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I

LA ACCION DE CESACION EN
DERECHO DE AUTOR*

1. CONSIDERACIONES INICIALES

1. Concepto

Con caricter general el articulo 123 de la L. P. I. define la accién
cesatoria como aquella de que dispone el titular de los derechos reco-
nocidos en la Ley para instar el «cese de la actividad ilicita del infrac-
tor». En particular, la enumeracién que hace el articulo 124 de las diver-
sas medidas que comprende dicho «cese» revela que para el legislador
la accion de cesacion estd integrada por dos acciones distintas, una de
«inhibicién» (la suspension de la actividad infractora y la prohibicién
de reanudarla) y otra de «remocién» (la retirada del comercio, inutili-
zacién y destruccién de los medios y resultados de la violacién). Ambas
pueden entenderse como manifestaciones complementarias de una tnica
accion de restitucion del derecho de propiedad intelectual que tiende, en
suma, a la eliminacién de cualquier acto que pueda perturbarlo o que se
le contraponga y que precede a la accion de resarcimiento por los dafios
y perjuicios causados.

El reconocimiento explicito de la accidén de cesacién en propiedad
intelectual viene a cubrir una de las més significativas lagunas que ofre-
cia el Derecho anterior a la L. P. I. y se suma a la consagracién ex lege

* Trabajo publicado en 1995 en la obra Comentarios al Cédigo Civil y Compila-
ciones forales, tomo V, Vol. 4.°-B, Editorial Revista de Derecho Privado, EDERSA.
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de esta accién como instrumento bésico de defensa de los derechos sobre
bienes inmateriales en todas las disciplinas afines: Ley de Patentes (arti-
culo 63), Ley de Marcas (art. 36), Ley de Competencia Desleal (art. 18)
o Ley de Publicidad (art. 25)".

2. Fundamento

La lesion de un derecho de propiedad intelectual es por lo general,
un acto continuo e ininterrumpido que de ordinario se manifiesta en el
4dmbito de una actividad empresarial y que implica, por consiguiente, un
riesgo presumible de repeticién. Naturalmente, los efectos de ese pro-
ceder continuado —el dafio que generalmente provoca la lesion— per-
manecen también en el tiempo y se multiplican mientras persiste la infrac-
cién. Es por eso que el articulo 124 de la L. P. 1. alude a «actividad
ilicita», antes que a «violacion del derecho», entendiendo que la lesién
consiste casi siempre en un obrar continuado que se produce de forma
duradera en el tiempo y que la restitucion del derecho sélo se alcanza,
en primer término, mediante la erradicacion de la conducta infractora.

De este modo el fundamentum agendi de la accion radica en el riesgo
de persistencia o repeticion de una conducta infractora y en la necesi-
dad de evitar el dafio real o potencial que tal proceder implica. La accién
cesatoria evita, en definitiva, la vulneracion continuada de derechos de
propiedad intelectual.

!'La bibliografia sobre la accién de cesacion en otras disciplinas —propiedad indus-
trial, competencia desleal — constituye un valioso instrumento de consulta para el estu-
dio de esta accién en propiedad intelectual. Entre las numerosas obras aparecidas al
respecto pueden citarse, sin 4nimo de exhaustividad, las siguientes: Sol BACHARACH
DE VALERA, La accion de cesacion para la represion de la competencia desleal, Tec-
nos, 1993; Sol BACHARACH DE VALERA, «Acciones derivadas de la competencia
desleal», en Revista General de Derecho, nim. 562, julio-agosto 1991, pp. 6183 y ss.;
Carlos FERNANDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, Montecorvo, 1990, pp. 180 y ss.;
Silvia BARONA VILAR, Proteccion del Dercho de Marcas, Civitas, 1992, pp. 57 y
ss.; Silvia BARONA VILAR, Competencia desleal-Tirant lo Blanch, 1991, pp. 24 y
ss.; César GINER CARRENO, «La accién cesatoria y la medida cautelar de cesacién
en el Derecho de Marcas Espaifiol. Reflexiones al hilo de la Ley de Patentes y del Pro-
yecto de Ley de Marcas», en Justicia, nim. 4, 1988, pp. 933 y ss.
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3. Caracterizacion

La accion de cesacion se configura como una accion real de con-
dena que cumple una doble funcién —preventiva y represiva— y que
tiende a la eliminacion definitiva de los actos de violacion.

A) Accion real

Ante todo, la accidén de cesacion es una accion real, en la medida
en que afirma la titularidad de un derecho sobre una cosa —la creacion
intelectual — frente a quien la discute o se niega a reconocerla. Como
actio in rem la cesatoria es a la propiedad intelectual lo que las accio-
nes reivindicatoria y negatoria son a la ordinaria: el cauce legal para la
restitutio in integrum del derecho de propiedad. En este sentido la accién
de cesacion no presenta diferencias teleoldgicas con respecto a tales otras:
tiende, al igual que la revindicatoria, a recuperar la cosa arrebatada frente
a quien la posee indebidamente y/o como la negatoria a hacer cesar la
perturbacion frente a quien ejercita un derecho sobre aquélla; ante la
falta de posesion excluyente, la recuperacion de la cosa o el cese en la
perturbacion sélo se consigue, en propiedad intelectual, mediante la eli-
minacién de todo obstdculo que se oponga al ejercicio del derecho exclu-
sivo, que constituye el contenido propio de los derechos de esta clase.

De ahi que la restitucién del derecho de propiedad intelectual con-
sista en la suspension de la actividad ilicita y en la remocion de los efec-
tos e instrumentos de la violacion. Por esta razén puede afirmarse que
la accién de cesacidn viene a ser la proyeccién en propiedad intelectual,
con nombre y fisionomia propios, de las acciones reivindicatoria y nega-
toria’.

2 En este sentido, PENA Y BERNALDO DE QUIROS, en Comentarios al Codigo
Civil, t. V, vol. 2.°, arts. 428 y 429, Edersa, 1985, p. 803. sefiala que la accion por la
que se Pretende que cesen las perturbaciones en propiedad intelectual se asimilard a la
reivindicatoria o a la negatoria segin el titulo que se arrogue el demandado, y
CARRASCO PERERA, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos,
1989, p. 167, califica ambas acciones como la species iuris de la cesatoria.
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B) Accion de condena

Desde el punto de vista procesal, la accién cesatoria es una accion
de condena que implica, por lo general, una pretensién declarativa pre-
via, la de violacién del derecho de propiedad intelectual. Dentro de las
acciones de condena, la prestacion cuya realizacion solicita el actor puede
calificarse, indistintamente, como de hacer o no hacer (las obligaciones
de hacer abarcan todo acto que implique el observar un determinado
comportamiento, lo que comprende también la abstensioén en el mismo)
sin que su precision ofrezca mayores consecuencias en la préctica: tra-
tandose, en todo caso, de obligaciones infungibles, la calificacién de la
prestacion como de hacer o no hacer, de seguirse las pautas procesales
de caricter general, es irrelevante a efectos de ejecucién, puesto que en
ambos casos el incumplimiento de la condena se suple y sustituye por
una indemnizacién de dafios y perjuicios, problema al que habremos de
referirnos mds adelante.

Con todo, puede ya advertirse que el legislador, con la incorpora-
cién a la accion cesatoria de la remocion de los efectos e instrumentos
de la violacién, viene a soslayar los riesgos de incumplimiento de la
sentencia por el infractor, anticipdndose a su voluntad mediante la inuti-
lizacién y destruccidn de los ejemplares ilicitos y de los medios o ins-
trumentos empleados para la realizacién de la conducta infractora.

C) Funcion represiva y preventiva

La accidén de cesacion cumple, simultineamente, una funcion repre-
siva y preventiva. Es represiva en cuanto que tiende a erradicar la con-
ducta infractora y los resultados de la misma (la suspension de la acti-
vidad ilicita y la retirada del comercio e inutilizacion y destruccion de
los ejemplares ilicitos); pero es también —y muy especialmente — una
accion preventiva, en la medida en que dispone por anticipado todo lo
necesario para que la violacién no pueda volver a producirse (la prohi-
bicién de reanudar la explotacién infractora y la remocién de los ins-
trumentos o medios del ilicito).

De esta forma el pronunciamiento de la accién de cesacion, par-
tiendo de hechos pasados o presentes, proyecta su actuacién hacia el
futuro, imponiendo al infractor la suspension de su actividad y la abs-
tencion de reanudarla.

10
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Esta funcion preventiva revela también la conexion que subyace en
propiedad intelectual entre la accién de cesacion y la indemnizatoria.
Tratdndose de acciones distintas e independientes no puede negarse que
la accién de cesacion aspira, por lo general, a evitar que el dafio se pro-
duzca, a interrumpir sus efectos y a impedir su repeticion. En su momento
habremos de referirnos a los diversos extremos en que se manifiesta esta
interrelacion entre ambas acciones.

D) Cesacion definitiva, no provisional

La restitucion integra del derecho de propiedad intelectual —fina-
lidad dltima, como se ha dicho, de la accién de cesacion— exige que
las medidas que se adopten para eliminar la actividad ilicita tengan un
alcance definitivo, que su ejecucién suponga la eliminacién total del
riesgo de que la violacion pueda repetirse en el futuro. La cesacion pro-
visional s6lo se concibe por la Ley como una medida cautelar (la sus-
pensién de la actividad de reproduccidn, distribucién y comunicacién
publica, asi como el secuestro de los ejemplares producidos o utilizados
y el del material empleado exclusivamente para la reproduccién o comu-
nicacién publica) de cardcter provisorio e instrumental que, como tal,
se encuentra subordinada a la interposicidn y estimacion de la propia
accién de cesacion. No cabe, por tanto, en mi opinion, distinguir entre
una accién de cesacion definitiva y otra provisional, sin perjuicio de que
los efectos de la accién de cesacidén se puedan anticipar provisional-
mente por el cauce del procedimiento cautelar del articulo 126°.

Por lo demas, la vocacion de la accion de cesacidon de resolver con
cardcter definitivo la controversia exigird mds tarde —como veremos —
una interpretacion de las medidas que regula el articulo 124 —en par-
ticular aquellas que se expresan con términos tan poco concluyentes como
«suspensioén» o «precinto» — en el sentido que haga posible que tal acti-
vidad no pueda reproducirse en el futuro.

3 Véase al respecto, BACHARACH DE VALERA, La accidn, ob. cit., p. 86. La
autora aun aceptando la distincién en el derecho de la competencia entre dos tipos de
accion de cesacion, la definitiva y la provisional, prefiere aludir a un fenémeno o ins-
tituto conceptualmente unitario.
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II. PRESUPUESTOS

1. Planteamiento general

De los articulos 123 y 124 de la L. P. 1. se desprende unicamente
que el ejercicio de la accion de cesacion exige la concurrencia de dos
presupuestos: la titularidad sobre un derecho de propiedad intelectual y
la existencia de actividad ilicita en relacion con el mismo. Nada afiade
la Ley que permita determinar el alcance de cada uno ni que impida con-
siderar la necesidad de otros elementos comprensivos de la accion. Asi,
en el plano subjetivo, cabria preguntarse si la cesacion requiere la prueba
de que el infractor obré dolosa o culposamente, es decir, la presencia de
un componente intencional; mientras que en el objetivo, habria de exa-
minarse la influencia que sobre la accién ejerce el tiempo y duracion de
la violacién y los dafios que producen.

En este punto, los presupuestos a considerar para el ejercicio de la
accion serfan los siguientes:

1.° La existencia de una actividad ilicita, o violacion de derechos de
propiedad intelectual.

2.° El peligro de que dicha actividad se mantenga, pueda reanudarse
o repetirse en el futuro.

3.° La irrelevancia del elemento intencional; y

4.° La irrelevancia del dafio.

Naturalmente a este cuadro de presupuestos, se contraponen los limi-
tes establecidos en la Ley respecto a la accién, cuyo estudio abordare-
mos en el lugar correspondiente.

2. Legitimacion

La accion de cesacion, como cualquier otra, requiere legitimacion
en el actor para ejercitarla y en el demandado para soportarla. Es sabido
que la legitimacion, sin dejar de ser una aptitud o cualidad general pre-
dicable de las partes en el proceso, constituye mds bien un requisito de
fondo para cuya determinacién es imprescindible, segiin observa DE LA
OLIVA*, atender a la tutela jurisdiccional concreta que se pretende. Los

4 ANDRES DE LA OLIVA, Lecciones de Derecho Procesal, Barcelona, 1986, p- 388.
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problemas que se presentan a este respecto en propiedad intelectual como
consecuencia de la pluralidad de supuestos de titularidad previstos en la
L. P. I. y de las multiples variantes defraudatorias que se presentan en
la realidad han sido expuestos en otra sede de estos comentarios, con
referencia explicita a las especialidades procesales a que dan lugar’. A
efectos de la presente accidn de cesacion bastard con sefialar que el ambito
activo y pasivo de la misma lo constituye la titularidad sobre derechos
reconocidos en la Ley y la realizacién de cualquier «actividad ilicita»
en el sentido que mds adelante estudiaremos. Si la legitimacién activa
podrd deducirse, con cardcter general, del grado y alcance de dicha titu-
laridad, la pasiva vendra determinada por la conceptuacién —en sus per-
files y contornos— de dicha «actividad ilicita», lesion juridica en que
se funda la accion de cesacion.

Hay un aspecto de la legitimacion pasiva, empero, que escapa a este
inevitable planteamiento global y que puede ser abordado en particular.
La doctrina se ha venido planteando la cuestién de determinar si el ejer-
cicio de la accion cesatoria es viable incluso contra el autor, en relacion
con la explotaciéon de su obra. No se trata, claro estd, de los supuestos
explicitos (arts. 7,2, 0 14, 6, v. gr., de la L. P. I.) e implicitos (el pla-
gio) contemplados en la Ley en que el autor puede ser demandado en
juicio. La pregunta, ciertamente original, apunta a la posibilidad de que
el autor sea sujeto pasivo de la acciébn como responsable de una «acti-
vidad ilicita» cometida en la explotacion de su propia obra.

La respuesta parte comtinmente® por admitir esta posibilidad sobre
la base de que el articulo 124 confiere legitimacion para el ejercicio de
la accién no al autor, sino al titular del derecho de propiedad intelec-
tual. No deja de sorprender que el cauce defensivo establecido por la L.
P. I. para la proteccién de la obra intelectual y de los derechos que de
la misma se derivan pueda volverse contra el autor. Con todo, salvo error
u omision, el planteamiento se reduce en la prictica a un solo supuesto,
el incumplimiento por el autor de sus obligaciones contractuales esta-

5> Cfr. Comentarios al articulo 123.

6 Véase, entre otros, RODRIGUEZ TAPIA, La cesién en exclusiva de los Dere-
chos de Autor, Centro de Estudios Ramén Areces. 1992, p. 338; C. CARMONA, La
nueva Ley de Propiedad Intelectual, Montecorvo, 1988, p. 333, 0 CARRASCO PERERA,
Comentarios, ob. cit., p. 1649.
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blecidas para con el cesionario exclusivo de la obra y aun en este caso,
es necesario todavia una postrera acotacion: obviamente el incumpli-
miento de obligaciones contractuales se tutelard —lo mismo que a la
inversa— por el régimen general de acciones establecido en la materia
por el articulo 1.124 del Cddigo civil, de forma que el tinico supuesto
a considerar parece ser el de un quebrantamiento por el autor del &mbito
de la exclusiva concedida al licenciatario, esto es, la concesion de licen-
cias que contravengan la exclusividad. Este comportamiento no consti-
tuiria tan s6lo un incumplimiento contractual, sino también la violacién
misma de la naturaleza de la licencia exclusiva y, por tanto, una «acti-
vidad ilicita» en el sentido a que se refiere el articulo 124 de la Ley.

Ahora bien, en qué medida es ejercitable una accion de cesacién en
supuestos como éste. En mi opinién, dependerd de si el nuevo licencia-
tario conocia o no la existencia de la licencia anterior. Si obré de mala
fe es perfectamente viable una accion de cesacion dirigida conjuntamente
contra el autor y el cesionario, al objeto de suspender su actividad y de
prohibir su repeticion en el futuro; caso contrario —y no sin ciertas reser-
vas (art. 464 del Cddigo civil)— por aplicacion del principio general de
la buena fe en cualquiera de sus manifestaciones, el licenciatario origi-
nal sélo podrd dirigirse contra el autor en los términos del citado arti-
culo 1.124, por cuanto que sélo existird «actividad ilicita» en el hecho
de haberse concedido una segunda licencia, pero no en la actuacién en
si que realiza el licenciatario al amparo de la misma. La cesacidn, si se
intentara en este caso, s6lo podria alcanzar a la prohibiciéon de conce-
der nuevas licencias, lo que en suma coincide con la accion para exigir
el cumplimiento de la obligacidn contractual del 1.124. Otra cosa es que
los dafios y perjuicios puedan reclamarse al autor conforme a los crite-
rios y condiciones del articulo 125.

3. La actividad ilicita como presupuesto objetivo

A) Ausencia de definicion legal

La L. P. I, a diferencia de otras normativas, no contiene una defini-
cién de «actividad ilicita» ni una enumeracién de los comportamientos
que pudieran considerarse defraudatorios. Tanto la Ley de Patentes como
la de Marcas y la de Competencia Desleal, incluyen explicita o impli-
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