-
ARSI | JURISPRUDENCIA

Roj: SAP V 1/2024 - ECLI:ES:APV:2024:1

Id Cendoj: 46250370092024100001
Organo: Audiencia Provincial
Sede: Valencia
Seccion: 9
Fecha: 09/01/2024
N° de Recurso: 128/2023
N° de Resolucién: 3/2024
Procedimiento: Recurso de apelacion
Ponente: EDUARDO PASTOR MARTINEZ
Tipo de Resolucion: Sentencia

ROLLO NUM. 000128/2023 MR
SENTENCIA NUM.: 3/2024

llustrisimos/as Sres./Sras.. MAGISTRADOS/AS DONA PURIFICACION MARTORELL ZULUETA DONA
MONSERRAT MOLINA PLA DON EDUARDO PASTOR MARTINEZ En Valencia a nueve de enero de dos mil
veinticuatro.

Vistos por la Seccion Novena de la llma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el lImo. Sr.
Magistrado DON EDUARDO PASTOR MARTINEZ, el presente rollo de apelacién nimero 000128/2023,
dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 000336/2021, promovidos ante el Juzgado de lo Mercantil
N° 5 de Valencia, entre partes, de una, como apelante a Lourdes , representado por el Procurador de los
Tribunales PASCUAL PONS FONT, y de otra, como apelados a Maria y M.A. ABOGADOS representados por la
Procuradora de los Tribunales MARIA GONZALEZ GONZALEZ, en virtud del recurso de apelacién interpuesto
por Lourdes .

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Sentencia apelada pronunciada por el/la llmo./llma. Sr./Sra. Magistrado/a del Juzgado de lo
Mercantil N° 5 de Valencia en fecha 10/02/2023, contiene el siguiente FALLO:

"(q)ue Desestimando integramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D. Pascual Pons
Font, en nombre y representacién de D2 Lourdes, contra D? Maria y MA ABOGADQOS, absuelvo a los citados
demandados de las pretensiones deducidas en su contra. Con expresa imposicién de costas a la parte actora.”

Segundo.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelacion por Lourdes, dandose
el trdmite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitdndose la alzada con
el resultado que consta en las actuaciones.

Tercero.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia. 1.- En fecha de 22 de
junio de 2021 (registro informatico), dofia Lourdes formulé demanda de juicio ordinario contra dofia Maria
y "MA Abogados", en ejercicio acumulado de accidén declarativa de infraccion de derechos de propiedad
intelectual, de compensacion de dafios materiales y morales y de publicacion de sentenciay, subsidiariamente,
por responsabilidad extracontractual. En su demanda dofia Lourdes manifestdé que habia asumido a través
de su despacho profesional la defensa de don Jesus Maria en el contexto de un proceso civil en materia de
responsabilidad extracontractual instado ante los juzgados de primera instancia de Denia, donde su cliente
habia sido codemandado, entre otros, junto a don Pedro Enrique , que fue asistido por el despacho MA
Abogados. Dofla Lourdes suscribié profesionalmente el escrito de contestacién a la demanda presentado
por la representacién procesal de su cliente en ese proceso en fecha de 29 de julio de 2019. Por las vicisitudes

.



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

del proceso, el cliente de MA Abogados formulé escrito de contestacién a la demanda en fecha de 2 de
marzo de 2020. Ese escrito fue intervenido por la demandada dofia Maria , siendo que otras actuaciones
realizadas en el mismo proceso fueron suscritas indistintamente por don Alvaro, siendo la primera abogada
y el segundo socio del despacho MA Abogados. El escrito de contestacion a la demanda presentado en
dichas condiciones resulté ser una copia literal y parcial del escrito de contestacién a la demanda suscrito
previamente por dofia Lourdes . En particular, resultaron plagiados los fundamentos de derecho del primero
de los escritos, por extension aproximada de 55 paginas (extensamente analizadas en las pp. 37-41 del escrito
de demanda). Dofia Lourdes sostuvo que el esfuerzo profesional plasmado en su escrito de contestacién a
la demanda y objeto de plagio reune, por su originalidad, las caracteristicas de una obra susceptible de gozar
de la proteccion patrimonial y personal prevista en los articulos 10.1 y cc TRLPI. A raiz de las reclamaciones
extrajudiciales remitidas, dofia Maria se disculp6 por su conducta, pero no asumio responsabilidad alguna
derivada de sus actos. Con caracter principal, se ejercité una accién declarativa de infraccioén de un derecho
de propiedad intelectual, imputable a dofia Maria y al despacho de abogados por cuenta de quien actuaba,
segun los criterios de imputacion admisibles ex articulo 138 TRLPI. También una accién de dafios y perjuicios
con amparo en el articulo 140 TRLPI, resuelta en una suplica compleja, segin pudiesen ser conocidos o no los
beneficios econédmicos obtenidos por la infraccion y tomando en consideracion el calculo de eventual regalia
hipotética, estimada en la cantidad de 3.780 euros mas IVA, junto al resarcimiento de dafios morales cifrados
en la cantidad de 3.000 euros. También se acumulod una accién de publicacién de sentencia "en los principales
periédicos de tirada en la ciudad de Valencia". De manera subsidiaria, se reprodujeron los pedimentos de
condena anteriores, en términos de coincidencia econdémica, con invocacién del régimen de responsabilidad
previsto en los articulos 1902 y ss CC. 2.- Dofia Maria y MA Abogados (identificado como "MA Abogados
Despacho Juridico Valencia, SLP") contestaron a la demanda para solicitar su desestimacion y con imposicion
de costas a la parte actora. Las codemandadas excepcionaron, en primer lugar, el caracter defectuoso de
la demanda y la indebida acumulacion de acciones basadas en la disciplina de propiedad intelectual y la
de responsabilidad extracontractual. En segundo lugar, sefialaron que MA Abogados carecia de legitimacion
pasiva porque no habia intervenido en los hechos descritos en ninguna de las condiciones a las que se refiere
el articulo 138 TRLPI. En tercer lugar, negaron que el desempefio profesional de dofia Maria pudiera ser
calificado como un plagio de la contestacién a la demanda suscrita por dofia Lourdes, porque este se resumia
a la reproduccion de la fundamentacién juridica del escrito de contestacion, intitulada como tal y objeto de cita
expresa, que no podia integrar el concepto de obra protegida en ninguna de las categorias del articulo 10 TRLPI,
por basada en la cita de resoluciones judiciales y constando un unico precedente jurisprudencial que habia
reconocido derechos de autor sobre los escritos profesionales de los abogados. En cuarto lugar, aludieron ala
inexistencia de dafio causado a la actora, en particular por falta de justificacion de la cuantificacion de la regalia
hipotética en la que se basé esta accién acumulada, la inexistencia de beneficios profesionales obtenidos
por los demandados y por la ausencia de prueba alguna sobre la concurrencia de dafio moral. 3.- Durante la
celebracion de la audiencia previa resultaron desestimadas las excepciones del escrito de contestacion a la
demanda y, agotadas las finalidades del acto, resulté admitida la practica de prueba documental, testifical y
pericial. 4.- Mediante sentencia de 10 de febrero de 2023, el juzgado mercantil nim. 5 de Valencia desestimé
la demanda y acordé la imposicién de costas a la parte actora. La fundamentacion juridica de la sentencia
sefalo que, para el caso de un proceso en el que intervienen diversas partes demandadas, resulta admisible la
coincidencia de la argumentacion juridica de los respectivos escritos de contestacion a la demanda. También
afirmé que, si dofia Maria procedié a la reproduccién de la fundamentacion juridica esgrimida por dofia
Lourdes, lo hizo indicando su autoria y que por ello no existia plagio alguno. De forma subsidiaria, se sefialé
que tampoco concurrian los presupuestos para el éxito de la accién basada en el régimen de responsabilidad
extracontractual, por ausencia de acreditacion de dafio, puesto que el perito judicialmente designado durante
la celebracion del acto audiencia previa y que revisé la contabilidad de MA Abogados pudo comprobar que
no se habia percibido retribucién alguna por razén del desempefio profesional de dofia Maria en el proceso
cuestionado. 5.- Dofia Lourdes ha formulado recurso de apelacién contra la anterior resolucion. Su escrito
de recurso reproduce las largas alegaciones de su escrito de demanda originaria para sefialar que, por razén
de los motivos entonces esgrimidos, procede la revocacion de la sentencia apelada y la estimacién integra de
sus pretensiones, al haber incurrido en error en la valoracion de la prueba disponible, entre otros motivos. 6.-
Dofia Maria y MA Abogados se han opuesto al recurso de apelacion y han solicitado la confirmacion de la
resolucién recurrida, enfatizando su acierto, con reproduccién y analisis de su fundamentacion juridica.

Segundo.- Hechos relevantes para la solucion del caso. 7.- Para la solucién del caso son relevantes los
siguientes hechos, con énfasis de las pruebas que asi los acreditan: (i) Dofia Lourdes asumié la direccion
letrada de don Jesus Maria , codemandado en el juicio ordinario num. 151/2019 de los seguidos ante el
Juzgado de Primera Instancia nim. 1 de Denia y suscribié profesionalmente escrito de contestacioén a la
demanda en fecha de 29 de junio de 2019. (doc. 4 actor, documentacién procesal) (ii) Dofia Maria es abogaday
forma parte del equipo profesional del despacho MA Abogados. Don Alvaro esigualmente abogado y socio del
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mismo despacho profesional. (docs. 2y 15 actor, impresién web) (iii) Don Alvaro suscribié profesionalmente un
escrito formulando declinatoria en el mismo proceso por el codemandado don Pedro Enrique en fecha de 17
de septiembre de 2019. (doc. 16 actor, documentacién procesal) (iv) Dofia Maria suscribié profesionalmente el
escrito de contestacién a la demanda en el mismo proceso del codemandado don Pedro Enrique en fecha de
27 de febrero de 2020. (doc. 5 actor, documentacién procesal) (v) En la fundamentacion juridica de este ultimo
escrito, se sefiald que "(...) hacemos nuestros en gran parte, los fundamentos de caracter material alegados
por el codemandado don Jesus Maria (...) en su contestacion a la demanda, por ser acertadamente aplicables
y pormenorizados, ademas de citar y reproducir la jurisprudencia mas representacion respecto del objeto del
pleito y que son los siguientes"”, dando lugar a la reproduccion parcial y extensa del escrito de contestacion a
la demanda suscrito profesionalmente por dofia Lourdes . (docs. 5-6 actor, documentacién procesal, estudio
comparativo) (vi) Dona Lourdes formulé reclamacion extrajudicial contra MA Abogados en fecha de 2 de
marzo de 2020, por lo que considerd una infracciéon de sus derechos de propiedad intelectual. (doc. 20 actor,
burofax) (vii) Dofia Maria respondié a dicho requerimiento en fecha de 11 de marzo de 2020, mediante carta
intitulada con el membrete "MA Abogados”, para rechazar la existencia de infraccién y solicitar disculpas por
lo sucedido. (doc. 22 actor, burofax) (viii) De manera simultanea, dofia Lourdes y dofia Maria sostuvieron
una conversacion por correo electrénico de idéntico contenido a través de las direcciones profesionales de
ambas, en particular con empleo de la direccién " DIRECCIONQOO ". (doc. 217 actor, correos electrénicos) (ix)
MA Abogados no facturé importe alguno por razén de la asistencia juridica prestada a don Pedro Enrique
en el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2021, ni percibio ingreso
bancario alguno con el mismo origen y durante el mismo periodo. (informe pericial de don Sergio )

Tercero.- Estimacion parcial del recurso de apelacién. 8.- Debemos estimar parcialmente el recurso de
apelacién formulado por dofia Lourdes, para la revocacion de la resolucién recurrida mediante la estimacién
parcial de su demanda originaria. El éxito parcial de las pretensiones acumuladas con caracter principal y
fundadas en el TRLPI excluira la procedencia de analisis de las basadas en el régimen de la responsabilidad
extracontractual, que reproducen las anteriores con caracter subsidiario. 9.- Puesto que los motivos de
planteamiento del recurso determinan la necesidad de andlisis de la demanda originaria en su integridad,
en fundamentos sucesivos apreciaremos el caracter original de la obra en la que dofia Lourdes funda sus
pretensiones principales, la existencia de infraccion de sus derechos de exclusiva y su imputacién a los
codemandados en régimen de solidaridad, la concesiéon de una indemnizacion por dafios y perjuicios de
caracter material y el rechazo de los restantes pedimentos principales de esa demanda originaria.

Cuarto.- Caracter original de la obra de dofia Lourdes . Reproduccion, derecho de cita y usos procesales.
Infracciéon imputable a las codemandadas en régimen de solidaridad. 10.- En primer lugar, debemos
apreciar el caracter de obra original y susceptible de inclusién en el articulo 10.1.a) TRLPI del escrito de
contestacién a la demanda suscrito por dofia Lourdes y de cuya reproduccion parcial y no autorizada por
dona Maria resulta este litigio. Como ha sido sefalado en el antecedente oportuno, este extremo resultd
abiertamente controvertido durante la tramitacion de la primera instancia y, aunque la resolucién recurrida no
es especialmente concluyente en la calificacion positiva o negativa de la obra que quiere verse protegida como
tal, se advierte en su motivacion un juicio de desvalor sobre su caracter original. 11.- Como es sabido, la lista
de obras y titulos originales susceptibles de proteccién como tales y que se incorpora en el articulo 10 TRLPI
no se agota en tal enumeracion, pues esta no tiene caracter exhaustivo sino meramente enunciativo ( STS, 12,
num. 253/2017, de 26 de abril de 2017, ponente Rafael Saraza Jimena). En particular, la letra a) del apartado
primero del precepto se refiere a la posible proteccion como obras de las creaciones originales consistentes en
"escritos” o "informes forenses" y "cualesquiera otras de la misma naturaleza". 12.- Aqui se trata de determinar,
como punto de partida, si un escrito de contestacion a la demanda, es decir, el escrito profesional de un
abogado, que es un escrito forense en cuanto de aplicacion procesal, puede ser susceptible de calificacién
como obra en el sentido visto. Como advierten ambas partes, hasta la fecha han sido infrecuentes los grupos
de casos donde se ha suscitado una controversia semejante (v. gr. SAP Salamanca, 12, nim. 107/2017, de 2
de marzo de 2017, ponente Fernando Carbajo Gascon, devenida firme tras el pronunciamiento del ATS, 12, rec.
2295/2017, de 5 de junio de 2019, ponente Ignacio Sancho Gargallo, de inadmisién de recurso de casacion
por su formulacién defectuosa). 13.- Como es igualmente sabido, la nocién de originalidad que determina o
excluye que una creacién sea objeto de propiedad intelectual se ha visto sometida durante la ultima década a
una intensa reformulacién jurisprudencial. 14.- Entre nosotros, era una doctrina jurisprudencial consolidada la
que permitia diferenciar entre la imposibilidad de proteccién de las ideas, los conocimientos o la informacién
frente a la tutela a través del derecho de autor de su expresion precisa y objetiva y la forma original de esta (en
la amplia recension jurisprudencial que es de ver en nuestra SAP Valencia, 92, nim. 230/2011, de 6 de junio de
2011, ponente Maria Antonia Gaitén Redondo y, de forma mas reciente, mediante STS, 12, nim. 82/2021,de 16
de febrero de 2021, ponente Ignacio Sancho Gargallo). 15.- Sentado el anterior presupuesto, era igualmente una
aproximacioén jurisprudencial consolidada la de la exigencia de originalidad de la obra entendida como altura
creativa del objeto creado, para la atencion de requisitos de singularidad, individualidad y distinguibilidad de la
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obra en cuestién, como reflejo del caracter de su autor (eso puede verse en la serie de pronunciamientos de las
SSTS, 13, rec. 1530/1992, de 26 de octubre de 1992, ponente Pedro Gonzalez Poveda; num. 542/2004, de 24
de junio de 2004, ponente Roman Garcia Varela; nim. 214/2011, de 5 de abril de 2011, ponente Jesus Corbal
Fernandez; asi como en la ya citada STS, 12, nim. 253/2017, de 26 de abril de 2017, ponente Rafael Saraza
Jimena). A su vez, esa altura creativa se correspondia con la necesidad de que la obra protegible respondiese
a una exigencia minima de creatividad intelectual (de manera mas reciente en la STS, 12, nium. 20/2020, de
16 de enero de 2020, ponente Ignacio Sancho Gargallo, pero como argumento ya presente, entre otras, en la
STS, 13, nim. 214/2011, de 5 de abril de 2011, ponente Jesus Corbal Fernandez). Es decir, que una obra era
susceptible de ser protegida como tal cuando colmaba la exigencia de esfuerzo y cierto valor creativos que
reflejaban la personalidad de su autor. 16.- Desde esta sola perspectiva, objetiva, resultaria infrecuente que
un escrito procesal reuniese la altura intelectual suficiente como para considerarlo una obra susceptible de
proteccidn por ser una creacién original. 17.- Pero la evolucién jurisprudencial comunitaria ha cualificado o
enriquecido esta aproximacion, de manera que la nocion de originalidad exigible a una obra ya no esta basada
en su altura creativa. Porque la nocidén de originalidad comunitaria es decididamente subjetiva. 18.- En efecto,
ya eninterpretacion de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonizacion
del plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos afines, el Tribunal de Justicia tuvo
oportunidad de desarrollar una nocion de originalidad basada en la capacidad de expresion de la personalidad
del autor de la obra de que se tratase, lo que resultaba de especial interés parala discriminacién de la proteccién
de las obras basadas en su originalidad frente a la que podian merecer creaciones afines, objeto de tutela
limitada y basada en el esfuerzo creativo (para la fotografia, vid. STJUE, 32, de 1 de diciembre de 2011, asunto
C-145/10, Painer). 19.- De manera mas reciente y en interpretacion de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de los derechos de autor y derechos afines a
los derechos de autor en la sociedad de la informacién, |a jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha enfatizado
que para el reconocimiento y proteccién de una obra como objeto de propiedad intelectual basta que estribe
en la expresion en forma original de la creatividad humana, es decir, una creacién intelectual y propia de su
autor, a modo de resultado alcanzado mediante decisiones creativas y libres en las que pueda reconocerse
su personalidad (vid. STJUE, 32, de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, Cofemel, con rechazo de una
nocién de originalidad basada en la capacidad de advertir en la obra en cuestion una impresién visual propia
y considerable). El Tribunal no ha abandonado esos argumentos con posterioridad y también ha sefialado
que la existencia de condicionantes técnicos no enerva de forma absoluta la posible adopcién de decisiones
libres y creativas que intervengan como reflejo de la personalidad del autor mediante su plasmacion en la
creacion de que se trate ( STJUE, 53, de 11 de junio de 2020, asunto C-833/18, Brompton). 20.- La Sala Primera
ha tenido ocasion de incorporar las exigencias comunitarias sobre la nocion de originalidad mediante STS,
123, nim. 82/2021, de 16 de febrero de 2021, ponente Ignacio Sancho Gargallo. A su vez, hemos asumido
esta nocion de originalidad entre nuestros pronunciamientos mas relevantes y recientes en este ambito, asi
mediante SAP Valencia, 92, num. 184/2023, de 24 de febrero de 2023, ponente Montserrat Molina Pla. Pero esa
evolucion también puede verse en la doctrina jurisprudencial de otras Audiencias Provinciales destacadas, asi
en las SSAP Barcelona, 153, num. 512/2020, de 6 de marzo de 2020, ponente Juan Francisco Garnica Martin;
y num. 964/2021, de 26 de mayo de 2021, ponente Juan Francisco Garnica Martin. 21.- Este itinerario pone
de manifiesto la tension existente entre las nociones objetiva y subjetiva de originalidad. Una aproximacién
exclusivamente basada en el examen de la altura creativa del objeto creado puede provocar que la originalidad
se confunda con la novedad o el valor de ese objeto, restringiendo injustificadamente el acceso al régimen
de proteccién del derecho de autor o excluyendo de este a la generalidad de las creaciones humanas. Una
vision subjetiva excesiva, en cuanto resuelta en un umbral de exigencia laxo, puede provocar que cualquier
cosa sea considerada una creacion original y que, desde la aplicacién inadecuada de un criterio de examen
basado en el reflejo de la personalidad del autor en la obra de que se trate, la originalidad inherente a una
creacién susceptible de ser considerada como tal se confunda con el afan de proteger el esfuerzo que el
autor ha invertido en la elaboracién de ese objeto. 22.- Advertimos en la jurisprudencia comunitaria aludida un
limite frente a este ultimo riesgo por su énfasis en la necesidad de examen particularizado del caso concreto
enjuiciado. Creemos que debe ser posible elaborar un juicio estricto sobre si la obra de que se trate merece
0 no ser protegida a través del derecho de autor, lo que invita a considerar a este y al resultado obtenido al
mismo tiempo, liberando ese juicio de cualquier exceso subjetivo u objetivo. 23.- Sentado lo anterior, creemos
que el escrito de contestacién a la demanda en el que se basa la pretension de dofia Lourdes merece
ser protegido como obra, por tres razones. 24.- Por un lado, porque la naturaleza del objeto examinado es
perfectamente subsumible entre las previsiones del articulo 10.1.a) TRLPI, por asimilaciéon a un "informe
forense". Pues, aunque un escrito de contestacién a la demanda constituye un acto procesal y su elaboracién
persigue la finalidad de su presentacién en un proceso civil y para la atencién de sus fines, también constituye
un documento que incorpora el dictamen profesional del Letrado que lo suscribe, resuelto en la descripcién
de los hechos relevantes para la solucidn del caso y el analisis del Derecho que les resulte aplicable. 25.-
Por otro lado, porque ese objeto es uno identificable con suficiente precision, en cuanto expresado de forma
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objetiva y bien delimitada, que puede ser percibido de la misma manera. 26.- Por fin, porque, aunque el objeto
examinado se ajusta a las previsiones legales y usos que imprimen una forma y ciertos contenidos exigidos
o habituales en la practica forense ( arts. 399 y 405 LEC), su elaboracion es el resultado de un proceso de
toma de decisiones sucesivas y complejas, desde el punto de vista sistematico y de expresién de contenidos,
donde es perceptible el caracter del profesional que lo suscribe. Por eso se trata de una obra original. Y, aunque
creemos que la forma adecuada de examinar el objeto en cuestion es mediante su andlisis de conjunto, es decir,
considerando la totalidad de su expresién, no enmienda dicha conclusidn el extremo de que los hechos del caso
se limiten, como veremos, al caracter infractor de su reproduccion parcial, por referida a la fundamentacién
juridica incorporada a ese escrito de contestacion. Porque es cierto que alli dofia Lourdes hizo reproduccién
muy extensa de la doctrina jurisprudencial aplicable a la solucién del caso. Pero lo relevante, también en ese
aspecto y sin confundir originalidad y esfuerzo profesional, es que el resultado final de esa composicién es
fruto de las sucesivas elecciones de la autora sobre la seleccion, disposicién y tratamiento de los contenidos
alli incorporados, prefiados de inflexiones, enlaces y andlisis con los hechos del caso o las alegaciones de
otros sujetos intervinientes en el proceso, elementos bastantes para reclamar sobre ellos una originalidad
creativa suficiente. 27.- En segundo lugar, creemos que la reproduccién parcial y no autorizada que realizé dofia
Maria de esa obra supone una lesion de los derechos patrimoniales que sobre ella ostenta dofia Lourdes,
en el enlace de los articulos 17, 18 y cc TRLPI, por las razones que expresaremos a continuacion. 28.- Cabe
recordar que el acto de explotacion cuestionado estriba en la reproduccion integra por dofia Maria de la
fundamentacioén juridica material del escrito de contestacion ala demanda elaborado por dofia Lourdes, porun
espacio aproximado de cincuenta paginas. Dofla Maria expone que precisamente anuncié esa reproduccion
mediante la oportuna cita de su autoria y origen y que ello debe considerarse ajustado a los usos forenses.
Como es sabido, los derechos de propiedad intelectual estan afectos a algunas limitaciones. Entre ellas, el
articulo 32 TRLPI se refiere al caracter licito de las reproducciones parciales de una obra original ya divulgada a
titulo de cita o para su andlisis, comentario o juicio critico. Pero la jurisprudencia de la Sala Primera ha advertido
gue en ningun caso resulta amparada por el derecho de cita la reproduccién de una obra original cuando esta
no se incorpora a la obra subsiguiente para satisfacer una finalidad de analisis, comentario o critica, sino para
su comunicacion, lo que sucede de manera evidente cuando la reproduccién cuestionada es muy extensa o
integra (vid. STS, 12, nim. 724/2023, de 16 de mayo de 2023, ponente Ignacio Sancho Gargallo). 29.- Como es
igualmente sabido, la doctrinay jurisprudencia procesales han advertido la existencia del denominado principio
de adquisicion procesal, que estriba en la incorporacion al proceso de la actividad de alegacion y prueba de
quienes intervienen en él y para satisfacer sus fines, de modo que se hacen comunes para las partes en ese
proceso, porque este determina una relacion juridica unica entre todas ellas. A su vez, es igualmente conocida
la difusion de usos o practicas de litigacion y que estriban, por razones de economia procesal y oportunidad,
en la reproduccion de las alegaciones de un previo interviniente en el acto procesal de que se trate. La defensa
de los codemandados parece evocar el primer principio y alude expresamente a las practicas de la segunda
clase. 30.- Pues bien, en el presente caso sucede que, por un lado, no resulta amparado por el derecho de cita
un acto de explotacién como el cuestionado y que consiste en la reproduccioén parcial, pero extensa, de la obra
de dofia Lourdes por parte de dofia Maria, sin ninguna finalidad critica distinta de la de alcanzar el resultado
final de una obra compleja mediante un uso no autorizado por la primera. Por otro lado, con o sin posibilidad de
subsuncion tipica entre las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual previstas en los articulos 31y
ss TRLPI, en ningun modo puede oponerse lealmente el alcance del citado principio procesal o de las practicas
extendidas en la litigacion civil cuando, en la forma descrita, el acto de explotacién cuestionado no supuso la
sola remision a las alegaciones previas de dofia Lourdes en el proceso expresadas en la forma descrita, lo
que hubiera sido aceptable, sino su reproduccién extensa e inconsentida con la finalidad de elaboracién de una
obra sucesiva sobre la que reclamar una autoria, origen y aplicacién profesionales alternativos. 31.- En tercer
lugar, segun los canones de imputacion de un acto infractor previstos en el articulo 138 TRLPI, consideramos
que ambos codemandados, dofia Maria y el despacho profesional del que forma parte y por cuenta del
que actuo en el proceso donde se produjo el acto de explotacién cuestionado, ostentan legitimacién pasiva
bastante frente al ejercicio acumulado de las distintas acciones principales de la demanda. En efecto, siendo
dofia Maria la autora incuestionable del escrito en el que se plasmé la infraccion que se enjuicia, no dice
nada a la solucién del caso discriminar si, desde un punto de vista dogmatico, la sociedad limitada profesional
codemandada podria responder o no en las condiciones sucesivas de inductor, cooperador o receptador civil,
cuando las notas que definen el caracter principal de autor del acto de infraccién se consumen igualmente enla
inescindible condicion de haber intervenido como despacho profesional que asumié la direccion letrada de los
intereses de don Pedro Enrique , mediante la actuacion externa e indistinta de algunos de sus miembros. 32.-
Por todo ello, procede la estimacion de la accién declarativa de infraccién acumulada en la demanda originaria
de dofna Lourdes y que es presupuesto de las que examinamos a continuacion.

Quinto.- Acciones de indemnizacion de dafios y perjuicios y publicacién de sentencia. 33.- Debemos estimar
parcialmente la accién acumulada de indemnizacion de dafios y perjuicios de caracter material y desestimar
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las de indemnizacion de dafios morales y publicaciéon de sentencia, de conformidad con lo previsto en los
articulos 138, 140 y cc TRLPI. 34.- La demanda acumula de forma compleja las pretensiones resarcitorias de
los dafios y perjuicios materiales sufridos por dofia Lourdes, mediante la seleccién alternativa y condicionada
de los canones indemnizatorios a los que se refieren las letras a) y b) del articulo 140.2 TRLPI. En sintesis, con
cardcter principal se pretende la condena solidaria de las demandadas al abono de los beneficios econémicos
obtenidos por la utilizacién ilicita de la obra de dofia Lourdes, si estos beneficios resultasen conocidos en el
proceso y fuesen superiores a la cantidad fijada por dofia Lourdes como regalia hipotética. Estos criterios
indemnizatorios se alteraban para el caso de que esos beneficios hubiesen resultado inferiores a la cuantia
establecida como regalia hipotética. Puesto que la actividad probatoria desarrollada en el proceso ha permitido
constatar que los demandados no obtuvieron remuneracion de ningun tipo por razéon de su desempefio
profesional a favor de don Pedro Enrique, al menos con caracter directo, debemos centrar nuestro andlisis enla
segunda peticién. 35.- Es importante entonces determinar si la regalia hipotética esgrimida por dofia Lourdes
se encuentra o no correctamente justificada y cuantificada, algo que resulté intensamente convertido por las
demandadas. Conviene recordar que la propuesta de dofia Lourdes (pp. 47-49 de su escrito de demanda)
parte del hecho conocido de la minuta satisfecha por quien fuera su cliente en aquel procedimiento ordinario
seguido ante los juzgados de Denia para, sobre dicha cantidad y sucesivamente, aplicar una base porcentual
que persigue cuantificar el importe de una hipotética colaboracién profesional con el despacho MA Abogados
para la defensa de don Pedro Enrique en el mismo proceso, que hubiese tenido por objeto la elaboracién
de un escrito de contestacién a la demanda, tomando igualmente en consideracion los criterios de devengo
de honorarios establecidos por el ICAV para las distintas fases de un proceso civil. 36.- Consideramos que
la propuesta resarcitoria de dofia Lourdes es sugestiva, pues, respondiendo al criterio de cuantificacién que
la regalia hipotética determina, persigue calcular el importe de una eventual colaboracién profesional con los
demandados y en el sentido descrito, lo que se ajustaria bien a una suerte de licencia para la explotacién
parcial de su obra y en atencion a las circunstancias del caso. Sin embargo, consideramos igualmente que
el desenlace econémico del calculo propuesto es abiertamente desproporcionado. Es decir, que aceptamos
cualitativamente las bases de calculo ofrecidas por la parte actora, pero rechazamos su desenlace cuantitativo
y en la medida en que la cuantificacion de dafios y perjuicios debe integrar siempre una facultad discrecional del
o6rgano de enjuiciamiento. Pues bien, entendemos que la remuneracién razonable a conceder a favor de dofia
Lourdes por razén de una colaboracién profesional en beneficio de dofia Maria y MA Abogados y consistente
en la posibilidad de estos de explotacion parcial de la obra de la primera con plena finalidad procesal, puede
fijarse en la cantidad de 1.000 euros mas IVA. El suplico de la demanda originaria no se refirié a la imposicién
de intereses, por lo que Unicamente seran de aplicacion los previstos en el articulo 576 LEC. 37.- Sin embargo,
no aceptamos la procedencia de indemnizacién alguna por dafio moral. En efecto, si bien probada la existencia
de dafio moral procede su indemnizacion ain no probada la existencia de perjuicio econémico ( art. 140.2.a
TRLPI) y esta es siempre compatible con la indemnizacion de los dafios materiales por el criterio de la licencia
hipotética ( STS, 13, nim. 501/2016, de 19 de julio de 2016, ponente Rafael Saraza Jimena, en respuesta a
la cuestion prejudicial resuelta mediante STJUE, de 17 de marzo de 2016, asunto C-99/15, Liffers), lo que
no cabe es presumir la existencia de dafio moral por el hecho conocido de la infraccion de un derecho de
autor. No podemos advertir en el caso y sus circunstancias la existencia de indicios suficientes para dar en tal
conclusion, especialmente atendido el silencio argumentativo de dofia Lourdes sobre este extremo, mas alla
de sus alusiones sobre el enojo y frustracion que la situacién enjuiciada le produjo, lo que no puede confundirse
con la existencia de dafo moral. En particular, no advertimos una quiebra relevante de sus derechos morales
como autora a resultas de la infraccion, ello en relacién con la integridad de la obra y el reconocimiento de su
autoria, Ultimo aspecto que es distinto de la imposibilidad de amparo del acto infractor en el derecho de cita,
segun lo dicho. Tampoco advertimos un dafio concreto a su prestigio o reputacion profesionales a resultas
de estos hechos. 38.- Por fin, tampoco puede prosperar la accién acumulada de publicacién de sentencia, que
para la proteccién de los derechos de exclusiva no es un efecto invariable y derivado del éxito de una accién
de nulidad o infraccion, no al menos para su concesién de manera automatizada, sino en términos de singular
justificacién, proporcionalidad y adecuacion a las circunstancias del caso (por todas, STS, 123, nim. 263/17, de
3 de mayo de 2017, ponente Ignacio Sancho Gargallo, tal y como hemos igualmente apreciado mediante SAP
Valencia, 92, de 1 de diciembre de 2020, ponente Purificacion Martorell Zulueta). Aqui dofia Lourdes no ofrece
justificacién alguna sobre la pertinencia y adecuacion de esta pretensién acumulada, cuya utilidad tampoco
advertimos en los hechos del caso y sin perjuicio de la publicidad que de esta resolucion pueden procurar por
si mismas las partes en el proceso y a su costa.

Sexto.- Costas procesales. 39.- La estimacidn parcial del recurso de apelaciéon determina la ausencia de
imposicién de costas en esta instancia y la devolucién del depdsito constituido para recurrir, ex articulo 398.2 y
DA 152 LOPJ. A su vez, la estimacidn parcial de la demanda principal que es resultado del recurso determinara
la ausencia de imposicion de las correspondientes a la primera instancia. En virtud de los preceptos citados
y demas de general y pertinente aplicacién,
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FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelacion interpuesto contra la sentencia de 10 de febrero de 2023 del
juzgado mercantil nim. 5 de Valencia y, a su razén, estimamos parcialmente la demanda originaria formulada
por dofia Lourdes contra dofia Maria y MA Abogados, habiendo lugar a los siguientes pronunciamientos:
1.- Declaramos la existencia de una infraccion de los derechos de autor que atafien a dofia Lourdes sobre la
obra original descrita en los antecedentes y fundamentacidn juridica de esta resolucion, que resulta imputable
solidariamente a dofia Maria y MA Abogados, como infractores. 2.- Condenamos solidariamente a dofia Maria
y MA Abogados al abono de una indemnizacion por importe de 1.000 euros mas IVA, cuantia incrementada en
lo que resulte de aplicar, en su caso, lo previsto en el articulo 576 LEC. 3.- Sin condena en costas en ninguna
de las instancias y con devolucion del depdsito constituido para recurrir. Notifiquese esta resolucién a las
partes y, de conformidad con lo establecido en el articulo 207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez
transcurrido el plazo previsto, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedara firme, sin necesidad de
ulterior declaracion, procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificacion literal de la presente
resoluciény el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia. Contra la presente resolucién podra interponerse
recurso de casacién siempre que concurran las causas y se cumplimenten las exigencias de los articulos 477
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su redaccion dada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de
junio, el cual habra de interponerse en un solo escrito ante esta Sala en el plazo de los 20 dias contados desde
el siguiente a su notificacion, adjuntando el depdsito preceptivo para recurrir establecido en la Ley Organica
1/2009, de 3 de noviembre, y respetando las formalidades previstas en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2023,
de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensién y otras condiciones extrinsecas de los escritos
de recurso de casacion (BOE de 21 de septiembre de 2023). Asi, por esta nuestra sentencia, de la que se unira
certificacion al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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