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I. RETOS PARA LA PROTECCION
TRANSFRONTERIZA DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CARMEN OTERO GARCIA-CASTRILLON

Profesora Titular de Derecho Internacional Privado (Acreditada a Catedrdtica)
Universidad Complutense de Madrid

SUMARIO: 1. INTRODUCCION.— 2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNA-
CIONAL: 2.1. Sobre la calificacion.— 2.2. Los fueros generales: domicilio
del demandado y autonomia de la voluntad.— 2.3. El fuero especial: hecho
dafioso.— 3. DERECHO APLICABLE: HACIA LA FLEXIBILIZACION
DE LA TERRITORIALIDAD: 3.1. Margen de accién para la autonomia
de la voluntad y extensién de la lex contractus.— 3.2. Medidas en fron-
tera.— 3.3. Regla de minimos. 3.4. Infracciones multiestatales o ubicuas.—
3.5. Responsabilidad secundaria: ;conveniencia de una norma de conflicto
especial?— 4. CONCLUSIONES.

1. INTRODUCCION

1. Junto a su inmaterialidad, la ubicuidad de las obras intelectua-
les protegidas por los derechos de propiedad intelectual lato sensu’ (en
adelante DPI) ha sido tradicionalmente considerada como la inherente
caracteristica que dificulta su proteccion. De ahi que, desde que las comu-

! La distinci6n entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial es bien cono-
cida. También lo es que, a escala internacional general e incluso en la Unién Europea
(UE), ambas suelen entenderse englobadas bajo la expresion propiedad intelectual. Asi,
por ejemplo, desde el 24 de marzo de 2016, la UE ha sustituido el nombre de la Oficina de
Armonizacién del Mercado Interior (OAMI) por el de Oficina de la Propiedad Intelectual
(EUIPO), que se ocupa de marcas, dibujos y modelos comunitarios.
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nicaciones experimentaran la inusitada progresion que ha facilitado su
expansion internacional y su inmediatez como consecuencia del desarrollo
de internet y de las nuevas tecnologias, la proteccién de estos derechos
se enfrente a nuevos retos.

2. Conviene recordar que el reconocimiento de la existencia de los
derechos de autor y la determinacién del alcance de su proteccidn, tanto
en su dimension personal (derechos morales) como patrimonial (derechos
de exclusion —reproduccion, difusion, comunicacion... etc.—), es terri-
torial; esto es, los decide un Estado y se cifien al espacio delimitado por
sus fronteras. Esto explica que siempre se haya hablado de la existencia
de un «haz de derechos nacionales» que son, al menos con cardcter gene-
ral, independientes entre si>. Esta situacion no se ha visto alterada por la
armonizacion normativa que viene produciéndose en materia de Derechos
de autor tanto a escala internacional general —en virtud de numerosos
Tratados internacionales antiguos® y mads recientes*— como regional
—fundamentalmente en el marco de procesos de integraciéon econdmica,
como la Unién Europea (UE)’, o de convenios bilaterales, como los fir-
mados por la propia UE con terceros paises®—. Desde la UE, cabe resal-
tar en este terreno la reciente decision del Tribunal de Justicia de la UE
(TJUE) que, considerando la armonizacién normativa ya existente en su

2 Puede hablarse de cierta situacién de dependencia entre los distintos derechos
nacionales cuando las normas prevén su agotamiento regional —como ocurre en la UE— o
internacional. Por lo demads, la dependencia puede observarse en algunos supuestos relati-
vos a patentes (prioridad unionista), asi como a marcas y derechos de autor (lex originis).

3 Convenio de Berna para la proteccion de obras literarias y artisticas, de 9 de sep-
tiembre de 1886, y sucesivas revisiones y enmiendas, http://www.wipo.int/treaties/es/text.
jspMile_id=283698. Visitado en febrero de 2017.

* A titulo de ejemplo y de forma muy destacada, Acuerdo sobre los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio (OMC), de
15 de abril de 1994. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf. Visitado
en febrero de 2017.

3 La normativa armonizadora de la UE comprende Reglamentos y Directivas. Una
recopilacion de las mismas puede encontrarse en: http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.
jsp?code=EU#a7. La pagina informativa de la UE es: http://europa.eu/youreurope/business/
start-grow/intellectual-property-rights/index es.htm. Visitadas en febrero de 2017.

¢ La red de convenios bilaterales UE-terceros paises que, enmarcados en la politica
comercial de la Unidn, contienen disposiciones en materia de DPI puede encontrarse en:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/. Visitado en febrero de
2017.
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territorio’, establece el cardcter exclusivo de su competencia para celebrar
el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso®.

3. La territorialidad del reconocimiento y de la proteccidn de estos
derechos no ha dejado de plantear dificultades crecientes en un mundo
cada vez mas interconectado en el que es habitual que buena parte de los
ilicitos relativos a los DPI se produzcan en un contexto transfronterizo,
generando nuevas dudas sobre el modo de abordarlos. Inicialmente, las
dudas que plantean las acciones para la defensa de estos derechos giran
en torno a la determinacién de la competencia judicial internacional y, a
continuacion, sobre el Derecho que resultard aplicable. La solucion de
estas cuestiones tiene gran trascendencia prictica por cuanto el hecho de
que la resolucion de un litigio se encomiende a la jurisdiccion de un Estado
o a otro puede determinar que la controversia se resuelva aplicando una
ley u otra; con las consecuencias que ello lleva aparejado para los intereses
de cada una de las partes en conflicto. No siendo éstos problemas nuevos,
el volumen, la intensidad de las repercusiones y las caracteristicas de las
técnicas y métodos utilizados en la infracciéon de los derechos —espe-
cialmente a través de internet en las que, de un modo u otro, intervienen
prestadores de servicios de la sociedad de la informacién— suponen la
aparicién de nuevos retos en la proteccion de los DPI a los que el Dere-
cho internacional privado (DIPr.) debe ofrecer respuestas adaptadas a los
tiempos actuales.

4. En los en los parrafos que siguen se pretende ofrecer una pano-
ramica de la situacién en la que se encuentra la proteccion de los DPI,
especialmente entendidos stricto sensu’, en nuestro pais desde la perspec-
tiva del DIPr. Como es sabido, el DIPr. espafiol se asienta en gran medida

7 Concretamente, la Directiva 2001/29 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, DO
(2001) L 167, 22-06-2001.

8 Dictamen 3/15, de 14 de febrero de 2017, sobre la competencia de la UE para
celebrar el Tratado de Marrakech, adoptado el 27 junio de 2013, para facilitar el acceso
a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificul-
tades para acceder al texto impreso. La exclusividad se fundamenta en el hecho de que su
contenido puede afectar a normas comunes de la UE o alterar su alcance (art. 3.2 TFUE).

° A efectos de este trabajo, las diferencias en el tratamiento juridico de los derechos
de propiedad industrial y de propiedad intelectual no son muy destacadas. De ahi que, si
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desde hace tiempo en la produccién normativa de la UE —que ha dado
lugar al reconocimiento de su competencia exclusiva para celebrar tratados
internacionales en las materias cubiertas por la misma!®— asi como en la
interpretacion auténoma que de dichas normas realiza el TJUE. Son comu-
nes las normas para el establecimiento de la competencia judicial interna-
cional en materia civil y mercantil (actualmente el Reglamento 1215/2012,
también llamado Bruselas I bis — RBIbis!!) y para la determinacion de
la ley aplicable en lo que concierne a las obligaciones extracontractuales
(Reglamento 864/2007, conocido como Roma I1'%). Ademads, cabe destacar
que en los udltimos afios el nimero de cuestiones prejudiciales en materia
de propiedad intelectual se ha incrementado!®.

5. Al realizar esta aproximacion, no pueden perderse de vista los
trabajos que, para hacer frente a las dificultades que experimenta la pro-
teccion transfronteriza de los DPI, han realizado varios grupos de inves-
tigacion integrados por especialistas en esta materia y en DIPr. Iniciativas
procedentes de Europa'¥, de Estados Unidos de América’® y de Asia'®,

bien se hace especial hincapié en la propiedad intelectual, los argumentos aqui vertidos
son aplicables con cardcter general a ambas propiedades especiales.

10 Dictamen 1/03, de 7 de febrero de 2006, Competencia de la Comunidad para cele-
brar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento
y a la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

' Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre
de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resolucio-
nes judiciales en materia civil y mercantil, DO (2012) L 351, de 20-12-2012.

12 Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de
2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DO (2007)
L 199 de 31-7-2007.

13 Informe anual de actividad del TJUE, 2015; Luxemburgo, 2016. http://curia.
europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-04/ra_2015_pro_es_20160419_web.
pdf. Visitado en febrero de 2017.

“ Principios sobre Derecho internacional privado de la Propiedad intelectual, ela-
borados por el Grupo Europeo Max Planck sobre Derecho internacional privado de la
propiedad intelectual (CLIP) , diciembre de 2011. http://www.cl-ip.eu/_www/files/pdf2/
Principios_CLIP.pdf, visitado en febrero de 2017.

15 ALI Principles governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Trans-
national Disputes, ALI Publishers, St. Paul, MN(2008); En adelante, Principios ALI.

16 Joint Proposal drafted by members of the Private International Law Association
of Korea and Japanese Waseda University Global COE Project on Intellectual Property
Private International Law Principles, 4 octubre, 2010, publicado en The CGOE Quarterly
review of Corporation Law and Society, 112 (2011); en adelante, Propuesta J-K; Transpa-
rency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement of Foreign
Judgments in Intellectual Property; en Adelante Propuesta Transparencia; Publicados en
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han abordado la problemdtica de la competencia judicial internacional y
del Derecho aplicable en este sector y han propuesto soluciones norma-
tivas que contribuyen a afrontar la situacién considerando los intereses
de todos los agentes involucrados; esto es, los titulares de derechos, los
consumidores y los Estados. Tomando como referencia estas propuestas y
buscando la conciliacion de sus respectivas aproximaciones, la Asociacion
de Derecho Internacional (International Law Association — ILA) trabaja
en la actualidad en la elaboracién de unas Directrices comunes para una
resolucidon més eficiente de estos litigios transfronterizos que, asimismo,
puedan servir como modelo para la adopcién de nuevas normas tanto a
escala internacional como interna'’.

2. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL™

6. Al acercarse a la practica de nuestro pais ha de tenerse en cuenta,
como primer paso, que en la actualidad y con caricter general, si el deman-
dado estd domiciliado en un Estado miembro de la UE la competencia
judicial internacional habra de fundamentarse en el Reglamento 1215/15
(RBIbis)" que, al igual que sus predecesores —el Reglamento 44/2001
(Reglamento Bruselas I - RBI)* y el Convenio de Bruselas?'— comprende

J. Basedow, T. Kono, and A. Metzger (eds.), Mohr Siebeck(2010), pp. 394-402, y Princi-
ples on Intellectual Property Litigation on Intellectual Property, KOPILA, 26 marzo, 2010

7 [LA Intellectual Property and Private International Law Committee. Johanesburg
Conference Report, 2016. http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1037. Visi-
tado en febrero de 2017.

8 Sobre este tema vid., entre otros, P.A. De Miguel Asensio, «El lugar del dafio
como fundamento de la competencia internacional en los litigios sobre derechos de autor»,
Estudios de Direito Intelectual (En Homenagem ao Prof. Dr. José de Oliveira Ascensdo),
Coimbra, Almedina, 2015, pp. 511-530; P. Torremans, «Jurisdiction in intelectual property
cases» en Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property, P.L.
Torremans (Ed.) Edward Elgar, 2014, pp. 381-420.

19 Aplicable a acciones judiciales iniciadas desde el 10 de enero de 2015 (art. 81).
El domicilio del demandado es el criterio que preside el dmbito de aplicacion espacial
del RBIbis (art. 5-6) salvo en los casos de los fueros exclusivos (art. 25; no aplicables en
acciones de infracciéon de DPI) o acuerdos de eleccidn de foro (art. 26); que operan con
independencia del domicilio del demandado. Vid. nota 8.

20 Reglamento 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil, DO (2001) L 12, de 16-1-2001.

2l Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecucion
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versién consolidada) DO (1998)
C 27, de 26-01-1998.
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dentro de su dmbito de aplicaciéon material los litigios sobre la existencia
asf como la infraccion de los DPI pues, obviamente, las acciones relativas
a ambas cuestiones son de caracter civil (art. 1). Si el demandado no estu-
viera domiciliado en la UE, no podria utilizarse este instrumento (art. 6
RBIbis) y, de no haber otro convenio internacional que resultara aplica-
ble*, habria que recurrir a la Ley Organica del Poder Judicial (LOPJ)*
para buscar el fuero que permitiera establecer la competencia judicial
internacional de los tribunales espafioles.

Cabe recordar que las acciones en materia de existencia o infraccion
de DPI no entran dentro de las materias para las que la normativa, ya sea de
fuente internacional, institucional o interna, establece fueros exclusivos®*.

2.1. Sobre la calificacion

7. Resulta claro que la infraccién de los DPI es calificable como
responsabilidad extracontractual. No obstante, el TJTUE hubo de resolver
una cuestion prejudicial al respecto en el asunto Austro-Mechana®. La
cuestion se planted en el marco de una accién iniciada ante los tribunales
austriacos por una sociedad de gestion colectiva de derechos de autor
(Austro-Mechana) para obtener el pago de la compensacién equitativa
por copia privada derivada de la comercializacion de soportes de gra-
bacion —sometidos a canon por copia privada en Austria— que, segin
reclamaba, correspondia abonar a sociedades domiciliadas en el extran-
jero, concretamente, tres sociedades luxemburguesas y dos alemanas del

22 Debe tenerse especialmente en cuenta el Convenio de Lugano de 2007 relativo a
competencia judicial y la ejecucion de resoluciones en materia civil y mercantil, DO L
339/1, de 21.12.2007. Ademas de los Estados miembros de la UE (Dinamarca, a través
de su propio compromiso), son parte Islandia, Noruega y Suiza.

2 Ley Orgdnica 6/1985 del Poder Judicial, BOE, ndm. 157, de 02/07/1985.
Las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ fueron modificadas
por la LO 7/2015 de 21 de julio, Ref. BOE-A-2015-8167. Texto consolidado Ref.
BOE-A-1985-12666.

24 Art. 25 RBIbis, nota 11; art. 22 Convenio de Lugano, nota 21, art. 22.1 LOPJ,
nota 23. Sélo las acciones relativas a inscripciones o validez de patentes, marcas, dise-
fios o dibujos y modelos y demds derechos andlogos sometidos a depdsito o registro
serdn competencia exclusiva de los érganos jurisdiccionales del Estado en que se haya
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depdsito o registro. Esta competencia se
establece incluso cuando la cuestion se suscite por via de excepcion. Asi ocurre también
en las propuestas normativas, notas 14-16, y en ILA nota 17.

25 Sentencia del TJUE de 21 de abril de 2016 en el asunto C-572/14, Austro Mechana.
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grupo Amazon que comercializaban los soportes de grabacién a través de
internet en Austria.

Claro estd que Austro-Mechana, entidad de gestion colectiva, no es
el titular de los derechos de autor. Tampoco los demandados infringen
tales derechos por comercializar los soportes de grabacion. La Directiva
2001/292% establece la excepcion al derecho de reproduccién por copia
privada asi como la consiguiente compensacion al autor a través del
pago de un canon que cobran las entidades de gestion (acreedores) a los
primeros comercializadores de soportes de grabacion (deudores) quienes,
a su vez, pueden repercutir los costes sobre el usuario final de dichos
soportes y beneficiario de la excepcion. Ni los comercializadores ni el
usuario final infringen, por lo tanto, el derecho de autor. En este contexto,
el encaje en la materia extracontractual de la reclamacion de cantidad
por «dafios causados a los derechos de autor» por parte de la entidad de
gestion colectiva genero6 ciertas dudas a los tribunales austriacos que, en
primera y segunda instancia, decidieron en sentido negativo. No obstante,
al resolver la cuestion prejudicial que le fue planteada, el TJUE estable-
ci6 el cardcter extracontractual de la accidén ya que, con independencia
de la existencia de infraccién del derecho de autor, todo lo que no es
contractual, esto es, resultado del acuerdo de voluntad de las partes, es
extracontractual. En Austro Mechana la deuda resulta de la existencia de
una obligacion legal. Asi, més alla de la situacién —de excepcién— en la
que se encuentran los derechos de autor en estos casos, el incumplimiento
de la obligacion legal (destinada a compensar a los autores) genera un
dafio a un sujeto de derecho privado (la entidad de gestion colectiva de
derechos de autor) que da lugar a una responsabilidad calificable como
extracontractual?’.

8. Cuestion distinta es que las infracciones a los DPI se produzcan
en un contexto en el que exista entre las partes una relacién contractual,
caso en el que el litigio puede afectar también a dicha relacién. En estas
situaciones, el RBIbis permite a los tribunales acumular las demandas
contractual y extracontractual en la medida en la que entre ellas exista
conexidad; esto es, se trate de demandas vinculadas entre si por una rela-

% Vid. nota 6.

27 Abogado General si considera que la accién reclamando la compensacién equi-
tativa tiene por objeto exigir la responsabilidad de un demandado por un hecho dafioso
que se imputa a €l, sin que se pueda considerar que se trata de una mera obligacion de
retribucién por los actos de reproduccion autorizados por la ley
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