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I. LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LA EXPLOTACION DE LAS OBRAS PRO-
TEGIDAS.

Los derechos de autor se configuran, en la mayoria de los ordenamientos juri-
dicos nacionales, como un conjunto de facultades de diversa indole, moral y
patrimonial, otorgadas al autor de una obra literaria, artistica y cientifica por el
mero hecho de su creacién!. Es el autor, por tanto, el Unico que ostenta el dere-
cho a reivindicar su obra y a exigir que se indique su nombre, se reconozca su
paternidad, y a oponerse a la mutilacién o deformacién de su obra. Junto a estos
derechos morales, le es concedida un haz de facultades de cardcter patrimonial
entre las que se encuentran el derecho de reproduccion, el de distribucion o el de
comunicacién publica de tal modo que su titular ostenta, con caricter exclusivo,
el derecho a la explotacién econémica de la obra protegida. Mientras que los pri-

1 Vid,, entre otros, F. BONDIA ROMAN, Propiedad intelectual. Su significado en la Sociedad de la
informacion, Madrid, 1988; H. BAYLOS CORROZA, Tratado de derecho industrial. Propiedacd
industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la competencia econémica. Disciplina de la
Competencia desleal, 2* ed. Madrid, 1993; AA.VV. Comentarios a la Ley de propiedad intelectual,
R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), 22 ed., Madrid, 1997.
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meros, los derechos morales, son inalienables las facultades de naturaleza patri-
monial generalmente son objeto de cesion. El titular suele transferir su derecho o
conceder licencias para que un tercero lleve a cabo la explotacién de su obra?

Con el devenir de los tiempos esta configuracién ha ido evolucionando vy, sin
lugar a dudas, el origen de esta evolucion se encuentra en los avances tecnolécricos5
En la actualidad, la aplicacion de nuevas tecnologias a las creaciones intelectuales
protegidas a través de los derechos de autor no sélo ha hecho surgir otros sujetos
que, ain no siendo autores en sentido estricto/tradicional (creadores) requieren una
proteccion miuy similar, sino que también facilita el acceso de todos a la cultura.
Ahora bien, en contrapartida, se crean mecanismos mas sofisticados para la utiliza-
cién de las obras protegidas. Al titular del derecho le resulta cada vez mas dificil con-
trolar la explotacion de sus obras tanto por la rapidez en que se produce como por
la multitud de personas que pueden tener acceso a las mismas Asimismo, con las
nuevas tecnologias las fronteras fisicas de cada Estado desaparecen. Una obra prote-
gida puede ser utilizada por varios individuos en distintos Estados, incluso simulta-
neamente. La imposibilidad de controlar la explotacién y utilizacion masiva de las cre-
aciones intelectuales resulta evidente y pone de relieve la necesidad de elabouu sis-
temas de protecciéon de los derechos de autor adaptados a la nueva realidad®. Los
cambios en la ordenacion juridica de los derechos de autor no se producen con la
misma rapidez que los avances tecnoldgicos, de tal modo que frente a la internacio-
nalizacién de las creaciones intelectuales las legislaciones nacionales sobre derechos
de autor mantienen como principio bisico de regulacién el principio de territoriali-
dad, de tal modo que cada Estado reconoce y protege los derechos que el mismo ha
concedido. Principio de territorialidad cuya adopcién encuentra fundamento en la
indicencia que tienen las creaciones intelectuales y los derechos que sobre las mis-
mas ostentan sus autores en el progreso cultural y econémico de cada Estado. Sin
embargo, las deficiencias de este principio ya obligaron cuando se elaboré en 1886
el Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas a adoptar
el principo de asimilacion del extranjero al nacional o principio de trato nacional con

| fin de garantizar la proteccion de sus nacionales en otros Estados. De este modo,
la territorialidad se refiere a los paises miembros del citado Convenio en los que se
protegerd a los nacionales de otros Estados parte como a sus nacionales, atemperan-
do asf la problematica suscitada que atin se mantiene e incluso se agrava como con-
secuencia de los avances desarrollados en los ultimos tiempos.

o

J.M. RODRIGUEZ TAPIA, La cesion exclusiva de derechos de autor, Madrid, 1992.

3 Sobre la incidencia de las nuevas tecnologias, vid., entre otros, J.A. GOMEZ SEGADE, “Respuestas
de los sistemas de propiedad intelectual al reto tecnolégico. El Derecho europeo continental y el
Dercho anglosajon del Copyright” en El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologi-
as, Madrid, 1996, pp. 131-152; J. MASSAGUER FUENTES/J. SALELLES, “El derecho de propiedacd
intelectual ante los desafios del entorno digital. Perspectiva general y problemas particulares para
las bibliotecas”, en R.G.D., 1997, nim. 636, pp. 10927-10959; AA.VV. Nuevas tecnologias y propie-
dad intelectual, C. ROGEL VIDES (Coord.), Madrid, 1999

4 M. FICSOR, “El derecho de autor para el siglo CCI: Un tratado suplementario al Convenio de

Berna”, en I Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual, Derecho de autor y derechso cone-

xos en los wmbrales del aio 2000, pp. 897-909.
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La infraccién de los derechos de autor presentan en la actualidad importantes
peculiaridades que, en orden a la bisqueda de mecanismos de proteccion de estos
derechos, se traducen en dificultades debido a su acusada dimension internacional y
a la presencia en un mismo supuesto de ordenamientos juridicos muy dispares entre
sf. Dificultades a las que se afaden, ademds de las derivadas de las nuevas nocio-
nes técnicas, la necesidad de adaptar el ambito de proteccion de estos derechos, limi-
tado al territorio del Estado que lo concede, a su dmbito de ejercicio (universal).

En lineas generales, la ilicitud de una conducta vendri determinada por la falta
de consentimiento del titular del derecho, de tal modo que sera lesiva para los dere-
chos de autor la conducta consistente en el ejercicio de algunas de las facultades que
integran el contenido del derecho cuando se lleve a cabo sin el consentimiento de
su titular o del tercero al que le haya sido cedido. En el ordenamiento juridico espa-
nol, por ejemplo, la legislaciéon material sobre propiedad intelectual reconoce al
autor, titular del derecho, un conjunto de facultades patrimoniales entre las que se
encuentran la reproduccién y distribuciéon de la obra asi como su comunicacion
publica. Si un tercero no autorizado fija la obra en un medio-soporte fisico que per-
mita su comunicacién y la obtencién de copias de toda o parte, esto es, la materia-
liza y la pone a disposiciéon del puiblico o la comunica putblicamente permitiendo
que una pluralidad de sujetos tenga acceso a la creacién intelectual, su actuacién
serd calificada como ilicita. No siendo el acto subsumible en el tipo penal, frente a
la utilizacién no consentida de la obra protegida el titular del derecho lesionado
podra obtener la tutela de sus intereses interponiendo, en virtud de las normas reco-
gidas en la legislacion procesal espanola, demanda civil ante los tribunales del lugar
donde se ha realizado el acto ilicito o los del lugar del domicilio del demandado. Y,
de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion material interna (LPD) este tribunal deci-
dird si el acto impugnado vulnera algunos de sus derechos, es decir, determinari la
licitud o no del acto, asi como las consecuencias que del mismo se derivan.

Cuando la lesién del derecho no se localiza en un tnico Estado o se localiza
en varios Estados simultineamente, la tutela de los intereses del titular del dere-
cho lesionado puede verse mermada, debido a la ausencia de un sistema unifor-
me y homogéneo a través del cual se articule la proteccién internacional de los
derechos de autor y, consecuentemente, al mantenimiento de importantes discre-
pancias en orden a la configuracién juridica de los derechos de autor entre los
ordenamientos juridicos de los Estados implicados. Para paliar estas deficiencias
se han elaborado disposiciones, tanto de origen convencional como institucional,
a través de las cuales si bien se pretendia la armonizacién e incluso unificacion
de esta institucion, Ginicamente se ha logrado el establecimiento de un standard
minimo de protecciéon que obliga a todos los Estados parte y se ha ampliado el
circulo de personas protegidas®, manteniéndose el principio de territorialidad de

5 J. CARRASCOSA GONZALEZ, La propiedad intelectual en Derecho internacional privacdo,
Granada, 1994; M. SABIDO RODRIGUEZ, La creacion intelectual como objeto de intercambios
comerciales internacionales, Ciceres, 2000, pp. 42 y ss.

6 M. VIRGOS SORIANO, “Comentario al articulo 10.4 Cc”, en M. ALBADALEJO y S.DIAZ ALABART
(Dir.) Comentario al Cédigo civil y compilaciones forales, Madrid, 1995, pp. 587 y ss.; M. SABIDO
RODRIGUEZ, La creacion intelectual como objeto de intercambios (...), cit., pp. 25 y ss.
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tal modo que, frente a la internacionalizacion de las obras protegidas el ambito
de proteccién del derecho se limita al territorio del Estado quelo concede.

II. DISPARIDAD ENTRE EL AMBITO DE PROTECCION Y EL AMBITO
TERRITORIAL DE UTILIZACION DE LAS OBRAS PROTEGIDAS.

El sistema adoptado en los ordenamientos juridicos nacionales para garantizar
la proteccion interna de los derechos de autor siendo un sistema aparentemente
tan sencillo, se complica cuando nos referimos a la lesion de los derechos de
autor a través de Internet y a sus mecanimos de proteccion. Basicamente la razén
de ser de esta problemaitica se encuentra, como ya avanzabamos, en la acusada
dimensién internacional que presentan estos supuestos. Los derechos de autor, tal
y como estin configurados tanto en las disposiciones de origen interno como en
las de origen convencional e institucional se caracterizan por su territorialidad. En
este sentido, se entiende que el derecho de autor sélo existe en el pais que lo
concede y unicamente en este Estado puede ser lesionado. Evidentemente, las
nuevas tecnologias han puesto de relieve la propia crisis del principio de territo-
rialidad como principio bisico de ordenacién juridica de los derechos de autor.

La proteccién de los derechos de autor es un elemento clave para el progre-
so cultural y econémico de un pais. El establecimiento de mecanismos eficaces y
eficientes para la tutela de los intereses personales y patrimoniales de la persona
que crea una obra constituye el incentivo necesario para el crecimiento de la pro-
duccién intelectual nacional. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, la
industria destinada a la explotacién de las creaciones intelectuales (editorial, cine-
matogrifica, ...etc.) también se ve afectada positivamente, aumentando la inver-
sién econémica en estos sectores. Por el contrario, la desproteccion del titular de
los derechos de autor provoca una situacién cadtica en la que la posibilidad de
utilizar indiscriminadamente las creaciones intelectuales por todos los ciudadanos
y la disminucién o ausencia de obtencién de beneficios econémicos que les
reporta la explotacion de la obra, conlleva necesariamente la crisis en este sector
y, en general, en el progreso cultural y econémico de cada pais. Como hemos
senalado, es la presencia de este interés publico la que sirve de fundamento a los
legisladores nacionales para adoptar un sistema de proteccién de los derechos de
autor limitado territorialmente’. Sin embargo, hoy por hoy, los mecanismos de
proteccién existentes, basados en este principio no resultan eficaces para la tute-
la exigida por los derechos de autor ante la nueva realidad socioeconémica. Los
nuevos medios de comunicacion y técnicas de reproduccion de las creaciones
intelectuales, si bien facilitan su difusion, el acceso de todos a la cultura y la
expansion de los sectores industriales destinados a la explotacion de aquéllas,
también han supuesto un grave obsticulo para la proteccion de los derechos de

7 M. VIRGOS SORIANO: “Comentario al articulo 10.4 Cc”, cit,, p. 590, que, siguiendo a F. VISCHER,
afirma que “la estrecha relacién que el régimen de los derechos inmateriales presenta con la policita
econdémica y cultural de un pais”, justifica la adopcion de normas unilaterales de cardcter territorial
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autor en el mundo actual. En definitiva, el desarrollo tecnolégico de los ultimos

tiempos pone de manifiesto la necesidad de adaptar los sistemas de proteccion
. . . . . R

previstos en las legislaciones nacionales a esta nueva realidad®.

Las nuevas formas de utilizacion de las creaciones intelectuales facilitadas por
la tecnologia mas reciente suponen, sin duda alguna, una amenaza para los dere-
chos de autor, tal y como estin configurados en las normas convencionales y en
los ordenamientos juridicos nacionales?. Uno de los instrumentos fundamentales
del desarrollo tecnolégico al que venimos haciendo referencia son las denomina-
das “autopistas de la informacién” a través de las cuales se producen intercam-
bios continuos de informacién, pudiendo ser, las obras protegidas a través de los
derechos de autor parte de esa informacién. Internet, por ejemplo, es una red de
telecomunicaciones que conecta a millones de personas en todo el mundo y per-
mite que todos los usuarios puedan acceder a las obras protegidas, reproducirlas
en un soporte fisico e incluso modificarlas10. En efecto, si tradicionalmente la
publicacién de una obra en un Estado era un hecho pricticamente desconocido
en el resto del mundo, hoy en dia, con Internet, un autor coloca su obra en un
servidor y cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, puede acceder a
ella. Acceso que le permitird hacer una utilizacién de dicha obra careciendo del
consentimiento del titular del derecho. Incluso, simultineamente, varias personas
de diferentes paises pueden utilizar esa obra realizando una nueva publicacién
(modificacién ilicitia) en Internet (comunicacién publica ilicita) en servidores que
radican en distintos Estados. La red de internet no se ubica en ningin Estado con-
creto sino que, por el contrario, estd en todo el planeta simultineamente. Crea
una nueva dimension. Nueva dimension que suscita una nueva problematica y a
la que se deben dar nuevas soluciones.

La posibilidad, practicamente ilimitada, que ofrecen las innovaciones tecnolo-
gicas de los ultimos anos en relacién con la difusiéon de las creaciones intelec-
tuales, obstaculiza el ejercicio exclusivo del derecho que ostenta el autor. Los
avances tecnologicos han enriquecido considerablemente algunas formas de
explotaciéon de los denominados derechos patrimoniales de autor, obligando,
incluso, a adapatar a los mismos la regulacién juridica de esta institucion. En
nuestro ordenamiento, la adaptacion del régimen juridico de los derechos de
autor a la nueva realidad ha sido uno de los objetivos perseguidos por el legisla-

8 F. RIVERO HERNANDEZ: “Comentario a la Secciéon Segunda, del Libro I, del Titulo 117, en
Comentarios (...), 2* de., p. 294, y la bibliografia recogica.

9  C.A. RISHER: “El derehco de autor y las nuevas tecnologias: un desafio para los editores de libros”,
B. d. A., 1993-3, pp. 4-13; D.F. SHAW: “La edicién electrénica y el derecho de autor en el dmbito
cientifico”, B. d. A., 1993-3, pp. 14-18.

10 Vid.: AA.VV.: El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologias, Ministerio de Cultura,
1996; R. FERNANDEZ CALVO: “Las autopistas de la informacién: INTERNET como herramienta de
trabajo para los profesionales del Derecho”, A.C. nim. 17, oct. 1995; A. BERCOVITZ RODRI-
GUEZ-CANO: “Riesgos de las nuevas tecnologias en la proteccion de los derechos intelectuales.
La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones juricli-
cas”, en El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologias, Ministerio de Cultura, 1996,
pp. 71-109.
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dor que, respondiendo a esta finalidad, incluye en la LPI técnicas muy avanzadas
en orden a la comunicacién publica de la obra intelectualll,

En las cuestiones que plantean las autopistas de comunicacién, como internet,
se encuentra “el auténtico “mascarén de proa” de los problemas juridicos que ori-
gina la “sociedad de informacién”12. 1a proliferacion de situaciones privadas
internacionales que tienen por objeto la proteccién de los derechos de autor
requiere la busqueda de soluciones. El Derecho internacional privado resulta
imprescindible para ofrecer respuesta a las nuevas situaciones en las que los auto-
res cuyos derechos han sido lesionados en un Estado distinto de aquél que los
concedié reclaman la tutela de sus intereses personales y econdmicos. La plurali-
dad de normas, tanto de origen estatal como convencional, regidas por el princi-
pio de territorialidad y entre las cuales se puede constatar la existencia de impor-
tantes diferencias en orden a la configuracién juridica de esta institucion exige el
recurso a técnicas de Derecho internacional privado, tanto en orden a la deter-
minacion del tribunal competente, como en relacién con la designacién del orde-
namiento aplicable al derecho de autor que busca proteccién en el foro frente a
actos lesivos verificados, bien en un Estado extranjero, bien en varios paises
simultineamentel.

III. LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE AUTOR EN DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO.

A) DETERMINACION DEL TRIBUNAL INTERNACIONALMENTE COMPETEN-
IE.

La determinacién del tribunal internacionalmente competente para conocer de
litigios relativos a la proteccién de los derechos de autor frente a actos presunta-
mente ilicitos, a diferencia de lo que ocurre en relacién con otros derechos que
recaen sobre bienes inmateriales14 suscita algunas dificultades debido a la inexis-

11 F. RIVERO HERNANDEZ: “Comentario a la Seccién Segunda, (...)", en Comentarios a la Ley de pro-
piedad intelectual (...), 2* ed., cit., p. 292.

12 J. CARRASCOSA GONZALEZ: “Contratos en el sector audiovisual e informdtico”, en A.L. CALVO
CARAVACA/L. FERNANDEZ DE LA GANDARA (Dirs.), Contratos internacionales, Madricd, 1997, p.
1709.

13 Vid., per omnia, A.L. CALVO CARAVACA/]. CARRASCOSA GONZALEZ, Confllictos de leyes y conflc-
tos de jurisdiccion en Internet, Madrid, 2001.

14 En relacién con el derecho de patentes el Convenio de Munich de 1973, el Convenio de
Luxemburgo de 1975 y el Protocolo comunitario, limitado a la regulacion de los litigios en mate-
ria de violacion y validez de patentes recogen normas a través de las cuales se determina la com-
petencia judicial internacional de los tribunales de los Estados parte, remitiéndose a las reglas del
Convenio de Bruselas en determinados supuestos. El Convenio de Munich de 5 de octubre de
1973 sobre concesién de patentes europeas y protocolo sobre competencia judicial y reconoci-
miento de decisiones relativas al derecho de obtencién de la patente europea.(BOE nam. 234, de
30 de septiembre de 1986); Convenio de Luxemburgo sobre la patente comunitaria de 15 de
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tencia de norma alguna que aborde esta problematica. De este modo, en ausen-
cia de disposicion especifica, frente a la lesién de los derechos de autor su titu-
lar planteard la demanda atendiendo a los foros previstos en el conjunto de nor-
mas que integran el sistema de Derecho internacional privado sobre competencia
judicial internacional. Sistema que en el ordenamiento juridico espanol estd inte-
grado, bisicamente, por el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la compe-
tencia judicial internacional y reconocimiento y ejecucion de decisiones y la Ley
Orgénica del Poder Judicial.

Siendo subsumible los supuestos de infraccion de los derechos de autor en el
ambito de aplicacion del texto convencionall®, nuestro estudio debe tener en cuen-
ta que ni este texto ni las normas de origen interno recogen en su articulado dis-
posiciones a través de las cuales se designe el 6rgano judicial internacionalmente
competente para conocer de este tipo de litigios. Unicamente los articulos 16.4 del
Cv. Bruselas y 22.1 LOPJ hacen referencia a estos derechos al regular (incluir) en
su supuesto de hecho “los derechos de propiedad industrial y otros derechos ana-
logos”1 . Ahora bien, estos preceptos se limitan a determinar la competencia judi-
cial internacional en los litigios relativos a la validez o no de una inscripcion regis-
tral designando la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en el que se
solicitd o se efectud la inscripcion litigiosa. De este modo, el régimen juridico de la
competencia judicial internacional en el dmbito de los derechos de autor se articu-
la en funcién de la pretension litigiosa. La designacion del érgano judicial interna-
cionalmente competente para conocer de litigios que tienen por objeto situaciones
privadas internacionales relativas a la tutela de los derechos de autor frente a actos
ilicitos se realizard con arreglo a los foros, generales y especiales, previstos en el
Convenio de Bruselas y en la LOPJ, en sus respectivos ambitos de aplicacién. Muy
someramente vamos a analizar las ventajas e inconvenientes que presentan los
foros previstos en el sistema espanol de Derecho internacional privado sobre com-

diciembre de 1975 (modificado en 1989, Acuerdo 89/695/CEE del Consejo, sobre patentes comu-
nitarias, DOCE L 401, de 30 de diciembre de 1989. articulos 66 y 69.; Articulo 13 Convenio de
Luxemburgo sobre la patente comunitaria, cit. Vid. M. DESANTES REAL: “La patente comunitaria
y la crisis del principio de territorialidad”, REDI, 1991, pp. 323-350; ib.: “El Acuerdo sobre paten-
te comunitaria de 1989 competencia ratione materiae de los érganos encargados de su aplicacion™,
Noticias CEE, nam. 86, 1992, pp. 31-43; MCCLELLAN: “La Convention sur le brevet européen”,
Cab. dr. europ., 1978, pp. 202 y ss.

15 Tratindose de una categoria autéonoma el Gnico criterio vilido para su concrecién es la interpre-
taciéon que de la misma haya ofrecido el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. En
este sentido, aunque la jurisprudencia es escasa (SSTJCE. de 14-X-1976, LTU c. Eurocontrol, as.
29/76, Rec. p. 1541; de 14-VII-77, Bavaria Fluggesellschaft und Germanair c. Eurocontrol, as. 9 y
10/77, Rec. p. 1517; de 16-XI1-1980, Niederlande c. Riiffer, as. 814/79, Rec. p. 3807; de 21 de abril
de 1993, Sonntang c¢. Waidmann, as. 172/91, Rec. 91) ha dejado sentado que “el dmbito de apli-
cacién debe determinarse por razén de los elementos que caracterizan la naturaleza de las rela-
ciones juridicas entre las partes del litigio o por su objeto”(cdo. 14, STJCE de 16-XI1-1980,
Niederlande c. Riiffer, as. 814/79, Rec. p. 3807)

16 J. CARRASCOSA GONZALEZ, “Comentario al articulo 16 del Convenio de Bruselas”, en A.L.
CALVO CARAVACA (ed.) Comentarios al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial
y a la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Madrid, 1996, pp. 319-342.
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petencia judicial internacional. El andlisis conjunto de amnos regimenes, conven-
cional y estatal, se justifica en las similitudes entre ellos; no obstante debe ternerse
presente que, en la prictica, la primacia del texto convencional y el incremento de
las relaciones comerciales en el dmbito comunitario conllevan que en la mayoria de
los litigios que tengan por objeto una situacién privada internacional relativa a la
tutela de los derechos de autor el 6rgano judicial competente se determine con arre-
glo a las disposiciones recogidas en el Convenio de Bruselas, aplicindose en pocas
ocasiones las disposiciones internas recogidas en la LOPJ.

1.- DOMICILIO DEL DEMANDADO.

El domicilio del demandado es adoptado como foro de competencia general
tanto en el Convenio de Bruselas como en la LOPJ17. Incluso, algunos sistemas de
Derecho comparado han optado por otorgar competencia judicial internacional en
los litigios que versen sobre la proteccién de los derechos de autor frente a actos
presuntamente ilicitos a los tribunales del Estado en el que el demandado esté
domiciliado!8. Actuando como criterio atributivo de competencia independiente-
mente del lugar donde se haya ejecutado el acto presuntamente ilicito, del lugar
donde se haya producido el dano o del Estado en el que el derecho de autor nace.

La utilizacién de este foro presente importantes ventajas. El domicilio del deman-
dado es suficiente para otorgar competencia a los tribunales de este Estado, evitindo-
se, asi, los problemas que se derivan de la dispersion geogrifica de los elementos del
ilicito. Atendiendo a criterios de buena administracion de justicia su utilizacion también
resulta beneficiosa. Aunque el hecho ilicito se produzca como consecuencia de una
secuencia de actos en distintos Estados o el dano se encuentre geogrificamente dis-
perso permite centralizar en un Unico proceso la substanciacién de distintas acciones.
Asimismo, favorece los intereses de demandante y demandado en el litigio. De un lado,
respondiendo al principio de seguridad juridica, las partes litigantes conocen de ante-
mano el tribunal competente. Y, de otro, porque, teniendo en cuenta la presencia de
los bienes del demandado en el lugar de su domicilio y que en la mayoria de los
supuestos este foro coincide con el lugar en el que se lleva a cabo el hecho presunta-
mente ilicito, facilita la ejecucién de la sentencia condenatoria tanto en los litigios que
tiene por objeto la indemnizacién del dano causado como aquellos en los que preten-
de evitar que éste se produzca o el cese de una actividad presuntamente ilicita. Y al

demandado le permite una adecuada organizacion de su defensa procesalw.

17 Vid. A.L. CALVO CARAVACA/]. CARRASCOSA GONZALEZ: Introduccion al Derecho internacioncil,
pp. 200-201 y 231-232; Ib.: Derecho internacional privado, vol. I, Granadla, 2000.

18 Vid. articulo 109.1 de la Ley suiza de Derecho internacional privado, en virtud del cual: “Les tri-
bunaux suisses du domicilie du défendeur ou, a défaut de domicilie, ceux du lieu ol la protec-
tion est invoquée son compétents pour connaitre des actions portant sur les droits de propriété
intellectuelle,. Font exception les actions sur la validité ou I'inscription de droits de propriété inte-
llectuelle 2 I'étranger”. P. LALIVE/M.C. SCHERER: “Jurisprudence suisse: Note a la sentencia de 27
de noviembre de 1991. ATF 117 11 598”. J.D.I. (Clunet), 1996-3, p.716.

19 A.L. CALVO CARAVACA/]. CARRASCOSA GONZALEZ: Introduccion al Derecho internacional (...),
ob. cit., pp. 200.
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En el dmbito de los derechos de autor la utilizacion del foro del domicilio del
demandado para determinar el tribunal competente supone la superacién del prin-
cipio de territorialidad como principio basico de regulacion en la materia. A dife-
rencia de lo que ocurre en el relacién con la designacién del Derecho aplicable, en
el sector de la competencia judicial internacional se atendan los efectos de dicho
principio. El Convenio de Bruselas ha supuesto la ruptura de la correlaciéon forum-

ius tradicionalmente vigente en el ordenacién juridica de los derechos de autor20,

2.- AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES

La intervencién de la autonomia de la voluntad de las partes litigantes para
determinar el 6rgano judicial internacionalmente competente en supuestos de
infraccién de los derechos de autor constituye un primer paso para la necesaria
superaciéon del principio de territorialidad como principio de regulacién del siste-
ma de Derecho internacional privado sobre derechos de autor, ademds de cons-
tituir una garantia para la proteccion de los intereses de las partes litigantes y, en
general, del trifico privado internacional.

Como foro de competencia supone que, a diferencia de lo que ocurre en el
sector del Derecho aplicable, la incidencia del principio de territorialidad en
orden a la determinacién del tribunal internacionalmente competente no impide
que los tribunales de un Estado puedan conocer de litigios que versen sobre dere-
chos de autor concedidos por otros Estados y lesionados en sus territorios21. La
sumision, tacita o expresa, de las partes a los 6rganos judiciales nacionales fun-
damenta la competencia de estos Gltimos independientemente del lugar donde se
efectiia el hecho lesivo o se produce el dano. De este modo, la voluntad de las
partes litigantes puede hacer internacionalmente competente a los tribunales de
un Estado para conocer de litigios relativos a la lesién del derecho de autor deri-
vada de actos realizados en el territorio de otro Estado. El juego de la autonomia
de la voluntad también garantiza la proteccioén de los intereses de las partes que,
en la mayoria de los casos, se traducen en la eleccién de un foro cercano a sus
domicilios. Asimismo, atendiendo a criterios de buena administraciéon de justicia,
la eleccién de un tribunal con el que la situacion privada internacional presenta
vinculos estrechos favorece la celeridad del proceso haciéndolo mas facil y menos
costoso para las partes litigantes.

20 J.D. GONZALEZ CAMPOS, “Liens entre compétence judiciaire et compétence legislative”, Rec. des
Cours 156 (1977-1ID, p. 314 y ss.; C. GONZALEZ BEILFUSS, Nulidad e infraccion de patentes en
la Comunidad Europea, Madrid, 1996.

21 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO/P. JIMENEZ BLANCO, “Bienes inmateriales”, en J.C. FERNANDEZ
ROZAS (DIR) Derecho del comercio internacional, Madrid, 1996, p. 206. En esta linea se afirma
que la correlacion forum-ius no siempre se produce ya que la norma, unilateral, prevista en el
articulo 10.4.Cc no ofrece una solucién a aquellos supuestos en los que el derecho ha sido lesio-
nado en el extranjero. Vid. P. RODRIGUEZ MATEOS, Sistema de mercado y libre circulacion de
mercancias; ]. CARRASCOSA GONZALEZ, La propiedad intelectual en Derecho internacional pri-
vado, Granada, 1994, pp. 85 y ss.
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Tanto en el supuesto de que exista un acuerdo entre demandante y deman-
dado -sumisién expresa- como en el caso en el que no existiendo tal acuerdo se
sometan ticitamente, la intervencion de la autonomia de la voluntad permite a
las partes elegir el tribunal que consideren mas adecuado para la tutela de sus
propios intereses. Intereses que varian no sélo en funcién de la pos1c1on que
ocupen en el proceso sino también en funcién de la pretension ht1g1os¢12~ En
esta linea, no es factible la sumisién expresa o ticita de las partes litigantes en
aquellos litigios que tienen por objeto la indemnizacion o resarcimiento del
dano causado. La parte actora eligird un foro atendiendo a las posibilidades de
ejecutar la sentencia (criterio que en la actualidad, gracias a los sistemas con-
vencionales de reconocimiento y ejecucion de resoluciones judiciales extranjeras
ha pasado a segundo lugar23) y a la cuantia indemnizatoria que, tratindose de
una cuestion estrictamente procesal, se determina en virtud de lo dispuesto en
la lex f07'i24. La cuantia de la indemnizacién adquiere mayor importancia como
criterio para la eleccién del foro pero, frente a los intereses del demandante, cen-
tracdos en la obtenciéon del mayor beneficio econémico, se encuentran los del
demandado que le llevarin a optar por los tribunales de un Estado cuyo orde-
namiento establezca una cuantia baja en relaciéon con las indemnizaciones por
danos causados a los titulares de los derechos de autor. Con caricter general,
demandante y demandado coinciden en la eleccién del tribunal del lugar en el
que se lleva a cabo la conducta lesiva o donde se produce el dano que de ésta
se deriva. Al coincidir generalmente con el lugar del domicilio del demandado,
su eleccién por el demandante se justifica por las facilidades que ofrece en orden
a la ejecucién de la sentencia condenatoria (en el supuesto de ‘lCClOl’l de cesa-
cién) o en orden a la adopcién de las medidas cautelares solicitadas?>. Respecto
del demandado, también resulta favorecido pues su utilizacién le permite una
adecuada organizacién de su defensa procesal2

22 Sobre las acciones concedidas por los ordenamientos nacionales y su incidencia en los criterios
de atribucién de competencia vid., en el dmbito de las patentes, C. GONZALEZ BEILFUSS:
Nulidad e infraccion (...), ob. cit., pp. 198 ss.

23 Vid. A.L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZALEZ: Introduccion al Derecho internacional
(...), ob. cit., 485 y ss y la bibliografia recogida.

24 Sobre derecho aplicable al proceso, vid., per omnia, A.L. CALVO CARAVACA/]. CARRASCOSA
GONZALEZ: Introduccion al Derecho internacional privado, ob. cit., pp. 591 y ss.

25 Las medidas cautelares han adquirido una gran importancia como consecuencia de los ilicitos
cometidos a través de las nuevas tecnologias y a la introduccion de la obra protegida en el mer-
cado. El acto ilicito no se consuma en un tnico Estado, sino que son varios actos los que dan
lugar a la produccion del ilicito. La nueva realidad, caracterizada por el progreso tecnolégico,
pone de manifiesto la necesidad de establecer un sistema de proteccion ripido y eficaz y justifi-
ca el establecimiento de las medidas cautelares. Sobre la medidas cautelares, en el imbito de los
derechos de patentes vid. C. GONZALEZ BEILFUSS: Nulidad e infraccion (...), ob. cit., pp.165-
192.

26 A.L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZALEZ: Introduccion al Derecho internacional (...),
ob. cit., pp. 200.
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3.- LA CONCRECION DEL FORUM DELICTI COMISST EN NUESTRO AMBITO PROBLEMATICO.

La aplicacién de la norma recogida en el articulo 5.3. del Convenio de Brusela
en el ambito de los derechos de autor se llevard a cabo en determinados litigios
en los que, para asegurar una buena administracién de justicia y una organiza-
cién util del proceso, resulta mas beneficioso que pueda conocer del mismo un
tribunal territorialmente mas cualificado, esto es, que presente vinculos mis estre-
chos con la situacién privada internacional objeto del litigio. En esta linea, los
problemas que suscita la aplicacién del precepto citado, ampliamente analizados
por la doctrina espafiola y extranjer2127, se reproducen en relacién con la aplica-
cién del criterio atributivo de competencia previsto en el precepto citado en el
ambito de los derechos de autor.

La expresion “lugar donde se hubiere producido el hecho danoso” que el pre-
cepto utiliza, puede ser objeto de varias interpretaciones. A través de ella se
puede hacer alusién tanto al lugar en el que se lleva a cabo el acto generador del
dano, como al lugar en el que se manifiesta el resultado dafioso. La eleccién por
el demandante entre uno (lugar del hecho) y otro (lugar del dafno), cuando no
concurran lugar de accién y lugar del resultado, fue la solucién ofrecida por el
Tribunal de Justicia con ocasién del célebre asunto Bier Reinwater c. Mines de
Potasse d’Alsace’8. No obstante, no parece ser la solucion mis adecuada para los
supuestos en los que el dano se manifiesta simultineamente en el territorio de
diferentes Estados??. Ademas, en el supuesto de la lesion de los intereses del titu-
lar de los derechos de autor (esto es, los intereses del autor o del cesionario del
derecho), la incidencia del principio de territorialidad en la determinacién de los
tribunales competentes suscita importantes problemas en orden a la distincion:
lugar del dano/lugar del hecho generador.

En los litigios relativos a la infraccién de los derechos de autor, la dispersion
geogrifica de los elementos del ilicito30 obstaculiza la determinacién del tribunal
internacionalmente competente para conocer de este tipo de supuestos. La com-

27 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico privacdo
internacional: Derecho aplicable, Ciceres, 1996, pp. 122 y ss.; P. BLANCO-MORALES LIMONES,
“Mass media y Convenio de Bruselas: ;Qué tribunales pueden enjuiciar un caso de libelo inter-
nacional? Consideraciones sobre la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 7 de marzo de 1995, AS. C-68/93, Fiona Shevill y otros v. Prresse Alliance’, GJCEE, B-
107, oct. 1995, pp. 5-15

28 Vid. STJCE de 30 de noviembre de 1976, AS. 21/76, H andelswekerij G J Bier BV c. Mines de potas-
se d'Alsace, Rec. 1976, pp. 1735 y ss.

29 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico privado
internacional: (...), Ciceres, 1996, pp. 122 y ss.

30 Sobre los problemas que, en Derecho internacional privado, suscita la dispersién geogrifica de
los elementos del delito, en relacién con los atentados a la vida privada, vid. M. ESLAVA
RODRIGUEZ, Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico privado internacio-
nal:(...), ob. cit,, pp. 197 y ss; P BLANCO -MORALES LIMONES: “Comentario al articulo 5.3", en
Comentario al Convenio (...), loc. cit., pp. 119-130; /b.: “Mass media y Convenio de Bruselas: ;Qué
tribunales pueden enjuiciar un caso de libelo internacional? (....)", cit. pp. 5 y ss..
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petencia judicial internacional de los tribunales del lugar donde se ejecuta el acto
presuntamente ilicito cobra especial relevancia en el dmbito de los derechos de
autor. Tanto el principio de seguridad juridica como el principio de territorialidad
informan esta solucién. De un lado, demandante y demandado conocen previa-
mente el tribunal competente. De otro, el lugar del hecho lesivo como criterio
atributivo de competencia responde a la exigencia de conexién entre el supues-
to litigioso y el tribunal cox11petent651. Asimismo, la utilizacién de este foro favo-
rece la tutela de los intereses de las partes litigantes y los del trifico privado inter-
nacional. Responde a los fines de una buena administracion de justicia que, aten-
diendo a criterios de proximidad, requiere el establecimiento de un foro con el
que la conducta presuntamente ilicita presente vinculos estrechos32. Por dltimo,
este foro actia no sélo cuando la pretension tiene por objeto la reparacion del
dano causado, sino también cuando el demandante, ante la existencia de indicios
racionales de que el dano va a producirse, ejercita una acciéon preventiva.

No obstante, las peculiaridades de la materia que nos ocupa suscitan algunas
dificultades en orden a la utilizacion del lugar donde se realiza la conducta ilici-
ta como criterio atributivo de competencia. El desarrollo de nuevas técnicas des-
tinadas a la explotacién econémica de la creacion intelectual favorecen la reali-
zacion de conductas lesivas para los derechos de autor. Conductas que bien se
ejecutan en varios Estados simultineamente (distribucion) bien estin constituidas
por una secuencia de actos realizados en el territorio de distintos Estados siendo
uno de ellos determinante para que nazca el ilicito. Este hecho, unido a la ausen-
cia de un sistema uniforme para la proteccién internacional de los derechos de
autor y, consecuentemente, a la presencia en situaciones privadas internacionales
de ordenamientos juridicos dispares, suscitan algunos problemas en orden a la
concrecién del acto determinante del ilicito33.

En Derecho espanol, cada atentado a una de las facultades o derechos que
conforman bien el derecho patrimonial bien el derecho moral de autor constitu-
yen tipos de ilicitos diferentes34. La infraccién del derecho de distribucién se
entiende realizada en el Estado en el que se distribuye ilicitamente la obra. El
lugar donde se realiza el hecho presuntamente ilicito como foro de competencia
judicial internacional hace competente a los tribunales del Estado en el que tal
distribucion ha sido realizada. En estos supuestos, la utilizacién de este foro no
suscita mayores dificultades. Estas surgen en aquellos supuestos en los que la dis-

31 Vid. P. DE MIGUEL ASENSIO/P. JIMENEZ BLANCO: “Bienes inmateriales”, loc. cit., p. 206.

32 Vid. A.L. CALVO CARAVACA: Comentarios al Convenio de Bruselas, ob. cit., pp. 149 y ss., en espe-
cial, p. 139; M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico
privado internacional: (...)

33 A. DELGADO PORRAS: Panordmica de la proteccion civil y penal en materia de propiedacd inte-
lectual, Madrid, 1998.; ].M. GOMEZ BENITEZ/G. QUINTERO OLIVARES: Proteccion penal de los
derecybos de autor y conexos, Madrid, 1988, pp. 55-77 y 130-191.

34 D. CORDOBA PROCIA: “Competencia territorial de los juzgados y tribunales para conocer de los
ilicitos penales y civiles cometidos por medio de la prensa e imprenta”, R.G.D., 1995, nim. 608,
pp. 4887 y ss.
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tribucién se realiza en varios Estados, simultineamente, por una misma empresa
distribuidora. La necesidad de interponer tantas demandas como Estados impli-
cados perjudica a la victima. que, ademds de dar lugar a una pluralidad de pro-
cesos idénticos, puede ver mermada la tutela de sus intereses como consecuen-
cia de la diversidad de contenidos que en cada uno de los Estados implicados
tiene el derecho de autor. Para paliar los efectos negativos senialados se podria
admitir que, siendo una misma empresa demandada, el lugar en el que €sta tiene
su establecimiento principal es en el que se produce realmente la distribucion ili-
cita. Una distribucién con efectos en otros Estados. Las ventajas de esta tultima
solucién para las partes litigantes y, en general, para el trifico privado interna-
cional, son evidentes. No obstante, resulta ficticia la elecciéon para el demandan-
te desde el momento en que el Estado en el que la empresa distribuidora tiene
su establecimiento coincide con el foro del domicilio del demandado.

Mayores problemas se suscitan en aquellas situaciones privadas internacionales
en las que el hecho presuntamente ilicito estd constituido por una secuencia de
actos cada uno de ellos realizados en distintos Estados. Es el caso, por ejemplo,
de la comunicacién publica, facultad en la que mas han incidido las nuevas tec-
nologias como Internet, de creaciones intelectuales sin el consentimiento del titu-
lar del derecho. En principio, al difundir a una pluralidad de sujetos una obra sin
el consentimiento de su titular se esta infringiendo el derecho de comunicar puabli-
camente. Ante supuestos como el descrito, se entiende que el lugar donde se rea-
liza el hecho presuntamente ilicito es aquel desde el que se emite la creacion inte-
lectual. Ahora bien, si la emisién no es recibida o recepcionada, no puede decir-
se que la obra haya sido comunicada publicamente. La emision y recepcion son
actos necesarios para que se pueda hablar de comunicacién publica.

En este tipo de supuestos, constituidos por una secuencia de actos, el lugar
del acto como foro de competencia suscita algunas dificultades. Se podria inter-
poner la demanda, indistintamente, ante los tribunales del Estado desde el que se
emite o ante los tribuanles del Estado en el que se produce la recepcion de aque-
lla emision. Esta solucion resulta inadecuada para la tutela de los intereses del tra-
fico privado internacional. La inseguridad que se deriva pone de relieve la nece-
sidad de concretar cudl de los actos de la secuencia es determinante para que
nazca el ilicito. En este punto, las discrepancias entre los ordenamientos juridicos
nacionales exigen la adopcién de disposiciones a través de las cuales se armoni-
ce o unifique el régimen juridico de los derechos de autor. Inclinarse por el lugar
de recepcién no sélo da lugar a una atomizacién del proceso (tantas demandas
como Estados receptores) con el peligro que ello conlleva de cara a la diversidad
de soluciones que se pueden ofrecer en funcién de la lex loci protectionis que
resulte aplicable sino también porque es mis imprevisible. Por contra, considerar
que el acto de emisién es el hecho determinante del ilicito resulta la soluciéon mas
beneficiosa. Atendiendo a criterios de buena administracion de justicia porque
concentra el proceso, evitando la atomizacién del proceso. Para el demandante
porque, si bien en la mayoria de los casos la eleccion entre foros generales resul-
ta ficticia (porque lugar del hecho coincidird con el del domicilio del demanda-
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do) dnicamente debe interponer una demanda, su concrecién es mds facil (lugar
mas facil de conocer), recibird una Gnica solucién. Para el demandado dado que
en la mayoria de los supuestos coincidird con el lugar en el que esté domicilia-
do, permitiéndole una adecuada organizacion de su defensa procesal.

A pesar de las dificultades expuestas, esta interpretacion ha sido ofrecida por
el Tribunal de justicia en la Sentencia dictada con ocasién del asunto Fiona
Shevill. La interpretacion amplia que el Tribunal de Justicia realizé en el citado
asunto Minas de Potasio de Alsacia unida a la indeterminacién del foro del lugar
del dano y del lugar del hecho ilicito ha suscitado, como en su dia senalé la doc-
trina, algunas dificultades. Estas circunstancias han llevado al Tribunal de Justicia
a realizar algunas matizaciones en la sentencia de 7 de marzo de 1995 dictada con
ocasién del asunto Fiona Shevill. En su pronunciamiento precisa, atendiendo a las
circunstancias del supuesto litigioso (la infraccion de los derechos de la persona-
lidad mediante prensa), qué debe entenderse por lugar del dano y lugar en el que
se lleva a cabo la conducta ilicita. Por lo que hace a este ultimo, el Tribunal de
Justicia lo identifica con el lugar del establecimiento del editor de la publicacién
controvertida, en tanto que constituye el lugar del origen del hecho danoso a par-
tir del cual la difamacién se ha manifestado y difundido3>. En su decisién el
Tribunal estd identificando el lugar en el que se produce el hecho presuntamen-
te ilicito con el lugar del domicilio del demandado. La eleccién de las partes liti-
gantes para la designacién, en virtud de los foros generales del sistema de com-
petencia judicial internacional, del tribunal competente resulta ficticia

En relacién con la competencia de los tribunales del lugar en el que se pro-
duce el efecto lesivo, la sentencia Fiona Shevill también resulta novedosa. El
Tribunal de Justicia resuelve los problemas que se plantean en aquellos supues-
tos en los que el dano esta plurilocalizado. Con base en el principio de proximi-
dad, afirma que los tribunales del lugar en el que se produce el efecto lesivo, son
competentes para conocer Unicamente de los dafios causados en su territorio.
Mientras que, en relacién con los tribunales del lugar en el que se lleva a cabo la
conducta presuntamente ilicita, afirma su competencia para conocer de todos los
danos derivados del acto presuntamente ilicito. Como senalibamos, la interpreta-
cién del Tribunal de Justicia, contraria a criterios de buena administracién de jus-
ticia, obliga al demandante a interponer su demanda ante cada uno de los tribu-
nales en cuyos Estados el acto ilicito produzca efectos lesivos.

En el ambito de los derechos de autor, sin embargo, las disparidades entre los
ordenamientos presentes en un supuesto de trafico externo en orden a la con-
crecién del acto determinante del ilicito obstaculiza la aplicaciéon de la jurispru-

35 p BLANCO -MORALES LIMONES: “Comentario al articulo 5.3", en Comentario al Convenio (...),
loc. cit., pp. 119-130; Ib.: “Mass media y Convenio de Bruselas: ;Qué tribunales pueden enjuiciar
un caso de libelo internacional? (....)", cit. pp. 5y ss. M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del
derecho a la vida privada en el trdfico privado internacional: (...), cit., pp. 122 y ss.;
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dencia del Tribunal de Justicia en el asunto Fiona Shevill. La solucién requiere la
adopcion de normas que determinen en cada supuesto en qué lugar se entiende
localizado el acto presuntamente ilicito. Este foro Gnicamente actuaria en el
supuesto en el que la pretension tuviera por objeto la reparacion o indemniza-
cién del dano causado. No obstante, el principal problema se suscita en aquellos
supuestos en los que el dano se produce en varios Estados. En estos casos serd
necesario determinar si la demanda debe ser interpuesta ante los tribunales de
cada uno de los Estados afectados, de tal modo que cada uno conozca de los
danos que el acto presuntamente ilicito haya generado en su territorio. O Unica-
mente ante uno de ellos, en cuyo caso el tribunal asi designado conocerd de
todos los danos causados en los distintos Estados. En las situaciones privadas
internacionales en las que el dafo derivado de una conducta presuntamente ili-
cita se localiza en varios Estados se debe determinar si los tribunales del lugar del
dafio son competentes para conocer de todos los danos derivados del acto pre-
suntamente ilicito o, por el contrario, sélo pueden conocer de los danos acaeci-
dos en su territorio (competencia limitada de los tribunales del lugar del dafno)30.

Atendiendo a criterios de buena administracion de justicia la primera parece
la solucién mas acertada. La competencia del tribunal de uno de los Estados en
los que se produce el dafio para conocer de todos los danos derivados del acto
presuntamente ilicito evita la multiplicidad de procesos. Pero resulta contraria al
principio de territorialidad. Los derechos de autor se vinculan con el ordena-
miento del Estado que los concede y se limita a éste su dmbito de aplicacién o
alcance de tal modo que fuera de este Estado el derecho no existe3”. La territo-
rialidad exige una conexién con determinado Estado. Esta exigencia se satisface
cuando los danos se han producido en el Estado del foro. Si se generan en varios
Estados la conexion territorial exigida tnicamente se produce respecto de los
danos producidos en el Estado del foro y no respecto de los generados en otros
Estados. Salvo que se entienda que teniendo todos los dafos su origen en un
mismo hecho generador la conexion exigida se cumple. La segunda solucion, fiel
al principio de territorialidad, significa que los tribunales del lugar del dano son
competentes Unicamente para conocer de las consecuencias lesivas producidas en
su territorio. Inspirada en criterios de proximidad atribuye competencia a una
jurisdiccién que presenta una estrecha conexion con la demanda. Conexion que
si existe en relacién con los dafios producidos en su territorio. Pero no hay cone-
xion que justifique su competencia para conocer de los danos producidos en
otros Estados, ni con base en el lugar del dano ni con base en el lugar en el que
se lleva a cabo la conducta ilicita. Sin embargo, aunque ha sido la interpretacion
ofrecida por el Tribunal de Justicia en el Asunto Fiona Shevill, resulta contraria a
los fines de una buena administracién de justicia. El demandante debe iniciar un
proceso distinto ante todos y cada uno de los tribunales en cuyos territorios el
acto presuntamente ilicito haya ocasionado un perjuicio. Se producird, por tanto,

36 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico privado
internacional: (...), Ciceres, 1996, pp. 122 y ss.
37 N. BOUZA VIDAL: “Aspectos de Derecho internacional privado (....)", loc. cit., p. 240 ss.
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una atomizacién del proceso y el procedimiento destinado a la proteccion del
derecho de autor resulta mas lento y costoso para las partes litiganteSBS.

B) DESIGNACION DEL DERECHO APLICABLE.
1. Problemas en orden a la localizacién del hecho ilicito: la lex loci protectionis.

La aplicacion de nuevas tecnologias, como Internet a las creaciones intelectua-
les protegidas ha dado lugar a la proliferacién de situaciones privadas internacio-
nales que tienen por objeto la proteccion de los derechos de autor.
Tradicionalmente la carencia de un sistema uniforme y homogéneo a través del cual
se articulara la proteccién internacional de estos derechos y la incidencia de los
mismo en los intereses culturales y econdmicos de cada Estado hicieron primar
soluciones basadas en el principio de territorialidad3?. En esta linea, el articulo 10.4
Cc, norma bisica del sistema de Derecho internacional privado espafol en materia
de propiedad industrial e intelectual, designa como ley aplicable, Derecho que
debe regir aquellas situaciones, la lex loci protectionis. Es decir, la ley del pais para
el que se reclama la tutela del derecho, donde el derecho ha sido lesionado0,

La lex loci protectionis encuentra su justificacion, en dos principios basicos del
régimen de los derechos de autor: la naturaleza territorial de los derechos concedi-
dos por los ordenamientos nacionales a la persona que crea una obra (principio de
territorialidad), y el establecimiento del principio de asimilacién o trato nacional
proclamado en los convenios internacionales sobre la material. Estos derechos
actdan como incentivo para la produccion intelectual nacional y favorecen el des-
arrollo de la industria destinada a la explotaciéon de las creaciones intelectuales. La
proteccién de estos intereses publicos lleva a los legisladores nacionales, como
vimos, a adoptar un sistema de proteccién territorial, de tal modo que el derecho
de autor sélo existe en el Estado que lo concede y, por tanto, inicamente puede
ser lesionado y protegido en el territorio de este Estado y con arreglo a su legisla-
cién material. La lex loci protectionis, en tanto que ley del Estado para cuyo territo-
rio se pretende la proteccion del derecho, es aceptada como criterio basico para la
determinacién del Derecho aplicable a los supuestos de trafico externo2.

38 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: Proteccion civil del derecho a la vida privada en el trdfico privado
internacional: Derecho aplicable,, Ciceres, 1996, pp. 122 y ss.

39 M. VIRGOS SORIANO: “Comentario al articulo 10.4 Cc.”, en Comentarios (...), 1995, loc. cit., p.
595; J.D. GONZALEZ CAMPOS/M. GUZMAN ZAPATER: “Comentario a los articulos 155 a 158 LP1",
en Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, loc. cit., pp. 1853 y ss.

40 J. CARRASCOSA GONZALEZ: La propiedad intelectual (...), ob. cit., p. 171-182; N. BOUZA VIDAL:
“Aspectos de Derecho internacional privado de los contratos de transferencia de tecnologia”, en
Cursos de Derecho internacional de Vitoria Gasteiz de 1991, publicado en 1992, pp.231-269

41 P. DE MIGUEL ASENSIO/P. JIMENEZ BLANCO: “Bienes inmateriales”, (...) loc. cit., p. 205.

42 Vid., entre otros, ]. CARRASCOSA GONZALEZ: La propiedad intelectual (...), ob. cit., pp. 108 y ss;
Ibidem.: “Contratos en el sector audiovisual e informdtico”, en A.L. CALVO CARAVACA/L. FERNANDEZ
DE LA GANDARA: Contratos internacionales, Madrid, 1997, pp. 1644 y ss.; I. GUARDANS CAMBO:
“Contratos sobre transferencia de tecnologia”, en Contratos internacionales, loc. cit., pp. 15997 y ss.;
M. VIRGOS SORIANO: “Comentario al articulo 10.4 Cc.”, en Comentarios (...), 1995, loc. cit., p. 595;
J.D. GONZALEZ CAMPOS/M. GUZMAN ZAPATER: “Comentario (...)", loc. cit., pp. 1853 y ss.
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El ordenamiento designado aplicable es ficilmente localizable cuando se trata
de supuestos de trafico externo en los que coinciden el lugar en el que se lleva
a cabo el acto presuntamente ilicito con aquél en el que se produce el dano.
Situacién que, de acuerdo con el principio de territorialidacd que rige en la mate-
ria que nos ocupa, es la tnica que se podria plantear. Pero la realidad no es siem-
pre ésta, antes al contrario, en la actualidad las nuevas tecnologias fomentan la
proliferacion de situaciones privadas internacionales en las que hay varios Estados
implicados bien porque en cada uno de ellos determinada conducta produce
efectos lesivos para los derechos de autor, bien porque el acto presuntamente ili-
cito esta configurado por una secuencia de actos realizados en distintos territo-
rios. En estos supuestos 3 en los que tanto el dano como la conducta presunta-
mente ilicita no se encuentran localizados en un tnico Estado, (por ejemplo, con-
ductas que constituyen lesién del derecho a través de redes de informacién como
INTERNET). El principio de territorialidad choca, nuevamente, con las necesidades
de nuestro tiempo. Para que la proteccion sea real y efectiva, es necesario tam-
bién que supere dichas fronteras, esto es, que la proteccién de estos derechos no
se limite al territorio del Estado que los concede. Pero, ademads, la necesidad de
superar la existencia de una proteccién de los derechos de autor estrictamente
territorial también se pone de manifiesto habida cuenta de las disparidades exis-
tentes entre los distintos ordenamientos juridicos presentes en los supuestos de
triafico externo en orden a la configuracién de los derechos de autor. En virtud
del principio de territorialidad, cuando un servidor publica una pigina Web en la
que se contiene material protegido debe tener cedido los derechos de autor sobre
esa obra para todo el mundo y conocer todas las legislaciones sobre derechos de
autor. En efecto, si a su pigina Web se puede acceder desde cualquier punto del
planetay no estd concedida autorizacion del titular éste puede demandarlo con
arreglo a la legislacion del pais en el que se “distribuye o comunica al publico”
la obra protegida. Es decir, con aquélla solucién (lex loci protectionis) un servi-
dor se puede ver demandado ante los tribunales de distintos Estados (en los que
se lleva a cabo el acto presuntamente constitutivo de ilicito) que, para resolver el
litigio, actuaridn con arreglo a lo dispuesto en u legislacion interna, determinando
la licitudo o no del acto efectuado en su territorio asi como las consecuencias que
del mismo se derivan. Pero, dado que no todos los paises protegen y configuran
los derechos de autor de la misma manera puede ocurrir que frente a un mismo
acto el autor vea indemnizado su dafio en un pais pero no en otros. Es decir,
puede ocurrir que el acto realizado en Francia si sea calificado como acto ilicito
con arreglo a la legislacion francesa y el autor espafiol vea reparado el dano cau-

43 Vid. N. BOUZA VIDAL: Aspectos de Derecho internacional privado de los contratos (...), cit., p.
231 y ss; J. CARRASCOSA GONZALEZ: La propiedad intelectual (...), ob. cit.,, pp. 108 y ss., ain
mostrindose partidarios de la bilateralizacién del articulo 10.4 Cc para designar el Derecho apli-
cable a los supuestos de lesion de los derechos de autor no subsumibles en el ambito de aplica-
cion del precepto citado como consecuencia de la formulacién unilateral de la norma en el reco-
gida, estos autores afirman el recurso a la norma de conflicto del articulo 10. 9 Cc¢ para designar
el Derecho aplicable a aquellos supuestos de trifico externo relativos a la proteccion de los dere-
chos de autor en los que no existe coincidencia entre el lugar del hecho causal y el lugar en el
que aquél despliega sus efectos.
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sado. Pero, ese mismo acto, realizado en Estados Unidos, pais que adopta el sis-
tema de copyright centrado en el aspecto patrimonial del derecho, no califique
tal conducta como ilicita por lo que al autor espanol no serd indemnizado pues,
en este Estado, no se reconoce el derecho que alega.

Esta cadtica situaciéon no sélo perjudica los intereses de las partes en el proce-
so sino también los de la Red y, en general, a la Sociedad de la Informacién. Ni el
titular del derecho estard dispuesto a poner su obra en la Red ni el servidor que-
rrd “distribuir” material protegido a través de Internet. Los Estados también se
veran afectados tanto cultural como econémicamente y, en general, el mercado
globalizado. Es necesario, por tanto, adaptar la ordenacién juridica de los derechos
de autor a la nueva realidad. En esta linea, aunque las iniciativas se encuentran en
una fase incipiente, las tendencias mads claras se dirigen a la superacién del prin-
cipio de territorialidad y a la utilizacién de puntos de conexién a través de los cua-
les se pueda conectar el supuesto litigioso, la situacion privada internacional, con
el territorio de un Estado para que sea el Derecho de este ultimo el que, prote-
giendo los intereses de las partes y del mercado, regule el supuesto litigioso.

En esta misma linea, la necesidad de adoptar un sistema de proteccién inter-
nacional a través del cual se superen las dificultades a las que nos hemos referi-
do es evidente a la vista de los problemas que suscita la /ex loci protectionis como
norma de conflicto general en orden a designar el Derecho aplicable a supuestos
en los que, debido a la incidencia de las innovaciones tecnolégicas en el ambito
de los derechos de autor, el acto presuntamente ilicito o el dano se encuentran
localizados en el territorio de varios Estados simultineamente44. En primer lugar,
surgen cuestiones relacionadas con su delimitacién. Esto es, de forma semejante
a lo que ocurre en el dmbito de la lex loci delicti comissz43, se ha de especificar
si a través de aquélla se designa aplicable el Derecho material del Estado en el
que se lleva a cabo la conducta presuntamente ilicita, o la legislacion material del
pais en el que se produce el efecto lesivo. Y, en segundo lugar, entendiendo que
el lugar de proteccién se entiende localizado en el pais en el que se realiza deter-
minado acto, para localizar el ilicito, se debera concretar cudl de los actos de una
secuencia es determinante para afirmar que el mismo se ha realizado. Si, por el
contrario, se considera que la lex loci protectionis se identifica con la ley del lugar
en el que se produce el efecto lesivo, el problema surge en orden a designar, en
aquellos supuestos en los que dano se produce en varios Estados simultinea-
mente, cudl o cudles de los ordenamientos presentes resulta aplicable.

Considerando que la lex loci protectionis hace referencia a la ley del lugar en
el que se produce el efecto lesivo o dafo, no serd posible determinar el Derecho
aplicable a litigios relativos a la tutela preventiva de los derechos de autor, esto
es, a situaciones en las atn el dano no se ha producido, e igualmente, presenta

44 S.BARIATTI: “INTERNET: Aspects relatifs aux conflits de lois”, Riv. dir. int. priv. et proc., 1997 (3),
pp. 545-556.

45 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: La proteccion civil del derecho a la vida privada (...), cit., pp. 117
y sS.
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algunos inconvenientes en aquellos supuestos en los que el dano se produce en
varios Estados, los tribunales deberdn aplicar una multiplicidad de ordenamien-
tos, cada uno de los cuales, en virtud del principio de territorialidad, se limita a
regular los efectos del acto presuntamente ilicito en su territorio. En consecuen-
cia no resulta el criterio mads adecuado para lograr una proteccion efectiva del
derecho de autor presuntamente lesionado.

La lex loci protectionis entendida como ley del lugar en el que se lleva a cabo
el acto presuntamente ilicito suscita también algunos inconvenientes cuando la
conducta presuntamente ilicita de la que se derivan efectos lesivos para el dere-
cho de autor, no se lleva a cabo en un tnico Estado, sino que es el resultado de
una secuencia de actos realizados en distintos territorios nz\cionzlles46,. Como
consecuencia del cardcter estrictamente territorial del derecho y de las disparida-
des entre los ordenamientos juridicos presentes en las situaciones privadas inter-
nacionales surgen importantes problemas en orden a la concrecién del acto deter-
minante del ilicito47, sobre todo cuando nos encontramos con supuestos en los
que nos encontramos ante una secuencia de actos de tal modo que debamos
determinar cudl de los actos de la secuencia, la emisiéon o la recepcion en el
supuesto de lesion del derecho de comunicacién publica, es el determinante de
la ilicitud del acto o por el contrario, deben ser considerados cada uno de ellos
como actos que pueden constituir ilicitos perfectamente diferenciados. Teniendo
en cuenta que la emisién de una obra sin recepcion, no supone una lesiéon de los
intereses del titular del derecho de comunicacién publica 8 la solucién mayori-
tariamente aceptada confirma que nos encontramos ante una secuencia de actos
que integran una Unica conducta presuntamente ilicita.

Para designar el Derecho aplicable en situaciones privadas internacionales
como las descritas el segundo paso consistird en concretar cudl o cuiles de los
actos que conforman la secuencia es el determinante para afirmar si realmente
existe o no infraccién del derecho de autor. En este punto, el principio de terri-
torialidad que informa el sistema de Derecho internacional privado en el ambito
de los derechos de autor, unido a las disparidades entre los ordenamientos pre-

46 Vid. M. ESLAVA RODRIGUEZ: La proteccion civil del derecho a la vida privada (...), cit., pp. 117
y ss.

47 Por ejemplo, si se ante los tribunales espanoles (en virtud bien de la sumisién expresa o tdcita de
las partes litigantes, bien del foro del domicilio del demandado) la proteccion de los derechos de
un autor sobre determinacda obra frente a la reproduccion inconsentida por su autor en un Estado
A, y su posterior distribucion, igualmente sin previa autorizacion, en los Estados C y D. Un segun-
do supuesto podria enunciarse del siguiente modo: Se demanda ante los tribunales espanoles la
proteccion de los derechos de autor frente a la emisidn inconsenticla en distintos Estados A, B y
C, llevada a cabo por empresas que captaron la obra protegida cuando la misma era emiticla, con
la previa autorizacion del titular del derecho, en el Estado X.

48 Siguiendo las directrices comunitarias, tras la reforma operada en 1996, ésta ha sido la solucion
adoptada en el articulo 20.3 LPI. En esta misma linea ha sido redactado el articulo 1 de Loi nam.
97-283, du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des direc-
tives du Conseil des Communautés Européennes nim. 93/83 du 27 septembre 1993, et 93/98 du
29 octobre 1993
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sentes en un supuesto de trifico externo, dificultan seriamente la busqueda de
una respuesta. Y ello porque con arreglo a dicho principio el derecho sélo puede
ser lesionado en el Estado que lo concede, de tal modo que, cabria entender que
cada uno de los Estados en los que se lleva a cabo algunos de los actos de la
secuencia aplicard su legislacion material interna para determinar si la actuaciéon
llevada a cabo en su territorio constituye o no una infracciéon del derecho de
autor. Asi entendido, dificilmente se puede concretar cuil es el hecho de la
secuencia determinante de la infraccion.

2. Iniciativas adoptadas en orden a la regulacién juridica de los derechos de
autor.

Las consideraciones que anteceden ponen de relieve la necesidad de adoptar
soluciones en este sector. Para ello, parece que la via mds apropiada es la adop-
cién de normas materiales especiales de origen internacional, convencional o ins-
titucional. No obstante, los intereses que subyacen a la regulacion de los dere-
chos de autor dificultan en gran medida la consecucién de aquella finalidad. En
su lugar, se han propuesto algunas medidas, en distintos foros, que tratan de sol-
ventar los problemas a los que venimos haciendo referencia. Las propuestas, aun-
que no exentas de dificultades se han dirigido a designar como Derecho aplica-
ble a situaciones privadas internacionales relativas a la tutela de los derechos de
autor, bien la ley del pais en el que radica el servidor donde esta puiblicada la
Web (pais de carga); bien la legislacion material del pais donde se produce el
dano (entendido como domicilio de la victima) e incluso la lex fori, esto es, la ley
del pais cuyos tribunales conocen del asunto9.

De otra parte, la necesaria superacién del principio de territorialidad también
se ha puesto de manifiesto como consecuencia de la introduccién de las creacio-
nes intelectuales protegidas a través de los derechos de autor en el mercado, cir-
cunstancia que ha originado importantes consecuencias en el sistema de Derecho
internacional privado. Asi, la incidencia de los principios de ordenacion del mer-
cado comunitario, supone algunos cambios en relaciéon con el Derecho aplicable
a los litigios que tienen por objeto, con base en la legislacién material estatal,
oponer el derecho de autor frente a la comercializacién en determinado Estado
del producto que incorpora la obra protegida. En este tipo de litigios, se propo-
ne la aplicacién cumulativa de los ordenamientos con los que el supuesto pre-
sente vinculos estrechos. Esto es, la ley del lugar para el que se reclama la pro-
teccion y la ley del pais de origen de la mercancia. Ahora bien, la ausencia de
armonizacién y, consecuentemente, la presencia en un supuesto de trifico exter-
no, de ordenamientos juridicos con sistemas muy dispares en cuanto a la confi-
guracion juridica de los derechos de autor, también puede afectar negativamente
a la plena realizacién de la libre circulacién de mercancias.

49 J. CARRASCOSA GONZALEZ, “Propiedad intelectual e industrial”, en A.L. CALVO CARAVACA y
OTROS, Derecho internacional privado, Volumen II, Granada, 2000, pp. 401 y ss.
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Tanto en el marco de la OMC como en el dmbito comunitario se han ido ela-
borando disposiciones a través de las cuales se pretende la bisqueda de un equi-
librio entre los intereses publicos y privados que subyacen a la proteccion de los
derechos de autor. De un lado, los intereses del Estado que concede el derecho
manifestado en la necesidad de proteger la industria nacional y el progreso cul-
tural y cientifico de su pais, asi como los del mercado en el establecimiento de
un mercado unica regiclo por los principios de libre circulaciéon de mercancias,
libre prestacion de servicios y libre competencia. De otro, los del titular del dere-
cho en el respeto a la integridad de la obra, el reconocimiento de la paternidad
de la misma y en la obtencién de los beneficios que al mismo reporta la explo-
tacién econdémica de la obra protegida.

La proteccion territorial de los derechos de autor ha sido cuestionada por las
disposiciones comunitarias y, en especial, por la doctrina del agotamiento que
actia como mecanismo para adoptar los derechos exclusivos de dmbito territorial
a los objetivos de la Comunidad, determinando la validez y eficacia de las legis-
laciones nacionales. Con arreglo a esta teoria, la distribucion o puesta a disposi-
cion del publico a través de la venta de mercancias que incorporan la obra pro-
tegida por el titular o un tercero autorizado da lugar a la inoponibilidad del dere-
cho®V. Asf entendido, para que se produzca el agotamiento de los derechos de
autor Unicamente se requiere que el producto en cuestion haya sido comerciali-
zada licitamente en su pais de origen que, en términos de libre circulacién de
mercancias, coincide con el pais de exportacion. Si en aquel pais el bien que
incorpora la creaciéon intelectual se obtuvo de manera licita, el titular del derecho
en el Estado en el pais de importaciéon no puede oponerse a que un tercero lo
comercialice cuando él mismo o un tercero con su consentimiento lo introdujo en
el mercado. Por el contrario, de no concurrir el consentimiento de su titular, éste,
con base en el derecho de autor que le concede su legislaciéon nacional, puede
impedir la comercializacion del producto. En definitiva, Ginicamente cuando la
mercancia ha sido comercializada ilicitamente, segin las disposiciones legales del
Estado de origen, el titular del derecho de autor podrd impedir que el producto
sea comercializado en otro Estado, el de proteccion. En este ultimo supuesto, se
entiende que el derecho de autor no ha sido agotado y, por tanto, su titular puede
hacerlo valer frente a la comercializacién del producto, en tanto que acto pre-
suntamente ilicito, en virtud del cual se lesiona el derecho de autor. La razén ulti-
ma de esta doctrina se encuentra en la necesidad de adaptar al mercado comu-
nitario el ambito de proteccion de los derechos sobre propiedad industrial e inte-
lectual. Se pretende mantener la vinculacién de estos derechos con el mercado
nacional pero, el desarrollo de los intercambios comerciales sobre productos que
incorporan obras protegidas entre diferentes paises, requiere que se amplie el vin-
culo, es decir, que la vinculacién con estos derechos no se limite al territorio del
Estado que lo concede, sino a todo el mercado comunitario.

50 Vid. SSTJCE de 9 de abril de 1987 dictada con ocasién del As.402/85, Basset c. Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), Rec. 1987, pp. 1747-1771.; As. 158/86, Warner
Brothers Inc. y Metronome Video ApS c. Erik Viuff Christiansen, Rec. 1988, pp. 2605-2631.
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En Derecho internacional privado, la aplicacién de la doctrina del agotamien-
to a los derechos de autor supone si no una superacion del principio de territo-
rialidad que rige esta materia, si da lugar a algunos cambios en cuenta a sus efec-
tos, a su significado. Con arreglo a aquél principio, cada Estado reconoce y pro-
tege el derecho que el mismo concede. Como consecuencia de la incidencia de
las normas comunitarias, la Comunidad se considera como tnico territorio vy,
desde el momento en que se introduce determinado producto en el mercado
comunitario se entiende que el objeto especifico del derecho de autor ha sido
satisfecho y, consecuentemente, se produce al agotamiento del derecho exclusi-
vo que recae sobre el bien al mismo incorporado. Consecuentemente, la realiza-
cién de actos de explotacion en otro Estado miembro, distinto de aquél en el que
nace el derecho, que, en principio, debido a la existencia de derechos exclusivos
limitados al territorio del Estado que lo concede, estaria prohibida, no podrd ser
calificada como un acto lesivo contra los derechos de autor.

En el sector del Derecho aplicable esta doctrina supone que para determinar si
el derecho que se pretende hacer valer ha sido agotado o no se han de tomar en
consideracion actos realizados en el extranjero. Es decir, el tribunal ante el que se
demanda la proteccion del derecho de autor frente a la comercializacion por un ter-
cero de un producto que incorpora la obra protegida, con el fin de calificar la con-
ducta presuntamente ilicita, deberd, comprobar si el derecho que se pretende hacer
valer estd o no agotado, o, lo que es lo mismo, si la mercancia se obtuvo licitamente
en el Estado de exportacion. Para ello, el 6rgano judicial, no sélo aplicara la lex loci
protectionis, que en el supuesto con la ley del Estado de importacion, sino que tam-
bién deberd tomar en consideracién el Derecho material de un Estado extranjero
no reclamado por la norma de conflicto del foro, esto es, el del Estado en el que
se ha realizado el acto de explotacién en virtud del cual se produce el agotamien-
to del derecho. De tal modo que, si el titular del derecho en el Estado de importa-
cién consintié la comercializacién de su obra en otro Estado, pais de origen, no
podri invocar su derecho exclusivo para impedir que un tercero comercialice el
producto en cuestién en el territorio del Estado de importacion.

En virtud de la doctrina del agotamiento del derecho el acto de explotacion lle-
vado a cabo en el territorio de cualquier Estado miembro, esto es, la comerciali-
zacion del producto en un Estado distinto de aquél en el que nace el derecho, no
constituye una lesién del derecho. Solucién muy diferente a la que se obtendria
si, en detrimento del principio de libre circulacién de mercancias, se hiciera pre-
valecer sin limites la proteccién de los derechos exclusivos de autor concedidos
por las legislaciones estatales. En este dltimo supuesto, la aplicacion de la ley del
Estado de proteccion, en el que se pretende la comercializaciéon del producto, nos
conduciria a calificar la actuacién del tercero como un acto ilicito a través del cual
se lesiona el derecho subjetivo de autor concedido por una legislacién nacional.

Pero el principio comunitario del agotamiento de los derechos de autor no
tiene los mismos efectos en el dmbito de la libre circulacion de mercancias que
en el de la libre prestacion de servicios. En este ultimo supuesto, que es el que
ahora nos ocupa porque el ejercicio del derecho de comunicacién publica, el que
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mas afectado resulta por las nuevas tecnologias como Internet, es un servicio en
el sentido del articulo 60 TCE, la emisién en un Estado miembro de una creaciéon
intelectual, no supone el agotamiento del derecho. Su objeto especifico no ha
sido satisfecho. Por tanto, si el derecho de comunicacién publica no se entiende
agotado una vez realizada la primera emisién de determinada obra, el autor
puede impedir que un tercero la retransmita en otro Estado miembro sin su con-
sentimiento. En este Gltimo supuesto, esto es, cuando un tercero emite la obra,
sin consentimiento de su titular, desde un Estado para su recepcion en el territo-
rio de otros Estados, también miembros, la proteccién de los intereses del titular
del derecho y, en general, del mercado, exige la busqueda de una respuesta a tra-
vés de la cual se determine el ordenamiento que debe regir la situacién descrita.

La solucién es distinta en funcién, de un lado, de los Estados implicados, esto
es, si ambos son o no miembros de la Unién Europea, y, de otro, del mecanismo
a través del cual se haya realizado la comunicacién publica de la obra protegida.
Se requiere, en primer lugar, precisar qué acto, el de emisién o el de recepcion,
es el determinante para entender efectuada la comunicacion publica. Asi, si se
entiende que es la emisién, habiendo consentido el titular del derecho su reali-
zacién, no podria impedir la recepcion en otros Estados. Sin embargo, si se
entiende que la comunicacion publica de la creacion intelectual se realiza en el
Estado de recepcién (teoria de la comunicacién)>1, aunque el titular del derecho
haya prestado su consentimiento para emitir en determinado Estado, puede impe-
dir la recepcién de tal emisién en un Estado distinto de aquél. Esta Gltima hipo-
tesis (pais de recepciéon) suscita importantes problemas en orden a la determina-
cioén del Derecho aplicable derivados, de un lado, del cardcter estrictamente terri-
torial de los sistemas de proteccién nacionales en virtud del cual sélo se protege
el derecho en el Estado que lo concede. Y, de otro, debido a la presencia de
varios Estados de recepcion, cuya legislacion resultaria aplicable si, como vimos,
la lex loci protectionis es la norma de conflicto general adoptada tanto en el sis-
tema convencional como en la mayoria de los sistemas de Derecho internacional
privado de origen estatal. De tal modo que el tribunal ante el que se plantea la

51 De acuerdo con esta teoria, también denominada Teoria Bogsch, partiendo de un concepto
amplio de comunicacién puablica, en concreto el previsto en el articulo 11 del Convenio de Berna,
se entiende que la comunicacion de las creaciones intelectual objeto de proteccion se produce
desde el momento en que la obra queda a disposicion del publico, independientemente de que
la misma haya sido efectivamente recibida. Asi entendido, para determinar la ilicitud del acto y
sus consecuencias se deberd aplicar, no sélo la legislacién material del Estado en el que se lleva
a cabo la emision, sino también las disposiciones de todos aquellos Estados en los que se pudie-
se recibir la obra. Frente a esta teoria, la de la emisién propugna que el acto determinante del ili-
cito es la emision, la introduccién de senales. Es por tanto, la ley de este Estado la que resulta
aplicable para regir los litigios relativos a la proteccion del derecho de autor lesionado por este
acto. Las ventajas que presenta esta Gltima tesis, que parece haber sido la adoptada en el articu-
lo 20 LPI, se refieren tanto a la mayor seguridad juridica que ofrece como al hecho de que a tra-
vés de ella se simplifica el proceso. De otro modo, la aplicacién de las legislaciones de los dis-
tintos Estaclos implicados supone hacer una prolongacién innecesaria del proceso, que resultaria
mds costoso y dilatado en el tiempo.
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demanda, para determinar la ilicitud o no del acto, deberi aplicar todos y cada
uno de los sistemas estatales de proteccién de los derechos de autor en los que
la emision fue recibida.

En orden a la bisqueda de instrumentos juridicos adecuados para la protec-
cién de los derechos de autor ante las nuevas técnicas de las telecomunicacio-
nes>? se mantuvieron tres tesis. La primera de ellas defendia la aplicacién de la
ley del pais en el que tenia lugar la emision de las sefales hacia el satélite. La
segunda abogaba por la aplicacion de la ley del pais en el que tuviese su sede el
organismo radiodifusor. Y, por ultimo, una tercera en virtud de la cual en cada
pais de “cobertura” del satélite se protegerd el derecho de autor con arreglo a su
propia legislacion material (teoria de Bogsch). Finalmente, uno de los principios
adoptados por el Comité de Expertos en 1986 fue la designaciéon como Derecho
aplicable de la ley del pais de emisién de las senales y la ley de los paises de
cobertura del satélite; y, en caso de diferencia en el grado de proteccién se afir-
ma la aplicacién de la legislaciéon que la prevea en mayor nivel®3.

La solucién adoptada por la Directiva para la proteccion de los derechos de
autor y derechos afines en el dmbito de la radiodifusién>4 ha consistido en deli-
mitar en qué Estado miembro se produce el acto de comunicacién??. Lo que, en
el plano conflictual, significa que la lex loci protectionis hace referencia a la apli-
cacion de la ley del lugar en el que se produce el hecho presuntamente ilicito. Se
entiende que el acto de comunicacién, del que se derivan responsabilidades, se
produce en el Estado miembro en el que se introducen las senales hacia el saté-
lite, y no en los Estados en los que se recibe (éstos podian ser calificados como
lugares en los que el hecho presuntamente ilicito produce sus efectos o, dicho
con otras palabras, Estados en los que se produce el dafio). Por tanto, el lugar en
el que se produce el acto presuntamente ilicito es el Estado en el que se lleva a
cabo la emisién de las sefales hacia el satélite. Y, con arreglo a su legislacién
material interna se determinard la existencia o no de un hecho ilicito y las con-
secuencias que del mismo se derivan. La Directiva 93/83 evita, asi, la aplicacion
acumulativa de varios ordenamientos nacionales a un tnico acto de emisién0.

M. BOTANA AGRA: “El régimen de la Directiva 93/83/CEE sobre los derechos de autor y afines
en el dmbito de la radiodifusion via satélite”, en AA.VV. Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor
Aurelio Menéndez, Tomo 1, Introduccion y titulos valor, pp. 708-729; F. RIVERO HERNANDEZ:
“Comentario a la Seccion Segunda, Derechos de explotacion, articulos 17-23 LPI”, en R. BERCO-
VITZ RODRIGUEZ-CANO (dir.) Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual, Madrid, 1989, pp.
319-442.

53 M. BOTANA AGRA: “El régimen de la Directiva 93/83/CEE (....)", loc. cit., pp. 713-714.

54 Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinacion de determi-
nadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los de autor en el dmbi-
to de la radiodifusién via satélite y de la distribucion por cable. DOCE L, niim. 248, de 6 de octu-
bre de 1993.

Articulo 2 Directiva 93/83/CEE, cit.

M. BOTANA AGRA: “El régimen de la Directiva 93/83/CEE (...)", loc. cit., pp. 724.

La television en Europa, Boletin de Derecho las Comunidades Europeas, 1988, Extraordinario 2,
pp. 245ss.
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La ley del lugar de emisién, en tanto que ley del lugar en que se reclama la pro-
teccion y donde se produce el hecho lesivo, en la mayoria de los supuestos no
coincide con la ley del o de los Estados en los que se recibe la obra, y es la Gnica
aplicable para determinar la existencia del derecho y la licitud o ilicitud del acto.
La obra de un espanol representada en la televisién espafniola con consentimien-
to de su titular no suscita dudas atin cuando su recepcién se realice en distintos
paises. Ahora bien, cuando esa misma obra es emitida en otro Estados miembro
sin consentimiento del autor, éste no puede alegar su derecho, concedido por la
legislacion material espafola, las normas de ese Estado, en tanto que /ex loci pro-
tectionis determinaran la ilicitud o no del acto asi como las consecuencias que del
mismo se derivan. Si aquélla normativa reconoce y protege el derecho invocado,
y considera que el mismo ha sido lesionado, el demandante puede prohibir la
realizacion de la actividad o servicio de que se trate. Si, por el contrario, y como
consecuencia logica de la diversidad de los sistemas presentes en un supuesto de
trifico externo, el ordenamiento designado aplicable no reconoce el derecho
invocado por el demandante, éste vera desprotegidos sus intereses. Supuesto que
se producird cuando la emisién en cuestion se lleve a cabo en el territorio de un
tercer Estado, no comunitario.

De otro lado, las peculiaridades se refieren a los mecanismos utilizados para
llevar a cabo actos de comunicacion publica mds alld de las fronteras del Estado
en el que nace el derecho. Se entiende que el acto de emision no sélo comprende
la primera emisién sino también la transmisién por hilo o cable de las senales
sonoras. La posible lesion de los derechos de autor tanto en el Estado de prime-
ra emisién (pais de origen) como en los paises receptores justifica que en este
supuesto el titular del derecho pueda impedir con base en el mismo dicha emi-
sién. Por lo que se refiere a la difusion directa de programas por radio fuera de
las fronteras nacionales la existencia de derechos exclusivos no ha planteado gra-
ves problemas. Este hecho es debido, principalmente, a que se entiende que la
emision es el Gnico acto determinante para la aplicacién del principio de territo-
rialidad de este derecho. Sélo cuando la emisién se produzca fuera de determi-
nado territorio el titular del derecho puede hacerlo valer frente a dicha emision,
impidiéndola. De tal modo que, cuando el autor ha autorizado a determinada
emisora para difundir una emisién en determinado pafs, no puede invocar su
derecho para oponerse a que esta emisora lo difunda en las regiones fronterizas
de otro Estados, pues se entiende que en este Gltimo no hay emisién sino recep-
ci6én. Cuando la comunicacién publica se lleva a cabo entre distintos Estados,
algunos de los cuales no son Estados miembros, la solucién es diferente. La teo-
ria de la emision cede>”.

La aplicacion de la ley del lugar en el que se produce el hecho presuntamen-
te constitutivo de ilicito encuentra justificaciéon en la necesidad de proteger tanto
los intereses del Estado en el mantenimiento de un cierto orden en su territorio y

57 J.C. ERDOZAIN LOPEZ/F. RIVERO HERNANDEZ: “Comentario al articulo 20 L.P.L.", en
Comentarios (..), loc. cit., pp. 408 y ss.
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de las personas implicadas que actian en ese Estado conforme a sus normas,
como los intereses del Derecho internacional privado por la certidumbre y la pre-
visibilidad que aporta a las situaciones de trifico externo que se suscitan®8. Pero,
ademads, esta solucion favorece los intereses del mercado comunitario en el esta-
blecimiento de un criterio homogéneo para la protecciéon de los derechos de
autor en su territorio.

58 ESLAVA RODRIGUEZ; M:: La proteccion civil del derecho a la vida privada (...), ob. cit., pp. 117-
118.
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