente



novedosa, ya que en el anterior texto normativo
no se recogia este derecho.

El derecho de participacion fue originariamente
regulado en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual, en la redaccién de la misma
derivada de las modificaciones introducidas por la
Ley 20/1992, de 7 de julio. Y como tal quedd incor-
porado al texto de la normativa que rige en Espafia
el derecho de autor, el Real Decreto Legislativo
1/1996, de 12 de abril, en lo sucesivo el TRLPL.

Este derecho fue suprimido de la ley y regulado
en una ley independiente, la Ley 3/2008, de 23
de diciembre, relativa al derecho de participa-
cioén, que en el apartado a) de su Disposicion
Derogatoria derogaba el articulo 24 del TRLPI.
Ahora, con la entrada en vigor de la Ley 2/2019,
dicho derecho vuelve a quedar regulado en
el TRLPI, quedando derogada la Ley 3/2008 en
su totalidad. Un vaivén mas de los derechos
de autor en nuestra legislacion.

El derecho de participacién es un derecho que
establece que el autor de un tipo determinado
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- Ley 2/2019, de 1de marzo, 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, y por el que se incorporan al orde-
namiento juridico espanol 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 sep-
tiembre de 2017. (Legislacion. Marginal: 70871840)

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclaran-
do y armonizando las disposiciones legales vi-
gentes sobre la materia. (Legislacion. Marginal:
69726853). Arts.; 24,154, 155, 161.4, 175,177

Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a
la gestion colectiva de los derechos de autor vy
derechos afines y a la concesion de licencias mul-
titerritoriales de derechos sobre obras musicales
para su utilizacion en linea en el mercado interior.
(Legislacion. Marginal: 70675050)

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre
clertos usos permitidos de determinadas obras
y otras prestaciones protegidas por derechos
de autor y derechos afines en favor de personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras difi-
cultades para acceder a textos impresos, y por la
gue se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa
a la armonizacion de determinados aspectos de
los derechos de autor y derechos afines a los de-
rechos de autor en la sociedad de la informacion.
(Legislacion. Marginal: 70622137)

Real Decreto-Ley 2/2018, de 13 de abril, por el que
se modifica el texto refundido de la Ley de Pro-
piedad 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 Di-
rectiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (norma
derogada). (Legislacion. Marginal: 70872976)
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- Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual (norma derogada). (Legislacion. Mar-
ginal: 134772)

Ley 20/1992, de 7 de julio, de modificacion de la
Ley 22/1987 de 11 de noviembre, de Propiedad
Intelectual (norma derogada). (Legislacion. Mar-
ginal: 69353071)

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al de-
recho de participacion en beneficio del autor de
una obra de arte original (norma derogada). (Le-
gislacion. Marginal: 85298). Disposicion deroga-
toria, apartado a)

Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, por la
que se aprueba la metodologia para la determi-
nacion de las tarifas generales en relacion con la
remuneracion exigible por la utilizacion del re-
pertorio de las entidades de gestion de derechos
de propiedad intelectual. (Legislacion. Marginal:
69462915)

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
diccion contencioso-administrativa. (Legislacion.
Marginal: 69726856). Art.; 122 bis

de obras de arte (grificas o pldsticas, tales como
cuadros, collages, pinturas, dibujos, esculturas,
fotografias o piezas de video arte), tiene derecho
a percibir del vendedor una participacion en
el precio de toda reventa que de las mismas
se realice tras la primera cesion realizada por el
autor. Este derecho también se reconoce a los
derechohabientes tras la muerte o declaracion
de fallecimiento del autor.

El derecho es aplicable a todas las reventas en
las que participen profesionales del mercado del
arte tales como salas de venta, salas de subastas,
galerfas de arte, marchantes de obras de arte vy,
en general, cualquier persona fisica o juridica
que realice habitualmente actividades de inter-
mediacién en este mercado. Y la ley establece
que debera hacerse efectivo a través de
las Entidades de Gestion de Derechos de
Propiedad Intelectual.

Los nuevos criterios para que se reconozca
este derecho se fijan cuando el precio de la
reventa sea igual o superior a 800 euros, ex-
cluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto
concebido con cardcter unitario. I[gualmente, se
establece que el importe de la participacién que
corresponderd a los autores ird en funcién de unos
porcentajes que van desde el 0,25 al 4% del
precio de la reventa, segtin cuantia, sin que en
ningtin caso el importe total del derecho pueda
exceder de 12.500 euros.

Asf pues, podriamos afirmar que estamos ante
un derecho que aglutina factores propios de los
derechos morales como de los patrimoniales. Ade-
mds de los factores econémicos ya comentados, se
trata de un derecho inalienable, irrenunciable,
que se transmite tinicamente por sucesion
mortis causa y se extingue transcurridos se-
tenta afios a contar desde el 1 de enero del afo
siguiente a aquel en que se produjo la muerte o
la declaracion de fallecimiento del autor.

Cabe mencionar que las caracteristicas ex-
puestas hacen que sea impensable que este
derecho pudiera extrapolarse a los derechos
de propiedad industrial. Y es que, los derechos
conferidos por la patente no se extienden a los
actos relativos a un producto protegido por ella,
después de que ese producto haya sido puesto en
el comercio en el Espacio Econémico Europeo



por el titular de la patente o con su consenti-
miento. En lo referente al derecho conferido por
el registro de marca, éste no permite a su titular
prohibir a terceros el uso de la misma para pro-
ductos comercializados en el Espacio Econémico
Europeo. Es lo que en dichos campos llamamos
agotamiento del derecho.

MAYOR CONTROL DE LAS ENTIDADES DE
GESTION. OPERADORES INDEPENDIENTES

A lo largo del texto de la nueva ley, se reflejan
aspectos y novedades ya introducidos al ordena-
miento juridico espafol por medio del Real Decre-
to-Ley 2/2018, tales como el plazo para ejercer
la accion de reembolso por copia privada.

No obstante, de las novedades de mayor calado
ahora introducidas, debemos comentar aquellas
relacionadas con las entidades de gestion (en
adelante, EEGG), y el mayor control que se
deberi efectuar sobre las mismas.

La primera novedad al respecto tiene que ver
con la definicion de las EEGG. Asi, la nueva ley
establece por primera vez que las mismas son
propiedad de sus socios y estdn sometidas al
control de los mismos. Se sigue manteniendo
la necesidad de obtener la oportuna autorizacion
del Ministerio de Educacion, Culturay Deporte
a fin de garantizar la adecuada proteccion de la
propiedad intelectual.

En cuanto a las facultades de supervision
de las Administraciones Publicas introducidas
por medio del Real Decreto-Ley 2/2018, éstas no
se ven alteradas, incorporando la nueva ley todas
aquellas facultades y competencias ya introdu-
cidas en los articulos 154 y 155, en aras de
garantizar un mayor control del funcionamiento
de las EEGG y cumplir con las disposiciones
marcadas por las directivas europeas.

Respecto a la administracion de las EEGG,
se introduce un nuevo apartado 4 al articu-
lo 161, en virtud del cual cuando los érganos
de representacion de entidades de gestion con
recaudaciones superiores a cien millones de
euros sean elegidos por los socios por secciones
o colegios, se deberdn incorporar representantes
de cada una de las lineas de recaudacion de la
entidad de la que sean beneficiarios.
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- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de
marzo de 2018, nim. 508/2018, N2 Rec. 458/2016
(Marginal: 70482302)
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Asimismo, en aras de llevar un mejor control
en cuanto a los 6rganos internos de las EEGG,
en el caso de que recauden anualmente una cifra
igual o superior a cien millones de euros en el
ejercicio anual anterior, resultard obligatorio
nombrar como miembros del 6rgano de control
interno a un nimero de terceros independientes
igual al ndmero de miembros de la entidad de
gestion que integren dicho 6rgano.

desde la Organizacién Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI), una correcta trazabilidad
debe ser fundamental para el buen funciona-

miento de las EEGG.

Asi, el articulo 175 del nuevo texto modifica por
completo su apartado 2, adecuando la nueva ley al
contenido de la Directiva 2014/26/UE, reflejan-
do que ‘las EEGG que administren derechos de
autor sobre obras de diferentes categorias deberdn
garantizar la trazabilidad del proceso de
recaudaciény reparto de los derechos, de tal

"COMO PRIMERA NOVEDAD
SIGNIFICATIVA DESTACA LA
RECUPERACION DEL DERECHO

forma que sea posible identificar todas sus etapas,
desde el origen de la recaudacion hasta el reparto a los
titulares de derechos”. La exigencia de esta correcta
trazabilidad también queda reflejada en la nueva

DE PARTICIPACION, AL QUE SE
DEDICA EL ARTICULO 24"

Ademds, la nueva ley otorga una especial im-
portancia a la necesidad de realizar una correcta
trazabilidad en el proceso de recaudacion. Tal
y como se ha venido afirmando recientemente

redaccion del articulo 177, el cual establece que
debera existir trazabilidad entre los derechos
recaudados y los repartidos y pagados.

También se regulan nuevos y diferentes re-
quisitos de separacién de cuentas y trans-
parencia que hacen que la gestion econémica
de las EEGG deba llevarse a cabo atendiendo a

un rigor hasta ahora desconocido, fortaleciendo

su transparencia y gobernanza.




En relacién a las tarifas generales, se intro-
ducen importantes novedades con respecto
a cualquier normativa espafola anterior. Estas
modificaciones tienen su fundamento en la sen-
tencia de la sala de lo contencioso del Tribunal
Supremo de 22 de marzo de 2018 (ntm.
508/2018, rec. 458/2016), por la cual se estimé
el recurso interpuesto por la Conferencia de
Rectores de las Universidades Espafiolas contra
la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre,
por la que se aprueba la metodologfa para la de-
terminacion de las tarifas generales en relacion
con la remuneracion exigible por la utilizacién
del repertorio de las entidades de gestion de
derechos de propiedad intelectual. Por medio de
dicha sentencia, el Supremo declaré nula dicha

Orden por existir infracciones en su tramitacion.

Ahora, la nueva ley intenta adelantarse a cual-
quier tipo de error o infraccién que pudiera surgir
en la tramitacion de las tarifas generales de las
EEGQG, estableciendo que en caso de que la
tarifa general fuese nula de pleno derecho,

o surgiese cualquier circunstancia que la hiciese
inaplicable a los efectos del pago a cuenta,
el usuario de derechos de propiedad intelectual

deberd abonar el 100 por 100 de la dltima tarifa
acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50
por 100 de la dltima tarifa general vigente.

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE RETIRADA
DE CONTENIDOS DECLARADOS
INFRACTORES, SE PODRA CESAR EN
SUS ACTIVIDADES AL INFRACTOR
POR EL ORGANO COMPETENTE,

SIN NECESIDAD DE AUTORIZACION
JUDICIAL

COMISION DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Comisién de Propiedad Intelectual se
configura como un 6rgano colegiado de dmbito
nacional adscrito al Ministerio de Cultura y De-
porte, con funciones de mediacién, arbitraje,




determinacién de tarifas, control de tarifas

“LAS ENT' DAD ES DE GEST'ON y salvaguarda de derechos en el ambito de
O_UE ADM | N |STREN D ERECH OS la propiedad intelectual.

DE AUTOR SOBRE OBRAS DE Es esFa ultima d? sus funciones, la que m4s
Dl FERENTES CATEGOR[AS relevancia estd teniendo estos dias, dado que,

con la aprobacion de la nueva ley, se le ha con-
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Deber4 ser iniciado de oficio, previa denun-
cia del titular de los derechos de propiedad
intelectual que se consideren vulnerados.
Tal denuncia deberd ir necesariamente acompa-

fiada de un requerimiento previo efectuado al

supuesto infractor solicitando la retirada de los

contenidos ofrecidos sin autorizacién, debiendo
contestar el supuesto infractor a dicho requeri-

miento en el plazo de 3 dfas.

La nueva ley prevé que, ante el incumpli-
miento por parte del prestador de servicios
de los requerimientos de retirada de contenidos
declarados infractores, se podra efectuar el
cese de las actividades de dicho prestador
por parte del 6rgano competente durante un
periodo maximo de un afio, sin necesidad de la
autorizacion judicial prevista en el articulo 122
bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora

de la jurisdiccién contencioso-administrativa.

Ello podria traducirse en una especie de
medida cautelar efectuada por un érgano
no judicial, ampardndose en los principios de
celeridad y proporcionalidad. No obstante, se
trata de una disposicion que ha generado gran

revuelo y polémica en parte de la poblacion,
dada la supuesta indefension ante la que se en-
contraria el prestador de servicios de la sociedad
de la informacién, por lo que no serfa descartable

una futura modificacién. W

CONCLUSIONES

- La Ley 2/2019, de 1 de marzo, ha llegado para, principalmente, regularizar la
gestion econdmica de los derechos de propiedad intelectual que llevan a cabo
las EEGG a nivel nacional y europeo

- Asimismo, actualiza el contenido tradicional del TRLPI a la sociedad moderna,
previendo numerosa casuistica gue hace que la nueva ley sea un texto ade-
cuado para los tiempos actuales, armonizado a nivel europeo, vy en el que se
otorga una mayor proteccion y reconocimiento a los titulares de derechos de
propiedad intelectual

- No obstante, a pesar de la presente y necesaria actualizacion, el nuevo TRLPI
podria sufrir nuevas modificaciones en los proximos meses, dada la fase le-
gislativa en la que se encuentra la Propuesta de Directiva sobre Derechos de
Autor en el Mercado Unico Digital



