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I. INTRODUCCION

Los derechos de propiedad intelectual han sido desde sus origenes territoria-
les. Como sabemos, tienen su antecedente inmediato en los privilegios conce-
didos tras la invencién de la imprenta a los impresores-libreros para que pu-
dieran explotar en exclusiva durante cierto tiempo las obras que editaban y
recuperar de esta manera los costes de impresién. En la propia naturaleza del
privilegio, otorgado de forma discrecional por el soberano, residia su caracter
territorial. Con el advenimiento del Estado moderno, el centro de gravedad del
monopolio sobre las creaciones intelectuales se desplazé de los editores a los
autores', y lo que era un privilegio se convirtié en un derecho, reconocido por
el legislador de forma abstracta por el mero hecho de la creacién®. Ello no su-
puso, sin embargo, la pérdida del caracter territorial de dichos monopolios. Se
consideraba que la propiedad sobre los bienes inmateriales fruto de una acti-

! Por mas que esta alteracién viniera motivada por el propio interés de los libreros, quienes para
justificar su monopolio frente a los defensores de la libertad de imprenta recurrieron al derecho
de propiedad sobre la obra, que, correspondiente a los autores como resultado de su trabajo per-
sonal, adquirian aquéllos derivativamente.

2 Para un estudio sobre la evolucién histérica del derecho de autor, vid. Marco MoLiNa, J.,
«Bases historicas y filoséficas y precedentes legislativos del derecho de autor», ADC, 1994, pp.
121 y ss.
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vidad creativa era atribuida por el Estado a los autores con efectos tinicamen-
te dentro del territorio estatal’.

Si el caracter territorial de la propiedad intelectual no plante6 excesivas difi-
cultades al principio, dado que la circulacién de las obras se desarrollaba en
espacios reducidos, con el tiempo y los avances de la técnica surgio el fené-
meno de la explotacién transfronteriza de las creaciones intelectuales (inicial-
mente en entornos analégicos), y con ello, los primeros problemas de derecho
internacional privado. Una misma creacién podia estar protegida en un Estado
pero no en el vecino®. E incluso en caso de ser objeto de derechos exclusivos
en maultiples paises, la titularidad y el contenido de éstos podian diferir.
Conflictos similares se resolvian de forma diversa segin la Ley que se aplica-
ra. Pongamos por ejemplo el coloreado de una obra audiovisual por parte del
productor sin el consentimiento del director-realizador. De acuerdo con el de-
recho estadounidense, trataindose de una obra hecha por encargo, la condicién
de autor recae sobre el productor, titular en consecuencia del copyright y legi-
timado para autorizar el coloreado de la pelicula, como ejercicio de su dere-
cho de adaptacion, no pudiendo invocar el director derecho moral alguno para
oponerse a esta practica, habitual por otro lado. Conforme al Derecho francés,
en cambio, el productor es un mero cesionario de los derechos patrimoniales,
mientras que el director, como uno de los coautores de la obra audiovisual, os-
tenta los derechos morales, razén por la cual podra negarse a que se difunda
una versién coloreada de su pelicula. Hasta aqui no hay dificultad alguna. La
explotacién de la obra cinematogréafica estd sometida a limites distintos en am-
bos paises, de modo que lo permitido en uno estd prohibido en otro.
Supongamos ahora, introduciendo un elemento supranacional, que una televi-
sién francesa quiere radiodifundir la versién coloreada de una pelicula en blan-
co y negro cuyo pais de origen son los Estados Unidos, realizada con el con-
sentimiento del productor pero no del director principal’®. Si aplicamos la Ley
norteamericana, dicha explotacién es licita. Si, por el contrario, optamos por
la Ley francesa, la comunicacién puablica de la obra alterada supondria una le-
sién del derecho moral de sus autores. ¢(Qué ley elegimos? ¢La ley del pais de
origen, por ser alli donde se filmé y divulgé por primera vez la pelicula, o la
ley del pais donde es objeto de explotacién, en aplicacion estricta del principio
de territorialidad?

Si ya en los entornos analégicos supuestos como el que he planteado a modo
de ejemplo resultaban tremendamente problematicos desde la perspectiva te-

3 La tendencia a considerar territoriales los derechos de propiedad intelectual es mayoritaria, aun-
que no falta alguna opinién universalista que pretende la proteccién de las obras conforme a una
unica ley con independencia del lugar donde se explote (vid. KoumanTtos, G., «Sur le droit interna-
tional privé du droit d’auteur», Il Diritto di Autore, 1979, pp. 617 y ss.).

4 Por ejemplo, por aplicar cada uno un criterio distinto de originalidad, o contemplar una diferente
duracién de los derechos, o en el caso de que alguno exceptuara de la proteccién autoral la obra
objeto de litigio (como puede ocurrir si se trata de una obra de arte aplicado).

5 Estos son, de hecho, los antecedentes facticos de uno de los pleitos franceses mas famosos y dis-
cutidos de los tltimos tiempos en materia de propiedad intelectual, el caso Huston (sentencia de
la Cour de cassation de 28 de mayo de 1991, RIDA, n.° 149, julio de 1991, p. 197).
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rritorial de los derechos de propiedad intelectual, con el desarrollo de los en-
tornos digitales la cuestién se ha vuelto practicamente irresoluble. Y es que
casar unos derechos territoriales con una estructura global, carente de fron-
teras, como es internet, es poco menos que una utopia sin una armonizacién
legislativa a nivel internacional. Piénsese que en casos como el descrito al me-
nos sabemos cual es el pais de origen de la obra (en principio, el pais de su
primera publicacién) y cudl el pais (o los paises) en el que se explota, cues-
tiones que permanecen oscuras cuando la obra se divulga a través de su pues-
ta a disposiciéon del publico en internet, donde la informacién es accesible
desde todo el mundo®. Imaginemos, por ejemplo, que, en lugar de una obra
cinematografica que se emite por television, se trata de un videoclip divulga-
do a través de un servidor de internet situado en Espafa, una versién alte-
rada del cual se pone a disposiciéon del publico mediante otro servidor ubi-
cado en Australia y al que se tiene acceso desde cualquier ordenador del
planeta. En Espafia, la comunicacién publica de un videoclip modificado sin
la autorizacién de sus autores podria violar su derecho a la integridad de la
obra si hubiera perjudicado sus legitimos intereses o menoscabado su repu-
taciéon. En Australia, sin embargo, en primer lugar la condicién de autor re-
caeria sobre el productor y, ademas, careciendo los autores de las aportacio-
nes de derechos morales sobre su creacidén, sé6lo podria considerarse
infringido, en su caso, el derecho patrimonial de aquél’. En fin, la obra au-
diovisual puede ser contemplada en cualquier otro pais, y su derecho de pro-
piedad intelectual puede conducir, a su vez, a resultados diversos. ¢Aplicamos
la ley espafiola, como ley del pais de origen, si es que puede ser calificada
como tal? ;O la ley del lugar de explotacion de la obra? ¢Y cudl es éste?
¢Australia, como pais donde la obra se pone en linea, por ser alli donde se
encuentra el servidor a través del cual se pone la obra a disposicién del pu-
blico? ¢O todos y cada uno de los paises desde los que se puede acceder al
sitio web que contiene el videoclip?

¢ En este sentido, la Comisién Europea, en el Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afi-
nes en la sociedad de la informacion, Documento COM (95), 382 final, 19 de julio de 1995, p.
38, ha declarado que uno de los problemas mas importantes relacionados con la explotacion
de las creaciones intelectuales en los entornos digitales es la determinacién de la ley aplicable.
El modo de enfrentarse a este problema en la actualidad es a través de la teoria clasica del con-
flicto de leyes, que conduce a la aplicacién por parte del tribunal competente de sus propias
normas de conflicto con el fin de determinar qué ley debe regir el caso por tener puntos de co-
nexiéon maés significativos con el mismo. Para muchos autores, no obstante, seria aconsejable
lograr una armonizacién de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, de modo
que, con independencia de la ley que resulte aplicable, el caso pueda ser resuelto en términos
similares. En términos similares se habia manifestado la delegaciéon alemana ya en la
Conferencia diplomatica de 1883 que desembocaria en el Convenio de Berna, apuntando la po-
sibilidad de sustituir el tradicional principio de trato nacional por el establecimiento de un de-
recho de propiedad intelectual internacional aplicable a todos los paises contratantes, propuesta
que fue rechazada (cfr. GinsBurg, J. C., «International copyright: from a «bundle» of national
copyright laws to a supranational code», Journal of the Copyright Society of the U.S.A., n.° 47,
2000, p. 268).

7 Obvio voluntariamente, en este momento, que el CB, del que son parte en la actualidad tanto
Francia y Estados Unidos como Espafa y Australia, reconoce unos derechos morales minimos a
los autores en paises distintos del pais de origen de la obra, y en concreto los de paternidad e in-
tegridad.
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Otro ejemplo: imaginemos que una base de datos creada en Inglaterra y que
ha requerido una importante inversién econémica es protegible en el Reino
Unido tanto por el derecho de autor (en aplicacién de la teoria del skill and la-
bor, por ser el resultado de una actividad laboriosa de su autor que manifies-
ta un talento y una habilidad que no estan al alcance de cualquiera) como por
el derecho sui generis. Esa base de datos es puesta en linea por una persona
domiciliada en Madrid a través de un servidor situado en los Estados Unidos
sin contar con los consentimientos de su autor y su fabricante. Resulta que en
Estados Unidos, donde no existe el derecho sui generis y donde el criterio de
originalidad se basa en la creatividad (aun cuando baste un nivel minimo), y
no en el mero trabajo cualificado (la doctrina del sweat of the brow fue expre-
samente rechazada por la Corte Suprema en el caso Feist®), la citada base de
datos no es protegible. En otros paises, como Espafia, la base de datos no cons-
tituye una obra original, pero su contenido puede tutelarse a través del dere-
cho sui generis. Si la demanda se interpone en Espafia, como pais del domici-
lio del demandado, ¢qué legislacién aplicaran nuestros tribunales? ¢La
britanica, la estadounidense o, distributivamente, las leyes de todos los paises
desde los que pueda accederse a la base de datos?

En las préximas paginas intentaré responder a estas preguntas conforme a las
disposiciones legales y convenios internacionales vigentes, partiendo de la pre-
misa de que, como ya he anticipado, no hay una solucién perfecta. Comenzaré
por analizar la norma de conflicto prevista por nuestro Cédigo civil, para re-
ferirme a continuacién al tratamiento de la cuestién en los tratados interna-
cionales en materia de propiedad intelectual de los que Espafa es parte.
Después de dedicar unas reflexiones a las especialidades que presenta el dere-
cho moral en este ambito, me centraré en la determinacién de la ley aplicable
a las supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual que se
producen en internet.

II. LA LEY APLICABLE PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Cuando un tribunal espafiol se enfrenta a supuestos relacionados con la pro-
piedad intelectual como los citados o similares, que presentan puntos de co-
nexién con varios paises, lo primero que tiene que hacer es averiguar qué ley
es la aplicable’. La solucién a esta cuestién partird de lo dispuesto en el arti-
culo 10.4 del Cédigo civil, que regula cémo se determina la ley aplicable para
la proteccion de los derechos de propiedad intelectual e industrial. El precep-
to contempla dos proposiciones: primero, la preferencia de los convenios in-

8 Cfr. Feist Publications, Inc. Contra Rural Telephone Service Co., 111 S. Ct. 1282 (1991). En rela-
cién con la posible tutela de una guia de teléfonos, que finalmente neg6, establecié que toda obra
requiere un elemento creativo siquiera minimo para ser objeto de copyright.

? Cfr. articulo 12.6, parrafo primero, del Cédigo civil, segtin el cual «[1]Jos Tribunales y autoridades
aplicaran de oficio las normas de conflicto del derecho espafol», de acuerdo con las cuales deter-
minaran cudl es la ley que rige el caso.
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ternacionales en la designacién del derecho a aplicar; segundo, la operacion del
principio de territorialidad en defecto de norma de conflicto convencional®. La
primera de estas proposiciones no plantea ninguna dificultad. Simplemente
afirma el caracter subsidiario de la norma de conflicto establecida por la se-
gunda, ya que sélo se acudira a ella cuando no resulte aplicable ninguno de los
tratados o convenios internacionales en materia de propiedad intelectual o in-
dustrial de los que Espafia es parte. Es a esta segunda proposicion a la que voy
a prestar una mayor atencién.

1. LA NORMA DE CONFLICTO DEL ARTicULO 10.4 DEL CODIGO CIVIL

Establece el articulo 10.4 una norma unilateral que contiene el ambito de apli-
cacion territorial de la Ley espafola. Esto significa que, interpretada de ma-
nera literal, nos indica cuando rige nuestra Ley nacional, pero no la ley que
tienen que aplicar nuestros tribunales cuando no es la espafiola. Ahora bien,
como es ilégico que se otorgue competencia judicial a los érganos jurisdiccio-
nales espafioles'' y se vean éstos imposibilitados para resolver el caso por fal-

' E] articulo 10.4 delimita de esta manera el 4ambito territorial de la aplicacién de la ley espafio-
la, pero no el ambito material ni el personal, que se concretan en las leyes especiales de patentes,
marcas y propiedad intelectual (cfr. ViRcos Soriano, M., «Las cosas y los derechos reales», en
GonzALEz Campos J. D. y otros, Derecho internacional privado. Parte especial, 6.* ed., Eurolex, Madrid,
1995, p. 275).

! Para determinar cuando son competentes los tribunales espafioles recurrimos a la LOPJ y a los
Convenios relativos a la competencia judicial y a la ejecucion de las resoluciones judiciales en ma-
teria civil y mercantil, hechos en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (creado al amparo del ar-
ticulo 220 del Tratado constitutivo de la Comunidad Econémica Europea) y en Lugano el 16 de
septiembre de 1988 (convenio celebrado entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas
y los Estados miembros de la Asociacién Europea de Libre Cambio). En concreto, se aplicaran los
Convenios cuando el demandado esté domiciliado en un Estado que forme parte de los mismos, y
la LOPJ cuando no sea asi (por ejemplo, si su domicilio se encuentra en los Estados Unidos). El
articulo 22 de la LOPJ regula cuando son competentes los tribunales espafioles en el orden civil,
estableciendo su competencia general cuando el demandado tenga su domicilio en Espafia o cuan-
do las partes se hayan sometido expresa o tacitamente a los juzgados o tribunales espafioles, y su
competencia especial por razén de la materia en relacién con las obligaciones extracontractuales,
entre las cuales se encuentran las que surgen normalmente con motivo de la infraccién de los de-
rechos de propiedad intelectual, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio es-
pafiol o el causante del dafio y la victima tengan su residencia habitual comuin en Espafa, en este
dltimo caso con independencia del lugar donde se haya producido el dafio. Los Convenios de
Bruselas y Lugano conducen a resultados similares. En defecto de sumisién expresa o tacita de las
partes —cfr. articulos 17 y 18 de ambos—, establecen como foros competentes concurrentes el ge-
neral del domicilio del demandado —cfr. articulos 2— vy el especial del lugar donde se produjo el
hecho dafioso —cfr. articulos 5.3—, pudiendo optar el demandante por cualquiera de ellos. La cues-
tién es determinar dénde se entiende producido el hecho dafioso cuando la infraccién de los de-
rechos de propiedad intelectual tiene lugar a través de internet. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas ha declarado que en los casos en que el dafio se causa en un Estado pero
sus efectos se manifiestan en otro, la victima puede elegir entre cualquiera de los dos foros (vid.
sentencia de 30 de noviembre de 1976, caso Bier contra Minas de Potasa de Alsacia, Recueil de la
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, 1976, 2. parte, p. 1735). El mis-
mo Tribunal de Justicia, en relacién con el supuesto atentado contra el derecho al honor de una
persona a través de un articulo periodistico difundido en varios Estados, ha facultado al perjudi-
cado para interponer demanda contra el editor de la publicacién difamatoria bien ante los tribu-
nales del Estado miembro del Convenio donde tiene aquél su establecimiento habitual por la to-
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ta de norma material que lo regule, se ha apreciado una tendencia bien a bi-
lateralizar a través de la analogia el principio territorial en que se basa la nor-
ma del articulo 10.4'2, bien a sustituirlo por la norma bilateral del articulo 10.9
del Cédigo civil, que designa como aplicable la ley donde se realizé la activi-
dad danosa en relaciéon con las obligaciones extracontractuales, cuando con-
forme al primero la ley espafiola no resulta aplicable'.

Como he adelantado, el articulo 10.4 acoge el principio de territorialidad en re-
lacién con la proteccién de los bienes inmateriales'®. Dispone, en concreto, que
«[1Jos derechos de propiedad intelectual e industrial se protegeran dentro del
territorio espafiol de acuerdo con la ley espanola (...)». Esto significa que los
derechos de propiedad intelectual se rigen por la lex loci protectionis®, es de-
cir, la ley del pais para el que se reclama la proteccién'®. En el ambito de la

talidad de los dafios sufridos, bien ante los tribunales de cada Estado miembro donde la publica-
cién hubiera sido distribuida y donde se hubiera menoscabado su reputacion, exclusivamente por
los danos padecidos en dicho pais (vid. sentencia de 7 de marzo de 1995, caso Fiona Shevill con-
tra Presse Alliance S.A., Recopilacion de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de
Primera Instancia, Parte I, 1995 vol. 3/4, p. 415). Estas soluciones me parecen trasladables al en-
torno de las redes digitales.

12 Vid. FERNANDEZ Rozas, J. C. y SANCHEZ LORENZO, S., Derecho internacional privado, Civitas, Madrid,
1999, p. 617; Carrascosa GoNzALEZ, J., «Derechos reales», en Cavo CARAVACA y otros, Derecho inter-
nacional privado, vol. I, Comares, Granada, 1998, p. 548; GuzMAN ZAPATER, M., «Comentario a los
articulos 145-148 de la LPI», en Comentarios al Cddigo civil y Compilaciones forales, dirigidos por
ALBALADEJO, M. y Diaz ALABART, S. t. V, vol. 4-B, Edersa, Madrid, 1995, pp. 1049-1050; MICHINEL Ar-
vAREZ, M. A., «La propiedad intelectual en el plano internacional: Ley aplicable al derecho de au-
tor», Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la informacion (perspectivas de
derecho civil, procesal, penal e internacional privado), ed. Comares, Granada, 1998, p. 175.

3 Cfr. Garau Juanepa, L., «Las fuentes espafiolas en materia de ley aplicable a la responsabilidad
por ilicito civil», en La responsabilidad internacional: aspectos de derecho internacional piiblico y de-
recho internacional privado (XIII Jornadas de la Asociacién Espafiola de Profesores de Derecho
Internacional y Relaciones Internacionales), Facultad de derecho de la Universidad de Alicante,
1989, pp. 429 y 433.

" Que el legislador espafiol se haya decantado por el principio de territorialidad no quiere decir
que no haya otras soluciones posibles en el Derecho comparado. Por ejemplo, en Portugal, el ar-
ticulo 48.1 del Cédigo civil establecia que el derecho de autor se regiria por la Ley del lugar de la
primera publicacién de la obra o, cuando no estuviera publicada, por la ley personal del autor, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislacion especial. Esta norma, contraria al principio de territo-
rialidad, ha sido sustituida por el articulo 63 del Cédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
de 1985, que segun, OLIVEIRA ASCENSAO, J. DE, Direito de autor e direitos conexos, Coimbra Editora,
1992, p. 43, establece la competencia exclusiva de la ley portuguesa. En Grecia, el articulo 67 de
la Ley de derechos de autor, derechos conexos y materias culturales de 1995 establece que el de-
recho de autor sobre las obras publicadas se regira por la ley del Estado donde la obra se hizo ac-
cesible al publico licitamente por primera vez, la cual regulara la titularidad del derecho, su obje-
to, su contenido, su duracién y sus restricciones.

!5 Cfr. GonzALEZ CaMPos y GUZMAN ZAPATER, «Comentario a los articulos 155-158, cit., p. 2282; CaLvo
CARAVACA, A. L. y Carrascosa GoNzALEz, J., Conflictos de leyes y conflictos de jurisdiccion en internet,
Colex, Madrid, 2001, p. 121; Carrascosa GoNZALEZ, J., La propiedad intelectual en el Derecho inter-
nacional privado espariol, Comares, Granada, 1994, p. 114; Bonpia RoMAN, en RODRIGUEZ TAPIA y
Bonbia ROMAN, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, cit., p. 581. Esto es asi asumiendo la
bilateralizacién del precepto.

16 E] tenor literal del precepto, aunque parece mas préximo a la lex loci protectionis, no descarta
la lex fori como norma a aplicar a los conflictos atinentes a los derechos de propiedad intelectual.
Optar por la lex fori implicaria que el tribunal competente ante el que se planteara la demanda
aplicaria su propia legislacién material para resolver el litigio. Sin embargo, considero que no pro-
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propiedad intelectual por tal se entiende el lugar donde tiene lugar el acto de
explotacion del derecho sobre el bien inmaterial o su supuesta infraccion.

Lo que no precisa el articulo 10.4 es qué regula exactamente la lex loci protec-
tionis: si todas las cuestiones relativas a los derechos exclusivos, incluidas su
existencia, contenido y titularidad, o tnicamente su proteccién frente a in-
fracciones. En el Derecho comparado existen dos formas de interpretar el prin-
cipio de territorialidad. Una concepcién estricta del mismo conduce a afirmar
que existen tantos derechos de propiedad intelectual independientes sobre una
misma obra como Estados, de modo que la obra protegida en un pais puede
no estarlo en otro, pudiendo variar incluso el titular de los derechos sobre ella
o el contenido de éstos. Desde un punto de vista mis moderado, el principio
de territorialidad significa que, aunque la propiedad intelectual sobre una obra
es Unica en todo el mundo, determinada por la ley de su pais de origen, es re-
conocida y protegida en cada Estado conforme a su propia ley nacional'’. Como
luego veremos, el Convenio de Berna permite a los Estados miembros optar
por una u otra interpretacion.

La tesis moderada, que parece haberse impuesto en Francia y Estados Unidos'®,
resulta muy atractiva por las nada desdefiables ventajas précticas a las que con-

cede esta interpretacién por varias razones, de las que ahora sélo destacaré una. Nuestro legisla-
dor, en los articulos 9 a 12 del Cédigo civil, ha tratado de establecer normas de conflicto que de-
signan como ley aplicable aquella que tiene una relaciéon mas significativa con el litigio, sea o no
la ley espafiola, que matiza con la excepcién de orden publico contenida en el articulo 12.3 (no se
aplicara la ley extranjera cuando resulte contraria al orden publico espafol). Salvo en el supuesto
del articulo 10.4, en ningun caso se aprecia una opcioén del legislador por la lex fori, que puede no
tener mas vinculacién con el caso que el hecho de que el demandado viva en el pais del foro. En
consecuencia, creo que una interpretacion sistematica del articulo 10.4 debe llevarnos a entender
que se refiere al pais para el que se reclama la proteccién, y no tanto al pais donde (=ante cuyos
tribunales) se reclama dicha proteccion. Frecuentemente coincidiran uno y otro, pero no tiene por
qué ser asi.

7 Vid. Patry, W., «Choice of law and international copyright», American Journal of Comparative Law,
n.° 48, verano de 2000, pp. 392-396.

' En Francia, por ejemplo, sefiala EpeLman, B, «Applicable legislation regarding exploitation of co-
lourized US films in France: The «John Huston» case», en IIC, n.° 23, 1992, pp. 631 y 635, que la ten-
dencia doctrinal y jurisprudencial mayoritaria es entender que la existencia del monopolio sobre los
derechos de explotacion de una obra se rige por la Ley de su pais de origen, si bien a su ejercicio se
le aplica la ley del Estado donde se reclama la proteccion, con las matizaciones derivadas, en su caso,
de la excepcion de orden publico (vid. sentencias de la Cour de cassation de 22 de diciembre de 1959,
en D., 1960, Jurisprudence, p. 93; de 15 de diciembre de 1975, en Rev. Crit. Dr. Int. Pr., 1976, p. 515;
de 15 de octubre de 1979, en Rev. Crit. Dr. Int. Pr., 1980, p. 744; de 7 de abril de 1998, en RIDA, n.°
177, julio de 1998, p. 255; de 20 de marzo de 2001, RIDA, n.° 189, julio de 2001, p. 357; o la senten-
cia de la Cour d'appel de Paris de 14 de marzo de 1991, en RIDA, n.° 149, 1991, p. 231). En los Estados
Unidos, la sentencia en el caso Itar-Tass Russian News Agency contra Russian Kurier Inc., 153 F.3d 82
(2™ Cir.,, 1998) —resefiada en pe. i., n.° 2, mayo-agosto de 1999, p. 131—, sefialaba que la titularidad
y la naturaleza del copyright, como derecho de propiedad que es, ha de regirse por la ley del Estado
con el que tanto las partes como el objeto del derecho tengan una relacién mas significativa, que en
el caso concreto era la del pais de origen de la obra y nacionalidad de las partes, mientras que para
asegurar su proteccién se aplica la ley donde tuvo lugar la infraccién (vid. en la misma linea la reso-
lucién del caso Shaw et al. contra Rizzoli International Publications Inc, 51 U.S.P.Q.2d 1097 (SDNY,
1999) —resenada en pe. i., n.° 3, septiembre-diciembre de 1999, p. 184—. En el mismo sentido, la sec-
cion 104A(b) de la Copyright Act, segin la redaccion otorgada tras la transposicion del Acuerdo AD-
PIC, senala que la titularidad de derechos sobre determinadas obras extraidas del dominio publico
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duce. No parece descabellado considerar que en relacién con la propiedad in-
telectual sobre una obra'’ determinados aspectos permanecen invariables sea
cual sea el territorio para el cual se reclama la proteccién. En primer lugar, si
la obra es o no protegible. El autor que crea y publica una obra en un deter-
minado territorio lo hace conociendo (o pudiendo conocer) qué tutela va a me-
recer. Por ello, no deja de resultar llamativo que si la obra es libremente apro-
piable en su pais de origen pueda posteriormente su autor hacer valer derechos
de propiedad intelectual en otros Estados®; o a la inversa, que siendo tutela-
ble en su pais de origen, sea de explotacién libre en otras naciones.

(que, siendo su pais de origen un Estado miembro de la Organizacién Mundial del Comercio o del
Convenio de Berna, habian caido en el dominio publico, por ejemplo, por no cumplir las formalida-
des exigidas por la Copyright Act) recae en el autor o titular originario de los derechos conforme a la
ley del pais de origen (aunque lo que la norma pretendia, mas que determinar la ley aplicable a estos
casos, era evitar que los cesionarios de los derechos sobre estas obras pudieran reclamar el copyright
renacido en detrimento de sus propios titulares originarios). No faltan resoluciones, sin embargo, que
aplican el principio de territorialidad tanto a la proteccién frente a la infraccién como a la propia exis-
tencia del copyright -vid. Hasbro-Bradley contra Sparkle Toys, 780 F.2d 189 (2d Cir. 1985), declarando
protegibles en los Estados Unidos los disefios de unos juguetes que no se tutelaban en su pais de ori-
gen, o Bridgeman Art, Inc. contra Corel, Inc., 25 F. Supp. 2d 191 (SDNY 1999), aplicando la ley esta-
dounidense para determinar si unas fotografias publicadas por primera vez en el Reino Unido y re-
producidas en una péagina web canadiense, desde donde se habian hecho accesibles en Nueva York,
eran objeto de copyright-, e incluso que aplican la ley estadounidense en detrimento de la ley del pais
de origen para determinar al titular de los derecho, como las de los casos Sygma Photo News, Inc.
Contra Globe International, Inc., 616 F.Supp. 1152 (S.D.N.Y., 1985) -la publicacién inconsentida en los
Estados Unidos de unas fotografias realizadas por el fotégrafo de la casa real britanica se rige por la
ley estadounidense, que se aplica también para determinar quién es el titular de los derechos-, Autoskill,
Inc. contra National Education Support Systems, Inc., 994 F2d 1476 (10th Cir. 1993) —determina la ti-
tularidad del copyright sobre un programa de ordenador cuyo pais de origen es Canada de acuerdo
con la legislacion estadounidense, si bien el demandante no habia cumplido los requisitos exigidos
por la ley procesal del foro para que se aplique una ley extranjera—, Dae Han Video Productions con-
tra Kuk Gong Oriental Food, 19 U.S.P.Q.2d 1294 (D. Md. 1990) —en relacioén con la infraccién en los
Estados Unidos de los derechos sobre varios programas de televisiéon coreanos pertenecientes a pro-
ductores también coreanos, rechaza el argumento de los demandados de que la titularidad del copy-
right debia regirse por la ley coreana—. En esta linea, en un voto particular concurrente con la sen-
tencia de la Corte Suprema en el caso Quality King Distributors, Inc. contra L'Anza Research
International, Inc., 523 US 135 (1998), el juez Ginsburg declaraba la territorialidad de la proteccién
que dispensa el copyright, afirmando que los derechos otorgados por la Copyright Act estadounidense
no se extienden mas alla de las fronteras de los Estados Unidos. Asi lo ha declarado también la Oficina
del Copyright, para la cual no existe un derecho de propiedad intelectual internacional que protege au-
tomaticamente la obra de un autor en todo el mundo, sino que la proteccién frente al uso inconsen-
tido de la obra en un pais concreto depende basicamente de la ley nacional de ese Estado (cfr. U.S.
CopYRIGHT OFFICE, Circular 38A International copyright relations of the United Estates, 1999, p. 7, dispo-
nible en la pagina web <http://www.loc.gov/copyright/circs/circ38a.pdf>). Estas diferencias que pueden
existir entre los distintos ordenamientos ha llevado a ScHonNING, P., «Applicable law in transfrontier
on-line transmissions», RIDA, n.° 170, 1996, p. 41, a afirmar que deberia armonizarse a nivel inter-
nacional la norma de conflicto aplicable para regular las cuestiones relativas a los derechos de pro-
piedad intelectual.

Y Aunque aludo tinicamente a la obra con el fin de aligerar la exposicién, estas apreciaciones son
igualmente vélidas para otros objetos de la propiedad intelectual, como las interpretaciones o eje-
cuciones, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales, las emisiones, las fotografias, las pro-
ducciones editoriales protegibles o el contenido de las bases de datos sobre el que puede recaer el
derecho sui generis.

2 Vid., por ejemplo, la sentencia de la Corte de Apelacién del Segundo Circuito estadounidense en
el caso Hasbro Bradley, Inc. contra Sparkle Toys, Inc., 780 F.2d 189 (2d Cir. 1985). Se trataba de
unos disefios para juguetes creados en Japén, donde por su propia finalidad comercial carecian de
proteccion a través de la propiedad intelectual. Los disefios fueron copiados en Estados Unidos y
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Un segundo aspecto que podria interesar mantener invariable es la titularidad
de los derechos. Aunque todos los ordenamientos nacionales se basan inicial-
mente en el principio humanista de la creacién, de modo que el titular origi-
nario de los derechos sobre una obra es su creador, difieren cuando se trata de
obras complejas en las que participan varios creadores y, sobre todo, en las
obras hechas por encargo. No todas las legislaciones conciben igualmente las
obras en colaboracion, ni prevén la categoria de obras colectivas, por ejemplo.
Sabido es, asimismo, que existen sistemas diversos de atribucién de derechos
sobre las obras audiovisuales®. Por otro lado, algunos paises otorgan al em-
pleador de forma originaria los derechos sobre las obras que realicen sus em-
pleados en cumplimiento del contrato laboral, lo que no ocurre en otros. Que
los titulares de los derechos puedan variar de un pais a otro crea inseguridad
en el trafico internacional de las creaciones intelectuales. Aquellos interesados
en la explotacién de una obra no saben con quién tienen que contratar para
obtener una cesién de derechos licita. En el caso de obras creadas al amparo
de contratos de trabajo o de obra, el empleador o el comitente poco previsores
pueden encontrarse con sorpresas a la hora de proceder a su explotacién in-
ternacional, por no beneficiarse en otros Estados de la titularidad originaria de
derechos o de las cesiones legales o presuntas que prevé la legislacion del pais
de origen de la obra®®. O a la inversa, el autor que ha cedido expresamente los
derechos patrimoniales sobre su obra tinicamente en el pais de origen de la
misma puede verse obligado a soportar que se explote sin su consentimiento
(y sin remuneracién) en otro territorio donde los derechos corresponden ori-
ginariamente a un tercero. Estos problemas se evitan si entendemos que la ti-
tularidad de los derechos se rige por la ley del pais de origen de la obra, con
independencia de cuél sea el Estado para el que se reclama la proteccién®.

distribuidos los juguetes realizados conforme a los mismos. La Corte de Apelacién, basandose en
el estricto principio de territorialidad, entendi6 que aunque los disefios no fueran protegibles en
su pais de origen, si eran objeto de copyright conforme a la legislacién norteamericana.

21 Al respecto Scuack, H., «Urheberrechtsverletzung im internationalen Privatrecht», en GRUR Int.,
1985, pp. 523-525 propone la aplicacién de la lex originis, que incluso considera compatible con el
Convenio de Berna a efectos distintos de la autoria —cfr. Scuack, Urheber- und Urhebervertragsrecht,
Mohr Siebeck, Tiibingen, 1997, pp. 375 y 378—. Otros autores, como HoSSELIN-GALL, M., Les con-
tracts d’explotaition du droit de propriété littéraire et artistiqué, GLN Joly, Paris, 1995, p. 290, ante
la ocasional dificultad de fijar el pais de origen de una obra cinematografica, optan por la ley del
Estado donde la obra fue producida o donde el productor tiene su sede. VAHRENWALD, «Copyright
and International contracts concerning audiovisual works: freedom of contract v. State of protec-
tion», Entertainment Law Review, 1998, p. 265, cita la posibilidad de aplicar la ley del contrato de
produccién a cuestiones con las que guarda alguna relacién, como la titularidad inicial de los de-
rechos o su transmisibilidad, aunque critica esta hipétesis porque puede conducir a que la parte
contractual mas fuerte imponga a los creadores la ley aplicable que a ella méas le beneficie.

22 Piénsese que estas cesiones presuntas suelen tener un ambito territorial restringido. Asi, en
Esparia, conforme al articulo 51 del TRLPI, a falta de pacto escrito los derechos patrimoniales so-
bre las obras creadas en virtud de una relacién laboral se presumiran cedidos al empleador en ex-
clusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual de éste, de modo que si el
empresario opera exclusivamente en Espana, por ejemplo, los derechos se presumiran cedidos sé6lo
para el territorio espanol. Esta interpretacion esta en consonancia con el articulo 43.2 del TRLPI,
que limita al &mbito territorial del pais donde se haya realizado la cesion el alcance de ésta a fal-
ta de mencién al respecto.

# Vid. GINsBURG, J. C., «Ownership of electronic rights and the private international law of copy-
right», Columbia-VLA Journal of Law and the Arts, invierno de 1998, pp. 168-170.
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En tercer lugar, favorece también el trafico juridico el que una tnica ley, la del
pais de origen de la obra, determine el contenido del derecho de propiedad in-
telectual que ostenta su titular. De poco serviria que una ley tnica designara al
titular de los derechos sobre una obra si la misma ley no regulara el conteni-
do de tales derechos.

En cambio, hay otros aspectos de la proteccién de una obra que en todo caso,
aun cuando se defiendan tesis territorialistas mas moderadas, deben regirse
por la ley del pais donde se explota la obra o se ha producido la supuesta in-
fraccion. Me refiero al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual vy,
sobre todo, a los limites a los mismos. En efecto, los titulares de los derechos
de propiedad intelectual estdn obligados a tolerar ciertas utilizaciones de sus
obras que, de no existir estas excepciones, requeririan su consentimiento.
Dichos limites se justifican por imperfecciones del mercado que imposibili-
tan a los autores o sus cesionarios el control de las reproducciones de sus
obras por los particulares (caso de la excepcion de copia privada) o por ra-
zones de interés general (por ejemplo, el derecho de cita). En la medida en
que quien se beneficia de estos limites a los derechos de propiedad intelec-
tual es el propio publico®, la norma que debe regularlos ha de ser la mas proé-
xima a los usuarios que se han servido de la obra de una forma cuya licitud
se discute, por ser la que pueden conocer. Asi, no es en absoluto razonable
que quien utiliza la obra de una manera amparada por una excepcién reco-
nocida en el pais donde dicho uso tuvo lugar sea declarado responsable de
una infraccién de los derechos de propiedad intelectual del autor de la obra
porque la ley del pais de origen de la misma no contemplaba limite al dere-
cho de autor equivalente.

Esta concepcién moderada, sin embargo, en mi opinién no puede ser acogida
en nuestro ordenamiento. Un primer argumento en contra de su adopcién es
que el principio de territorialidad aparece formulado conjuntamente y sin dis-
tincién para los derechos de propiedad intelectual e industrial, mereciendo
idéntica interpretacion en ambos casos. En relacion con la propiedad indus-
trial, tanto la existencia como el contenido y el titular de los derechos exclusi-
vos se determinan independientemente para cada Estado. Las marcas, las pa-
tentes y los modelos de utilidad deben encontrarse registrados segiin lo
establecido por la legislacion espafiola para su proteccién en nuestro pais, prue-
ba evidente de que opera el principio de territorialidad en sentido estricto: exis-
ten las marcas, patentes y modelos de utilidad que el Estado espafiol concede
formalmente®. Aunque los derechos de propiedad intelectual surgen por el

** Ya sea pasivo, compuesto por los que se limitan a disfrutar de la obra, o activo, integrado por
aquellos usuarios que utilizan la obra protegida en su propia actividad creativa.

% En el caso de las marcas, excepcionalmente pueden protegerse pese a no estar registradas,
siempre que sean notoriamente conocidas en nuestro pais (vid. articulos 6.2.d) y 34.5 de la
nueva Ley de marcas, Ley 17/2001, de 7 de diciembre). La territorialidad se infiere en este
caso no de un acto formal de concesién del derecho exclusivo, sino de la exigencia de noto-
riedad en nuestro pais. Similares apreciaciones son vélidas en relacién con los nombres co-
merciales, a los que se aplican mutatis mutandis las normas de la Ley relativas a las marcas
—cfr. articulo 87.3—.
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mero hecho de la creacién®, sin requerir mayor formalidad?’, debemos enten-
der que también existen y son protegibles en Espafa porque los concede el
Estado®. Es el ordenamiento espafiol el que determina cuando una obra cum-
ple los requisitos para ser objeto de derechos exclusivos en nuestro territorio,
y por ello mismo podria proteger obras que carecen de tutela en sus paises de
origen y viceversa®.

Un segundo argumento a favor de considerar que el articulo 10.4 del Cédigo ci-
vil se decanta por una concepcién estricta del principio de territorialidad es que
la escisién entre existencia, titularidad y contenido del derecho de propiedad in-
telectual, materias regidas por la ley del pais de origen de la obra, y proteccién
y limites del mismo, regulados por la ley del especifico pais donde aquélla se ex-
plota, es artificiosa. Ignora por un lado que el régimen de tutela de los derechos
de propiedad intelectual debe ser unitario. Por ejemplo, el nivel de proteccién
que un ordenamiento concede a una obra estd en funcién, normalmente, de los
requisitos que exige para que constituya objeto de propiedad intelectual. Asi, en
algunos paises los presupuestos para proteger una obra se dan con facilidad vy,
en consecuencia, la protecciéon que se dispensa a los autores es relativamente es-
casa; mientras que en otros ordenamientos es mas dificil cumplir las exigencias
para que una obra sea objeto de propiedad intelectual, concediéndoles una tute-
la mas amplia en contrapartida®. Si en un supuesto de explotacién internacio-
nal de una obra aplicamos la ley del pais de origen para la existencia del dere-
cho y la lex loci protectionis para el alcance de la proteccién, estariamos mezclando

% O de la interpretacién o la ejecucién realizada por el artista, o de la primera fijacién de una gra-
bacién sonora o audiovisual, o de la emisién o transmision efectuada por la entidad de radiodifu-
sién, o de la fijaciéon de la fotografia, o de la edicién en ciertos casos, o de la fabricacién de una
base de datos.

*" Precisamente esta caracteristica de los derechos de autor es lo que permite que en algunos
Estados se conciba su caracter territorial de forma méas moderada.

2 E] que no se exija ninguna formalidad para la proteccién de las creaciones intelectuales se debe
por un lado a razones de politica legislativa y, por otro, al cumplimiento de las obligaciones asu-
midas por el Estado espafiol mediante los tratados internacionales en materia de propiedad inte-
lectual de los que es miembro.

2 El legislador espafiol, por ejemplo, ha desechado la fijacién como requisito para la proteccién
de una obra en nuestro pais. Tal y como dice el articulo 10.1 del TRLPI, pueden ser objeto de pro-
piedad intelectual las creaciones originales expresadas a través de un medio intangible. En los or-
denamientos anglosajones, en cambio, es habitual la exigencia de fijacién para que una obra pue-
da ser objeto de copyright. Asi, mientras que un discurso que no haya sido fijado no se protegera
en los Estados Unidos, si podra ser tutelado en nuestro pais. El tinico requisito que se desprende
de los articulos 1 y 10 del TRLPI para la proteccién de una obra es que sea original. Pero dadas
las distintas concepciones de originalidad imperantes en el Derecho comparado, puede ocurrir que
la obra considerada original en otro pais no lo sea en el nuestro, y viceversa. Por ejemplo, en el
Reino Unido no se exige que la obra tenga alguna dosis de creatividad, sino que basta con que sea
el resultado de un trabajo esforzado y cualificado del autor (doctrina del skill and labor). En Espaiia
hay discusién sobre si la obra debe ser original en términos objetivos (novedad) o subjetivos (ma-
nifestacion de la personalidad del autor), pero lo que parece claro es que exige algtin grado de cre-
atividad, por minimo que sea. En Alemania, por ultimo, para la proteccién de una obra se ha re-
querido tradicionalmente que alcance una determinada altura creativa (Gestaltungshdhe), nivel al
que puede no llegar una obra protegida conforme al TRLPI espafiol.

30 Cfr. PLENTER, S., «Choice of law rules for copyright infringements in the global information
Infraestructure: A never-ending story?», European Intellectual Property Review, 2001, pp. 316-317.
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sin sentido dos regimenes que atienden a circunstancias diversas, lo que nos po-
dria llevar a resultados no deseados®'. Por otro lado, y relacionado con lo ante-
rior, los mismos argumentos que sirven para apoyar la aplicacion de la ley del
pais de origen a cuestiones tales como la existencia o la titularidad del derecho
valdrian también para defender que idéntica ley regulara otros aspectos tales
como su duracién, sus limites o el alcance de la proteccién®. Porque si de lo que
se trata es de facilitar el trafico dotdandole de seguridad juridica a través de la de-
signacién de una ley tinica que se aplique a la obra donde quiera que se explo-
te**, ¢qué nos impide afirmar que dicha ley debe regir todas las cuestiones rela-
tivas a los derechos de propiedad intelectual sobre aquélla? Piénsese que si
decimos que la existencia y la titularidad de los derechos debe regularse por la
ley del pais de origen, seria l6gico predicar lo mismo de su contenido, como ya
he dicho, pero también de su duracién®, de sus limites®, de su transmisibilidad®
y, en definitiva, de todos los aspectos sustantivos de la proteccién de la propie-
dad intelecual. Y es evidente que algunas de estas cuestiones, como por ejemplo
las excepciones, deben regirse por la lex loci protectionis.

Por ultimo, la aplicacién de la ley del pais para el que se reclama la proteccion
es coherente con la funcién social que desempefian los derechos de propiedad
intelectual. A través de esta institucién se fomenta la creacion, incentivando a
los autores para desarrollar su actividad literaria, artistica o cientifica median-
te la concesion de derechos exclusivos sobre las obras resultantes que pueden
ejercitar o ceder percibiendo las correspondientes remuneraciones. Para alcan-

31 Otorgar poca proteccién a una obra que cumple con creces los requisitos de protegibilidad o, a
la inversa, proteger en exceso una obra apenas original, que si se tutela en su pais de origen es
porque el alcance de esa proteccién es muy restringido.

3 Cfr. Lucas, A., «Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits
connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», Colloque de I'Ompi sur le droit internatio-
nal privé et la propriété intellectuelle, Ginebra, 30-31 de enero de 2001, § 43.

* Ello sin olvidar que en los entornos en linea no siempre es facil determinar el pais de origen de
una obra que no hubiera sido publicada previamente, lo que viene a diluir la seguridad juridica
que se pretende obtener con estas teorias.

* La duracién, como el contenido del derecho, es corolario de su propia existencia. Al respecto, y para
obras que queden fuera del &mbito de aplicacién del Convenio de Berna, el articulo 160.4 del TRLPI
establece que su plazo de proteccién sera el mismo que el otorgado en el pais de origen de la obra,
sin que en ningun caso pueda exceder del previsto por la legislacién espafiola. Este precepto es tam-
bién prueba de que nuestro legislador se ha decantado por el principio territorial en sentido estricto.
Aunque atiende a la ley del pais de origen para determinar la duracién de los derechos de autor, la
utiliza simplemente como criterio para concretar el plazo de proteccién de las obras que quedan fue-
ra del ambito del Convenio de Berna. Es decir, el derecho sobre estas obras existe en Espafia porque
asi lo dispone el ordenamiento espafiol (y si la obra es protegible conforme al derecho espaiiol), y le
otorga una duracién idéntica a la que tendria en el pais de origen. Ello explica que a renglén segui-
do establezca de forma unilateral, como tope a la duracién de la proteccién prevista por la ley del pais
de origen, el plazo de proteccién previsto por la ley espafiola. Normas similares se encuentran en re-
lacion con los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores, realizadores de meras fotografias y
editores y las entidades de radiodifusién —cfr. articulos 161.4, 162.3 y 163.3 del TRLPI, que toman
como referencia la ley nacional del titular del derecho—.

* Los limites a las facultades que integran el derecho de autor configuran su contenido, por lo que
deberian regirse por la misma ley.

* Si la titularidad originaria de los derechos se rige por la ley del pais de origen, también debe re-
gularse conforme a ésta la posibilidad de alterar dicha titularidad.
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zar estos fines de acuerdo con sus propias necesidades y circunstancias, cada
Estado reconoce derechos de propiedad intelectual en su territorio con el al-
cance que estima pertinente®’. Por ejemplo, tal y como ya he sefialado, puede
optar por otorgar una tutela amplia a obras que satisfagan unos requisitos de
proteccién muy rigurosos, o bien por establecer unos criterios de protegibilidad
menos estrictos disponiendo en contrapartida un menor nivel de proteccién.
Desde el punto de vista de la titularidad y el contenido de los derechos, razones
de politica legislativa pueden llevar a favorecer la posicién de los inversores en
detrimento de los autores. Por ejemplo, en los sistemas anglosajones se fomen-
ta la creacién atribuyendo la titularidad originaria del copyright al empresario
que posibilita la realizacién de una obra (al empleador o al comitente). En cam-
bio, en los sistemas continentales se concede originariamente los derechos so-
bre las obras hechas por encargo a sus creadores, aunque es frecuente que la
propia Ley contemple cesiones presuntas de tales derechos al empresario que
esta detras. La cuestion incide sobre el alcance del propio derecho de propie-
dad intelectual. Asi, en los Estados Unidos, pais de por si reacio a reconocer de-
rechos morales a los autores, no se concede a los creadores de obras hechas por
encargo facultades extrapatrimoniales, sin duda sobre la base de que el primer
copyright sobre la misma pertenece al empleador o al comitente, cuya inversién
debe ser protegida mediante la concesién de derechos exclusivos que no se en-
cuentren limitados por los derechos morales de los autores. En cambio en las
legislaciones de tradicién juridica continental los autores de obras hechas por
encargo conservan en todo caso sus facultades morales sobre sus creaciones. Si
aplicaramos la ley del pais de origen de la obra a estas cuestiones, resultaria que
el pais para el que se reclama la proteccién tendria que reconocer a una perso-
na unos derechos que su propia legislacién desconoce o, al contrario, negarle
unos derechos que, en idénticas circunstancias, su ley concede. Lo mismo ocu-
rre con el plazo de proteccién o las excepciones. Los monopolios sobre las cre-
aciones intelectuales constituyen limites a las libertades de expresion y creacion,
que a su vez fomentan el debate democratico. Es 16gico, en consecuencia, que
tengan una duracién concreta y que se establezcan excepciones a los mismos
amparadas en el interés general. Ahora bien, en qué medida se restrinjan estos
derechos exclusivos es una cuestion que debe determinar cada pais para su pro-
pio territorio, en atencién a sus propias particularidades® *°.

3 Vid. AustiN, G. W., «Social policy choices and choice of law for copyright infringement in cy-
berspace», Oregon Law Review, n.° 79, otofio de 2000, p. 580 y pp. 603 y ss., analizando cémo las
diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual se deben a razo-
nes de politica legislativa que no pueden ser desdefiadas y defendiendo, en consecuencia, la apli-
cacién estricta del principio de territorialidad.

3 Para TorremaANs, P. L. C., «The law applicable to copyright: which rights are created and who
owns them?», RIDA, n.° 188, abril de 2001, pp. 43 y 49, la existencia y el contenido del derecho de
propiedad intelectual se determina por la ley del pais para el que se reclama la proteccién por
constituir una limitacién de la libre competencia en ese Estado. En cambio, de forma un tanto pa-
raddjica en mi opinién, considera que la atribucién de la titularidad de los derechos debe regirse
Unicamente por la ley del pais de origen de la obra, con el fin de que la aplicacién de una tnica
ley a estos efectos otorgue seguridad juridica en los conflictos que se desarrollen en los entornos
en linea (ibidem, pp. 81-83).

¥ Un dltimo argumento podria esgrimirse a favor de la exclusién de la lex originis si se mantiene,
como parece desprenderse de los articulos 428 y 429 del Cédigo civil (aun cuando hay discusién
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Por todo ello, entiendo que el articulo 10.4 del Cédigo civil acoge la concep-
cién estricta del principio de territorialidad, que se manifiesta a través de la
designacién de la lex loci protectionis como norma de conflicto*. La legisla-
cién determinada a partir de esta regla regula todas las cuestiones relativas al
derecho de propiedad intelectual: su nacimiento, su titularidad*', su conteni-
do, sus limites y su duracién®’, su transmisibilidad*, su ejercicio y su supuesta
infraccién*’. En cambio, se rigen por la lex contractus las obligaciones con-
tractuales que puedan tener por objeto una obra o prestacion intelectual pro-
tegible, como por ejemplo los contratos de cesién y licencia de derechos pa-
trimoniales de propiedad intelectual®. Para averiguar cual es esta ley
recurriremos al Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contrac-
tuales hecho en Roma el 19 de junio de 1980*. Segtn su articulo 3.1 los con-

doctrinal), que la propiedad intelectual constituye una propiedad especial. La norma de conflicto
en materia de derechos reales es la lex rei sitae, segin establece el articulo 10.1 del Cédigo civil.
Los derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles se rigen por la ley del pais donde se en-
cuentren. En el caso de los bienes muebles, por definicion, esta regla significa que la ley aplicable
puede variar segin dénde se halle el bien en el momento en que se requiera la proteccién de los
derechos existentes sobre el mismo. La Ley rechaza la aplicacién de una ley tnica en estos casos
con independencia del lugar donde estén ubicados. Salvando las distancias, la propiedad intelec-
tual, por su ubicuidad, se asemeja a la propiedad sobre bienes muebles (partiendo de la base de
que el bien mueble material es tnico, de modo que su utilizacién por una persona o un grupo de
personas excluye que otros puedan poseerlo simultdneamente, mientras que la obra, como bien in-
material, es susceptible de utilizacién simultdnea por multiples personas que se encuentran en di-
ferentes lugares), vy en ese sentido se debe regir por la ley del lugar donde se utiliza.

0 Se decantan expresamente por la lex loci protectionis el articulo 110.1 de la Ley federal suiza so-
bre Derecho Internacional Privado de 18 de diciembre de 1987 (los derechos de propiedad inte-
lectual se regiran por la ley del Estado para el que se reclama la proteccion) o el articulo 54 de la
ley italiana de 31 de mayo de 1995 (que alude al Estado donde se utiliza la obra).

! De la misma opinién Carvo Caravaca y CarrAscosa GOoNzALEz, Conflictos de leyes y conflictos de ju-
risdiccion en internet, cit., p. 121.

2 Vid. TorrEMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?»,
cit., pp. 63 y 67.

* Vid. la resolucién britanica del caso Campbell Conelly & Co. Ltd. contra Noble, 1 WLR 252 (1963),
donde se aplico la ley estadounidense como lex loci protectionis para determinar si el copyright era
transmisible, y la ley britdnica como ley del contrato para establecer si, efectivamente, se habia
transmitido.

# Vid. en el mismo sentido MicHINEL Arvarez, «La propiedad intelectual en el plano internacional:
Ley aplicable al derecho de autor», cit., pp. 175-177.

* El hecho de que exista un contrato de cesién de derechos no quiere decir que la ley que rija el
mismo sea aplicable a cuestiones referentes al contenido del derecho exclusivo. En este sentido es
criticable, por inducir a confusién, la sentencia del TGI de Paris de 3 de septiembre de 1997, RIDA,
n.° 175, enero de 1998, p. 343, que en relacién con una demanda por supuesta infraccién en Francia
del derecho moral de los autores de una cancién que habia sido previamente objeto de un con-
trato de cesion en Italia, afirmaba que se aplicaba el derecho francés porque la supuesta lesion fue
causada en territorio francés por terceros ajenos al contrato (lo que parece dar a entender que la
solucién podria haber sido distinta si el infractor hubiera sido el cesionario).

* Ratificado por Espafia el 7 de mayo de 1993 (publicado en el BOE del 19 de julio de 1993). Esta
ratificacién ha limitado enormemente la eficacia del articulo 10.5 del Cédigo civil, que establece que
las obligaciones contractuales se rigen por la ley designada expresamente por las partes, siempre
que tenga alguna conexioén con el negocio de que se trate, en su defecto, por la ley nacional comtun
a las partes, a falta de ésta, por la de la residencia habitual comun y, subsidiariamente, por la ley
del lugar de celebracion del contrato. En efecto, el articulo 2 del Convenio de Roma establece que
se aplicara la ley designada por el mismo incluso cuando se trate de la de un Estado no contratante.
En concreto, y en relacién con contratos relativos a la propiedad intelectual, el articulo 10.5 del
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tratos se rigen por la ley elegida por las partes*’. A falta de eleccién, la ley apli-
cable al contrato sera la del pais con el que presente vinculos mas estrechos
—cfr. articulo 4.1—, presumiéndose tal, de acuerdo con el articulo 4.2 aquél
en que la parte que deba realizar la prestacion caracteristica tenga, en el mo-
mento de celebrarse el contrato, su residencia habitual o su administracién
central (si es una persona juridica). En caso de que el contrato se haya cele-
brado en el ejercicio de una actividad profesional de la parte que realiza la
prestacion caracteristica, se presumira que el pais con vinculos mas estrechos
con el contrato es aquel en el que esté situado su establecimiento principal®.
Aunque es discutible cudl es la prestacién caracteristica en el ambito de los
contratos relativos a la propiedad intelectual, me inclino a pensar que se tra-
ta de la cesién de los derechos patrimoniales o la concesién de una licencia
para la explotacién de la obra*. Estas presunciones quedan excluidas cuando
resulte del conjunto de las circunstancias que el contrato presenta vinculos
mas estrechos con otro pais.

La ley del contrato rige en concreto, tal y como se desprende del articulo 10 del
Convenio de Roma, cuestiones tales como la forma® y el contenido minimo del
contrato®, su interpretacién®, las obligaciones que establece y su cumplimiento™,

Cédigo civil solo se aplicara a aquéllos que se hubieran celebrado antes de la entrada en vigor del
citado Convenio.

7 Téngase en cuenta que el apartado tercero de este articulo establece que la eleccién por las par-
tes de una ley extranjera, cuando todos los demas elementos de la situacién estén localizados en
el momento de la eleccién en un solo pais, no podra afectar a las disposiciones imperativas que la
ley de ese pais no permita derogar mediante contrato. Quiere esto decir que si todos los elemen-
tos de la situacién estan localizados en Espafia pero se designa otra ley que rija el contrato, dicha
eleccion no desplazara las normas imperativas del derecho espafol. Asi, no seria posible que el au-
tor cediera los derechos de explotacién del conjunto de las obras que pudiera crear en el futuro
—ex articulo 43.3 del TRLPI, norma imperativa—, o que se comprometiera a no crear nuevas obras
en lo sucesivo —articulo 43.4 del TRLPI—, por citar dos ejemplos.

8 0 si, segtin el contrato, la prestacién que tuviera que ser realizada por un establecimiento dis-
tinto del establecimiento principal, aquel en que esté situado este otro establecimiento.

% La contraprestacién seria el abono de una remuneracién, que no me parece una prestacién
caracteristica. Aunque en la medida en que el cesionario o el licenciatario se obligan no sélo a
pagar la cantidad estipulada en concepto de remuneracion, sino también a explotar la obra, de
forma que incumplen el contrato si no lo hacen, cabria también defender la postura contraria,
es decir, que la prestacién caracteristica es la del cesionario o mero licenciatario. Vid., Lucas,
«Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits connexes
transmis par réseaux numériques mondiaux», cit., §§ 17-18, quien admite ambas interpretacio-
nes como posibles, aunque le parece que en la comunidad internacional se prefiere esta se-
gunda.

* En los términos que establece el articulo 9 del Convenio.

! Asi, si el contrato de cesién de derechos de propiedad intelectual se rige por la ley espafiola, se-
ran de aplicacién los articulos correspondientes del titulo V del Libro I del TRLPIL.

2 Por ejemplo, si la ley que se aplica al contrato es la espafiola, el alcance de la cesién de los de-
rechos se interpretara conforme al TRLPI. Asi, en defecto de indicacién relativa a la duracion de
la cesién, a su ambito territorial o a las modalidades de explotacién cedidas, el contrato se com-
pletara con las disposiciones que se desprenden del articulo 43.2 del TRLPI.

3 Si la remuneracién debe ser proporcional o a tanto alzado, por ejemplo, conforme al articulo 46
del TRLPI si se aplica la ley espafiola, y en general, las obligaciones que se establecen para ce-
dentes y cesionarios en el Titulo V del Libro I del TRLPI.
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las consecuencias de su incumplimiento (en la medida en que sean compatibles
con la ley del foro)*, su extincién, las consecuencias de su nulidad...>

No esta claro, sin embargo, si en el caso de obras hechas por encargo, ya sea a
través de contratos de obra o de trabajo, cuyos comitentes suelen beneficiarse de
presunciones de cesiéon de los derechos patrimoniales, éstas se rigen por la ley
del derecho de propiedad intelectual o por la ley del contrato®®. A favor de la ley
del derecho exclusivo opera el que si rige la existencia, la titularidad y el conte-
nido del derecho, entre otras cuestiones, debe regir también su transmisibilidad
y las condiciones en que puede transmitirse. Si aplicaramos la lex contractus, es-
tos aspectos, que son sustanciales del derecho exclusivo, quedarian a expensas
de la voluntad de las partes, que no tendrian méas que elegir la ley de un pais que
admitiera su transmisién en las condiciones que maés les interesaran. Puesto que
las presunciones de cesién de los derechos de propiedad intelectual entroncan
con estas cuestiones, podria mantenerse que debe aplicérseles idéntica ley. A fa-
vor de la ley del contrato como aquella que debe regir las presunciones de ce-
sién juega el hecho de que se trata de normas interpretativas, ya que colman las
lagunas causadas por el silencio de las partes contractuales. En defecto de esti-
pulacién expresa en relacién con el alcance de la cesién de los derechos, se pre-
sume que se han cedido aquellos que sefiala la ley”’. Por otro lado, es claro que
si una ley regula los aspectos contractuales de la cesién bien por haber sido ele-
gida por las propias partes, bien por ser la que presenta vinculos mas estrechos

** Por ejemplo, cuando puede resolverse el contrato, cuestién a la que también se hace referencia
en el Titulo V del Libro I del TRLPI para los distintos tipos de contratos de cesién de derechos de
propiedad intelectual.

3 Vid. la sentencia de la Cour d’appel de Aix-en-Provence de 13 de noviembre de 1997, citada por
KEREVER, A., «Jurisprudence», RIDA, n.° 176, abril de 1998, p. 337, sobre la importancia de la dis-
tincién entre la lex contractus y la lex loci protectionis en relacion con las cuestiones que regula
cada una. Se trataba de la supuesta infraccién de los derechos de propiedad intelectual sobre unos
disefios de joyas que habian sido previamente cedidos a las demandadas. Para determinar el al-
cance de la cesion, el tribunal aplica la ley del contrato (Suiza) en lugar de la ley del derecho ex-
clusivo (Francia, como pais para el que se reclama la proteccién). Al no regirse la cesién por el de-
recho francés, no aplica las normas del CPI protectoras de los autores en sus relaciones
contractuales con los cesionarios, en concreto las referidas a la forma del contrato y la necesidad
de especificar en él los derechos cedidos, las relativas al alcance y al destino de la cesién, las que
establecen el principio de la remuneracién proporcional...

% La Propuesta de Tratado de la OMPI sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales con-
tiene una Variante G al articulo 12, relativo a la cesién de los derechos patrimoniales de los artis-
tas al productor de la fijacién audiovisual de su actuacién que, en lugar de recurrir a presuncio-
nes de cesion de los preceptivos derechos de propiedad intelectual, establece una norma de derecho
internacional privado que me parece interesante destacar. Segiin esta variante, la cesién, ya sea
por contrato o por ministerio de la ley, se regira por el derecho del pais mas estrechamente vin-
culado con esa fijacién audiovisual. El pais més estrechamente vinculado con una fijacién audio-
visual determinada sera el Estado miembro en que el productor tenga su sede social o residencia
habitual. Cuando el productor no tenga su sede social o residencia habitual en un Estado contra-
tante, o cuando exista mas de un productor, se atendera a la Ley del Estado miembro de la que
sean nacionales la mayoria de los artistas intérpretes. Si ninguno de los criterios anteriores resul-
ta aplicable, la ley aplicable sera la del Estado miembro donde tenga lugar la filmacién.

" Asi, el TRLPI presume cedidos al empleador, salvo estipulacién en contrario, los derechos pa-
trimoniales sobre las obras creadas por sus empleados en cumplimiento del contrato laboral —cfr.
articulo 51.2—. Los articulos 88 y 89 establecen sendas presunciones iuris tantum de cesién de de-
terminados derechos de explotacién al productor de la obra audiovisual por la simple celebracién
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con el contrato, es porque se presupone que es la que mejor conocen los intere-
sados. En este sentido, es razonable pensar que han confiado en que las pre-
sunciones de cesién que dicha ley contempla integran el contenido del contrato.
Desde esta perspectiva, que me parece mas convincente, habra que entender que
las presunciones de cesién se rigen por la lex contractus™.

El articulo 10.4 viene completado, en materia de propiedad intelectual, por el TRL-
PI, al establecer sus propios &mbitos material y personal de aplicacién®. Se refiere,
en cuanto aqui nos interesa, al derecho de los autores —articulo 160—, y al dere-
cho conexo de los artistas intérpretes o ejecutantes —articulo 161—, los producto-
res de fonogramas y obras audiovisuales, los realizadores de meras fotografias y los
editores de las obras mencionadas en el articulo 129 del TRLPI —articulo 162—y
las entidades de radiodifusién —articulo 163—. De acuerdo con estos articulos, nues-
tro TRLPI se aplica en el territorio espafiol en todo caso a los ciudadanos comuni-
tarios y a las empresas domiciliadas en un pais comunitario, asi como a las perso-
nas que tengan su residencia habitual en Espafia —cfr. articulos 160.1, primer

de los contratos de produccién y transformacion (aunque al respecto habria que tener en cuenta
la obligacién establecida por el articulo 14 bis (2) del Convenio de Berna, que pretendia facilitar
la explotacién internacional de las obras cintematograficas mediante la concentracién de los de-
rechos patrimoniales, ya sea a titulo originario, ya derivativamente, en la persona del productor).
El articulo 97.4 dispone que los derechos patrimoniales sobre los programas de ordenador crea-
dos en el marco de un contrato de trabajo perteneceran exclusivamente al empleador, salvo pacto
en contrario. Igualmente se entiende que determinados derechos sobre las interpretaciones o eje-
cuciones realizadas en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios
corresponderan al empresario o arrendador si no se ha estipulado algo distinto —cfr. articulo 110
TRLPI—. En fin, en el caso de obras de carédcter publicitario, el parrafo segundo del articulo 23
de la Ley General de Publicidad -Ley 23/1988, de 11 de noviembre- establece que los derechos de
explotacién se presumiran cedidos en exclusiva por el contrato de creacién publicitaria y para los
fines previstos en el mismo, salvo pacto en contrario, al anunciante o a la agencia publicitaria.
% En el mismo sentido para el concreto caso de la cesién de derechos a través del contrato labo-
ral, vid. TorremANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns
them?», cit., p. 91. La ley del contrato de trabajo se determinard, en defecto de acuerdo de las par-
tes al respecto, conforme a lo establecido por el articulo 6 de la Convencién de Roma. Segun este
precepto, el contrato laboral se regira por la ley del pais donde el trabajador, en ejecucion del con-
trato, realice habitualmente su trabajo o, si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en
un mismo pais, por la ley del pais en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al
trabajador, a menos que del conjunto de circunstancias resulte que el contrato de trabajo tenga
vinculos mas estrechos con otro pais.

% Cuando el criterio territorial conduce a aplicar la legislacién espafiola en materia de propiedad
intelectual nos remite al TRLPI, cuyo Libro IV se refiere al ambito de aplicacién de la Ley, con-
templando qué supuestos quedan amparados por ésta. Aquellos que no estén comprendidos por el
4ambito de aplicacién de la Ley quedaran excluidos de proteccion, lo cual es razonable, en la me-
dida en que, al utilizarse como criterio subsidiario el principio de reciprocidad, s6lo se negara tu-
tela a los nacionales de aquellos paises que tampoco protejan, en circunstancias analogas, a los
nacionales espafioles.

¢ Este articulo contiene los criterios personales que ha de cumplir el autor para que se le aplique
el TRLPI. En el concreto caso de las obras audiovisuales, cuyos autores varian de unos paises a
otros segun las distintas legislaciones nacionales, lo 16gico es considerar autores, a los efectos del
articulo 160 cuando la ley espafiola es territorialmente aplicable, a las personas previstas por el ar-
ticulo 87 del TRLPI. Los autores de la obra audiovisual conforme a este precepto que cumplan los
requisitos del articulo 160 gozaran de la proteccién del ordenamiento espafiol, y los que no, se be-
neficiaran tnicamente del derecho de remuneracién del articulo 90, salvo que se les asimile a los
espanoles por reciprocidad. Todo ello, como luego veremos, en caso de que ningin Convenio
Internacional del que Espafia sea parte establezca otra cosa.
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parrafo, 161.1, 162.1.a), 163.1 y 164.1—. A los autores que no sean nacionales de
un Estado miembro de la Comunidad Europea ni tengan su residencia habitual en
Espana, y a los productores, realizadores de meras fotografias y editores de las obras
citadas por el articulo 129 del TRLPI que no sean ciudadanos de un Estado comu-
nitario o empresas domiciliadas en un Estado comunitario se les aplica igualmen-
te la ley espanola en relacién con las obras, grabaciones, fotografias y ediciones pu-
blicadas por primera vez en nuestro pais® —cfr. articulos 160.1.b) y 162.1.b)— . A
los artistas no comunitarios que tengan su residencia habitual fuera de Espafia se
les aplica la Ley espafiola cuando su interpretaciéon haya tenido lugar aqui o cuan-
do la fijacién en un soporte material o la radiodifusién en vivo de su actuacién se
rijan por la ley espafola.

Sin embargo, con independencia de que conforme a los criterios recién enun-
ciados la legislacién espafiola resulte o no aplicable, los nacionales de paises
no comunitarios disfrutaran en todo caso en nuestro pais de la proteccién que
les dispensen los Convenios internacionales de los que Espafia sea parte, tal y
como establecen los articulos 160.3, 161.3, 162.2 y 163.2 del TRLPI. Esta tute-
la se lograra normalmente a través de la aplicacién de la propia Ley espafola,
en la medida en que los Convenios multilaterales mas importantes en materia
de propiedad intelectual, como veremos, acogen el principio de asimilacién de
los extranjeros a los nacionales.

Como criterio subsidiario, y de acuerdo con los postulados de la reciprocidad,
se establece que el extranjero que reclama la proteccion en Espafia sera equi-
parado a los nacionales de nuestro pais cuando los espafoles disfruten en el
pais de la nacionalidad de dicha persona extranjera de los mismos derechos
que sus propios nacionales —cfr. articulos 160.3, segundo inciso, 161.3, segundo
inciso y 162.2, segundo inciso—.

La pertenencia del Estado espafiol a los convenios internacionales multilatera-
les mas importantes en materia de propiedad intelectual, el Convenio de Berna
para la proteccién de las obras literarias y artisticas, la Convencién Universal
de Derechos de Autor, el Convenio de Roma de 1961 sobre protecciéon de ar-

" O se hayan publicado en Espafia en los treinta dias siguientes a su primera publicacién en el ex-
tranjero. No obstante, como sefiala el segundo inciso de los articulos 160.1.b) y 162.1.b), el Gobierno
esta legitimado para restringir el alcance de este principio cuando se trate de nacionales de paises
que no protejan suficientemente las obras, grabaciones, fotografias o ediciones de los espafioles en
supuestos analogos.

2 La utilizacién del lugar de la publicacién como criterio para determinar en estos casos si la le-
gislacion espafiola es aplicable plantea problemas en relaciéon con aquellas obras que se divulgan
a través de una red digital, ya que la definicién de «publicacién» contemplada por el articulo 4 del
TRLPI exige la distribucién de ejemplares materiales de la misma entre el publico que no se da en
tal caso. Una interpretacion en sentido estricto de estos articulos nos llevaria a considerar que no
se aplicaria el TRLPI para proteger la obra creada por un autor extranjero que no tiene su resi-
dencia habitual en Espafia pero que elige para poner su obra a disposicién del puablico un servi-
dor de internet situado en nuestro pais, dejando al margen en este momento los Tratados
Internacionales de los que Espafia es parte en materia de propiedad intelectual. Vid., en el mismo
sentido, GARROTE FERNANDEZ-DiEz, 1., El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de
autor y derechos afines en la sociedad de la informacién, Comares, Granada, 2001, p. 117.
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tistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de
radiodifusion, el Convenio de Ginebra de 1971 para la proteccién de los pro-
ductores de fonogramas contra la reproduccién no autorizada de sus fonogra-
mas®, y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio de 1994%, limita de forma considerable la apli-
cacion de la norma unilateral contenida en el Cédigo civil y la Ley de Propiedad
Intelectual®.

A c6mo regulan la cuestién de la determinacién de la ley aplicable estos trata-
dos me voy a referir a continuacién.

2. LA DETERMINACION DE LA LEY APLICABLE SEGUN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. El Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas

El Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y artisticas, re-
visado por ultima vez en Paris el 24 de julio de 1971 y ratificado por Espafia
el 2 de julio de 1973 (en lo sucesivo, CB), es el convenio internacional mas im-
portante en materia de derechos de autor. Protege a los autores nacionales de
los paises miembros de la Uni6én por sus obras, publicadas o no, y a los auto-
res distintos de los anteriores cuando tienen su residencia habitual en un Estado
contratante o por las obras que hayan sido publicadas por primera vez en un
pais de la Unién, aunque lo hayan sido simultdneamente en cualquier otro
Estado, asi como a los autores de obras cinematograficas cuyo productor ten-
ga su sede o residencia habitual en un pais miembro®.

De acuerdo con la regla del «tratamiento nacional»®” o principio de asimila-
cién, garantiza a estos autores en los paises de la Unién los mismos derechos
que sus leyes reconocen a sus nacionales®. Ademas, cuando la tutela se recla-

¢ A diferencia de los dos primeros convenios, relativos al derecho de autor, afectan estos tltimos
al derecho conexo.

 Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio y acuerdos
anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo so-
bre contratacién publica, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.

¢ Espafia todavia no ha ratificado los Tratados de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual de 1996 en materia de propiedad intelectual (conocidos como tratados de internet), en
concreto el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (que tras la adhesién de Gabén el 6 de di-
ciembre de 2001 entrard en vigor el 6 de marzo de 2002) y el Tratado sobre Interpretacién o
Ejecucién y Fonogramas (pendiente todavia de la adhesién de dos Estados para su entrada en vi-
gor cuando se escriben estas lineas, en diciembre de 2001).

 Cfr. articulos 3 y 4 del CB.

7 Cfr. GonzALEzZ Campos, J. D. y GuzMAN ZAPATER, M., «Comentario a los articulos 155-158 de la LPI»,
en Comentarios a la LPI, coordinados por BercoviTz RopriGUEZ-CaNO, R., Tecnos, Madrid, 1997, 2.*
ed., p. 2255.

8 Cfr. articulos 5(1) y 5(3) del Convenio. El principio de asimilacién opera también, de conformi-
dad con el articulo 5(3), cuando se reclama la proteccién en el pais de origen de la obra, ya que
se aplica la legislacion de este Estado sea o no el autor nacional del mismo.
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ma en un pais distinto del pais de origen de la obra, los autores disfrutan en
todo caso de los derechos minimos contemplados en el articulado del Convenio.
Al tratarse de una garantia de derechos minimos, si el nivel de proteccién otor-
gado por la legislacion nacional aplicable es superior, disfrutara el autor de los
derechos reconocidos por ésta. Para mayor beneficio de los autores, el Convenio
sefala que la proteccién no puede someterse al cumplimiento de ninguna for-
malidad, como pueda ser, por ejemplo, el registro, aun cuando se trate de re-
quisitos obligatorios para los nacionales®. En cambio, la proteccién en el pais
de origen de la obra se rige exclusivamente por la legislacién nacional de éste,
sin la garantia que suponen aquellos derechos minimos.

Si hasta aqui el CB es claro, las dudas surgen cuando trata de determinarse
la ley aplicable para la proteccién de las obras incardinadas dentro de su 4m-
bito. Como he sefialado con anterioridad, tradicionalmente se ha mantenido
que los derechos de propiedad intelectual son territoriales, en el sentido de
que no se extienden mas alla del territorio para el que han sido reconocidos.
Es decir, el autor espafol de una novela publicada por primera vez en Espania,
por poner el ejemplo mas grafico, no ostenta un derecho mundial o supra-
nacional sobre su obra literaria, sino multiples derechos territoriales. Se le
protegera en cada pais de acuerdo con su derecho nacional. El principio de
asimilacién informador del CB es consecuente con este carécter territorial de
los derechos de propiedad intelectual™. Si se caracteriza por garantizar a los
autores en cualquier pais de la Unién los mismos derechos que la ley de ese
Estado concede a sus nacionales, tiene mas sentido, entiendo, cuando la ley
aplicable para la proteccion de las creaciones intelectuales es la del pais don-
de se requiere su salvaguarda’, en detrimento de la ley del pais de origen de

® Cfr. articulo 5(2) del Convenio.

™ Vid. KEREVER, A., «La regle du «traitement national» ou le proncipe de l'assimilation», RIDA, n.°
158, octubre de 1993, pp. 75 y ss; o RickeTsoN, The Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works: 1886-1986, cit., p. 194. En el mismo sentido O’SuLLivan, M. J., «International
copyright: protection for copright holders in the internet age», New York International Law Review,
n.° 13, verano de 2000, p. 27, sefiala que los principios de asimilacién y de concesién de derechos
minimos son acordes con el tratamiento territorial de los derechos de propiedad intelectual. De
hecho, concluye, el principio de tratamiento nacional cobra mayor importancia precisamente por-
que se tiene asumido que las legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual no se
aplican extraterritorialmente.

' Vid. las sentencias estadounidenses de la Corte de Apelacién del Noveno Circuito en los ca-
sos Subafilms, Ltd. contra MGM-Pathe Communications Co., 24 F.3d 1088 (9" Cir. 1994) -man-
teniendo que la autorizacién otorgada en Estados Unidos para reproducir y distribuir video-
graficamente en Canada la pelicula El submarino amarillo, contraviniendo los derechos del
autor, no justifica la aplicacién de la Ley de los Estados Unidos, y afirmando en obiter dicta
que el principio de tratamiento nacional debe ser interpretado en el sentido de que la ley apli-
cable es la del Estado donde se ha producido la infraccién del derecho de propiedad intelec-
tual, no la del Estado del que el autor es nacional o donde la obra fue publicada por primera
vez— y Creative Tech. Ltd. contra Aztech. Sys. PTE, Ltd., 61 F.3d. 696 (9th Cir., 1995) —del prin-
cipio de tratamiento nacional infiere que debe conceder la demandante la misma proteccién
sobre el programa de ordenador objeto del litigio que otorgaria a los autores estadounidenses—,
y la de la Corte de Apelacién del Segundo Circuito en Murray contra British Broad, Corp., 81
F.3d 287 (2d Cir.,, 1996) —explicando que el principio de tratamiento nacional es una norma de
determinacién del derecho aplicable que establece que éste sea el del pais donde ha ocurrido
la infraccién—.
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la obra”. En efecto, regir la tutela de una obra conforme a la ley de su pais
de origen conduce a un resultado equivalente a otorgar un derecho de autor
de eficacia mundial, cuya titularidad, contenido y alcance se regularian por
una Unica ley con independencia de dénde se reclamara la proteccién. El prin-
cipio de asimilacién quedaria reducido entonces a aplicar la lex originis, con
independencia de la nacionalidad del autor, en cualquier Estado donde se re-
clamara la proteccién, no pareciendo ser tal el propésito del Convenio, al me-
nos en relaciéon con el alcance de la proteccién y los medios procesales para
alcanzarla. Ahora bien, esta interpretaciéon finalista del principio de trata-
miento nacional no sirve por si sola para descartar la posibilidad de optar
por la lex originis, en la medida en que dicho principio mantendria su efica-
cia, aun cuando mas restringida, en este caso’.

Mas alla de las implicaciones que entrafia el principio de tratamiento nacional
con respecto a la determinacién de la ley aplicable, el CB contiene varios precep-
tos que pueden sernos de utilidad para la eleccién de la normativa que ha de re-
gir el derecho de autor en su 4mbito de aplicacién. La norma més importante la
encontramos en el articulo 5(2), segtn el cual «la extensién de la proteccién asi
como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos
se regiran exclusivamente por la legislacion del pais en que se reclama la protec-
cién». Esta norma viene completada por la prevision de que el goce y el ejercicio
de los derechos correspondientes a los autores en los paises de la Unién distintos
del pais de origen de la obra son independientes de la existencia de proteccion en
este tiltimo Estado. Se trata de un argumento irrefutable a favor de la interpreta-
cion estricta del principio de territorialidad, ya que permite que la obra protegi-
ble en un Estado contratante no lo sea en otro, y viceversa. En idéntico sentido
se manifiestan los articulos 6 bis 3, respecto a los medios procesales de defensa
del derecho moral; 7(8), en relacién con la duracién del derecho de autor™; y 10

2 De acuerdo con el articulo 5(4) del CB, el pais de origen es el de la primera publicacién de la
obra, si es un pais de la Unién. Cuando la primera publicacién se produce simultdneamente en va-
rios paises, se entiende que el de origen es, si son todos ellos miembros del Convenio, el que con-
temple un plazo de proteccién menor, y si un pais pertenece a la Unién y otro no, el Estado miem-
bro. En el caso de obras cinematograficas o asimiladas no publicadas, o publicadas por primera
vez fuera del ambito territorial del CB, el pais de origen sera aquel donde el productor tenga su
sede o residencia habitual si es un pais de la Unién.

™ Vid. Patry, «Choice of law and international copyright», cit., p. 405, para quien el principio de tra-
tamiento nacional no conlleva una norma de determinaciéon de la ley aplicable; significa dnicamen-
te que se aplica la misma ley a nacionales y extranjeros, pero no establece cudl es esa ley. En el mis-
mo sentido se han manifestado WALTER, «Contractual freedom in the field of copyright and conflicts
of law» RIDA, n.° 44, 1976, p. 46; o GrosHEIDE, W., «Experiences in the field of intellectual property»,
en BoeLE-WOELKI y KESSEDJIAN (coordinadores), Internet. Which court decides? Which law applies? Quel
tribunal décide? Quel droit s'applique?, Kluwer Law International, La Haya, Londres, Boston, 1998,
p- 38. La misma opinién se encuentra en la sentencia de la Corte de Apelacion del Segundo Circuito
de los Estados Unidos en el caso Itar-Tass Russian News Agency contra Russian Kurier, Inc., 153 F.3d
82 (2d Cir. 1998), que ha iniciado una nueva linea jurisprudencial en el Segundo Circuito manteni-
da en resoluciones posteriores como las de los casos Cranston Print Works Co. Contra J. Mason
Products, 1998 WL 799171 (S.D.N.Y., 13 de noviembre de 1998) y Sam Shaw contra Rizzoli Int'l
Publications, Inc., 1999 WL 160084 (S.D.N.Y., 23 de marzo de 1999).

™ Ahora bien, aunque el plazo de proteccién sera el establecido por la ley del pais en el que se re-
clame la proteccidn, la duracién no excedera del plazo fijado en el pais de origen de la obra si la
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bis (1), para la sancién por el incumplimiento de la obligacién de citar la fuente
que conllevan las excepciones a los derechos patrimoniales que prevé el precep-
to. Todos ellos se decantan por la ley del pais donde se reclama la proteccion. Al
referirse, sin embargo, a cuestiones puntuales, suscitan la duda de si puede in-
ducirse de ellos la regla general de que todos los aspectos del derecho de autor se
rigen por la ley del pais donde se reclama la proteccién. La cuestién es impor-
tante porque ninguno de ellos alude expresamente a la ley aplicable a la atribu-
cién originaria de la titularidad de estos derechos™. Esta laguna no afecta a las
obras cinematograficas y asimiladas, ya que el articulo 14 bis (2)(a) acoge espe-
cificamente el principio de territorialidad para la determinacion de la ley aplica-
ble a la designacion de los titulares de los derechos sobre las obras pertenecien-
tes a esta categoria. En concreto, alude a la «legislacion del pais en que la
proteccién se reclame».

La existencia en el CB de una norma especifica referida a la designacién de la
ley aplicable a la determinacioén de los titulares de derechos sobre la obra ci-
nematografica no arroja luz sobre si la misma regla opera en relaciéon con obras
pertenecientes a una categoria distinta. Las interpretaciones posibles son dos™.
Cabe, en primer lugar, entender que el articulo 14 bis (2)(a) no es sino una con-
crecion del principio general que informa todo el sistema: como norma gene-
ral, la ley del pais donde se reclama la proteccién determina, entre otras cues-
tiones, quién es el titular de los derechos cuya tutela se persigue”’, regla que se
ha reiterado en relacién con las obras cinematogréaficas debido a las divergen-
cias que entre los distintos ordenamientos nacionales existen al respecto, por
un lado, y a la propia génesis del precepto, por otro™. La segunda alternativa

legislacion de aquél no prevé lo contrario. Es la regla del plazo de proteccién mas corto. Vid. por
ejemplo la sentencia de la Corte de Apelacion de Paris de 24 de abril de 1974, RIDA, n.° 83, 1975,
p- 196, denegando proteccién a una serie de peliculas norteamericanas de Buster Keaton porque
habian ingresado en el dominio publico en su pais de origen. La sentencia fue confirmada por la
Corte de Casacién en sentencia de 15 de diciembre de 1975, RIDA, n.° 88, 1976, p. 115.

> Asi lo han sefalado, para el articulo 5(2), RickeTsoN, S., The Berne Convention for the Protection and
Literary and Artistic Works 1886-1986, Kluwer, Londres, 1987, p. 209, o Patry, «Choice of law and in-
ternational copyright», cit., p. 408, entre otros. En efecto, la mencién del autor en el articulo 5(2) no
resuelve la cuestion por dos razones. Primero, porque del Convenio, o méas bien de sus trabajos prepa-
ratorios, lo mas que se puede extraer es que, como norma general, el autor es la persona fisica que crea
la obra. Pero, ¢qué ocurre cuando se trata de una obra colectiva, o una obra hecha en el desarrollo de
una prestacién laboral? O, ¢cuando se entiende que varias personas han colaborado en la creacién in-
telectual, posibilidad reconocida por el articulo 7 bis? En segundo lugar, junto a la dificultad de deter-
minar con las simples reglas del CB quién es el autor, nos encontramos con el problema de las titula-
ridades derivativas del derecho. Aunque el Convenio protege a los autores, también protege a los
cesionarios de sus derechos. ¢Conforme a qué legislacion se constata la cesién de los derechos de au-
tor? Estas cuestiones no estan resueltas, entiendo, por el tenor del articulo 5(2) del CB.

* Como sefiala GINSBURG, J., «Global use/territorial rights: private international law questions of
the Global Information Infraestructure», Journal of the Copyright Society of the U.S.A, n.° 42, vera-
no de 1995, p. 331.

" Asf lo entiende, por ejemplo, MiLLER, D. E., «Finding a conflicts issue in international copyright
litigation: Did the Second Circuit misinterpret the Berne Convention in Itar-Tass?», Cardozo Journal
of International and Comparative Law, n.° 8, verano de 2000, p. 257, que lo deduce del principio
de tratamiento nacional.

8 Ciertamente, se habia invertido demasiado tiempo y esfuerzo en el intento de regular de mane-
ra unitaria la obra cinematografica en el marco del Convenio y, no habiéndose alcanzado tan loa-
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es considerar que el articulo 14 bis (2)(a) tiene sentido si se trata de una ex-
cepcion a la regla general que rige la titularidad de derechos, ya que de otro
modo seria redundante’. Si la aplicacién de la ley del pais donde se reclama
la proteccién para la atribucién de la titularidad de derechos es excepcional
para las obras cinematogréficas y asimiladas, la norma general bien podria ser
la de la lex originis. El principio de territorialidad regiria inicamente la deter-
minacién de la ley aplicable para la proteccién de los derechos de autor, como
se desprende del articulo 5(2) del Convenio, pero no para la designacién de sus
titulares. Mi impresién es que, en vista de que el principio de territorialidad to-
davia no se encontraba en crisis cuando en 1957 se confeccioné el articulo 14
bis, no parece razonable que fuera la intencién de los redactores del Convenio
establecer la regla de la ley del pais de origen como norma que regula la titu-
laridad de los derechos de autor. Sin embargo, ello no quiere decir que el CB
imponga a los Estados contratantes la asuncién de la ley del pais de protec-
cién como norma de conflicto para determinar la existencia y titularidad de los
derechos de autor -salvo en el caso de las obras cinematograficas o asimiladas,
por mor del citado articulo 14 bis (2)(a)-. Mas bien creo que les deja libertad
para optar por dicha ley o la ley del pais de origen de la obra para regular esta
cuestion®.

En efecto, la regla especial relativa a las obras cinematograficas del articulo 14
bis (2)(a) tiene sentido si contempla una particularidad para este tipo de obras.
La interpretacion a contrario de este precepto, sin embargo, no debe condu-
cirnos a la lex originis, cuando para otras cuestiones el propio Convenio se de-
canta por la ley del pais donde se reclama la proteccion, sino mas bien a la au-
sencia de norma de conflicto para designar la ley aplicable a la determinacién
de los titulares de los derechos de autor. Esta tesis es consecuente con la sis-
tematica del Convenio. Si a lo largo de su articulado designa la ley del pais de
proteccién como la aplicable para la regulacion de aspectos concretos del de-

ble objetivo, debia quedar constancia en el texto de que el problema no habia sido inadvertido en
los trabajos preparatorios y debates de la Conferencia de Estocolmo.

" TorreMaNs, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?»,
cit., pp. 79-83, se plantea las dos posibilidades en estos términos, optando finalmente por la ley del
pais de origen de modo que sea tnica la ley que regule la cuestién, pensando precisamente en los
entornos en linea. Vid. en la misma linea KeREVER, A., Jurisprudence, RIDA, n.° 177, julio de 1998,
p. 197. Entre las sentencias francesas recientes que se han decantado por esta interpretacion, vid.
las de la Cour de cassation de 7 de abril de 1998, RIDA, n.° 177, julio de 1998, p. 255 (confirman-
do la sentencia de la Cour d’appel de Paris de 14 de marzo de 1991, RIDA, n.° 149, julio de 1991,
p. 231, y estableciendo que corresponde a las personas juridicas que pretenden la protecciéon de
unos disefios conforme al derecho francés probar que, de acuerdo con la ley de su pais de origen,
habian sido creados por sus empleados, quienes le habian cedido los pertinentes derechos) y de
20 de marzo de 2001, RIDA, n.° 189, julio de 2001, p. 357 (la titularidad de los derechos sobre una
pelicula alemana se rige por la legislaciéon germana aunque la proteccién se reclame en Francia,
lo que es a todas luces contrario a lo dispuesto en el articulo 14 bis del CB), y la de la Cour d'ap-
pel de Paris de 9 de febrero de 1995, RIDA, n.° 166, octubre de 1995, p. 310 (los derechos sobre
unas obras artisticas corresponden, conforme a la legislacién de los Estados Unidos como pais de
origen, a una sociedad estadounidense, que puede hacerlos valer en Francia, sin embargo, de acuer-
do con el derecho francés segtn dispone el CB)

% En el mismo sentido RickersoN, The Berne Convention for the Protection and Literary and Artistic
Works 1886-1986, cit., p. 209.
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recho de autor —cfr. articulos 5(2), 6 bis (3), 7(8) y 10 bis (1)—, en lugar de
establecer una regla general, es porque no quiere imponer a los Estados con-
tratantes la adopcion de tal norma de conflicto para aquellos otros aspectos a
los que no hace referencia expresa. En concreto, concede libertad a los Estados
miembros para que apliquen la norma de conflicto que estimen pertinente para
la determinacion de la titularidad de estos derechos exclusivos, salvo para el
caso de las obras cinematograficas, donde el articulo 14 bis (2)(a) prevé expli-
citamente que esta cuestién vendra regulada también por la ley del pais de la
proteccién. En Espaiia, segiin he expuesto con anterioridad, hemos de enten-
der que el legislador ha optado por la aplicacion estricta del principio de te-
rritorialidad®.

Ahora bien, ¢cudl es la «ley del pais en que se reclama la proteccién» al que
aluden los mencionados preceptos del CB? La expresién entrecomillada no pro-
porciona la solucién diafana al problema de la designacion de la ley aplicable
que habria sido deseable, ya que puede reconducir tanto a la ley del lugar para
el que se reclama la protecciéon —lex loci protectionis— como a la ley del Estado
cuyo tribunal ha de resolver el pleito relativo a los derechos de propiedad in-
telectual —lex fori—. Se trata de leyes distintas. La primera, tal y como la de-
fine ULMER, su gran defensor, es la ley del lugar donde se realiza el acto de ex-
plotacién o se infringe el derecho de autor en su caso®, es decir, el lugar donde
se precisa la proteccién. La segunda es la ley del foro, la del pais ante cuyos
tribunales se interpone la demanda. Cuando el supuesto titular del derecho de
autor ejercite la accién ante los tribunales del lugar donde se ha explotado la
obra, una y otra coincidiran, lo cual ocurre con frecuencia y es con toda pro-
babilidad, tal y como se deduce del tenor literal de los articulos citados, el su-
puesto tipico en el que se estaba pensando en el momento de su redaccién. Sin
embargo, no tiene por qué ser asi, como sucede cuando la explotacién de que
trae su causa el litigio tiene lugar en un pais distinto del de la residencia ha-
bitual del demandado y se ejercita la accién en éste ultimo.

La tendencia mayoritaria ha sido considerar que la expresién «pais en que se
reclama la protecciéon» hace alusion a la lex loci protectionis méas que a la lex
fori®, si bien la ambigiiedad del término ha servido para que, a la vista de los
problemas que la interpretacion tradicional plantea en los entornos en linea,

81 En Estados Unidos, por ejemplo, Patry, «Choice of law and international copyright», cit., pp. 412-
428, considera que para atribuir la titularidad del copyright se debe aplicar la ley del pais con el
que el caso tiene una relaciéon mas significativa, para cuya determinacién se deberan ponderar dis-
tintos puntos de conexién, como la nacionalidad de las partes, su pais de domicilio, dénde se pu-
blico la obra por primera vez, dénde se creé...

8 Cfr. ULMER, E., La propriété intellectuelle et le droit international privé, Comisién de las
Comunidades Europeas, Munich, 1976, p. 10.

8 Vid., entre otros, ademas de ULMER, STROMHOLM, S., «Copyright and conflict of laws.
Jurisprudential aspects», en Festskrift till Gunnar Karnell, Carlsson Law Network, Estocolmo, 1998,
p- 772; DocaucHi, M., «Law applicable to torts and copyright infringement through the internet»,
en Basepow y Kono (coordinadores), Legal aspects of globalization, Kluwer Law International, La
Haya, Londres, Boston, 2000, p. 58; DesseMoONTET, F., «Internet, la propriété intellectuelle et le droit
international privé», en BoELE-WOELKI y KESSEDJIAN (coordinadores), Internet. Which court decides?
Which law applies? Quel tribunal décide? Quel droit s'applique?, Kluwer Law International, La Haya,
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se haya podido defender la otra alternativa. Apuntada simplemente la cuestién
ahora, se volvera sobre ella mas adelante.

2.2. La Convencién Universal sobre Derechos de Autor

En similares términos, aunque mucho menos ambiciosa en cuanto a los dere-
chos minimos reconocidos a los autores y la duracién de la proteccién, la
Convencién Universal sobre los Derechos de Autor, revisada en Paris el 24 de
julio de 1971 y ratificada por Espafia el 7 de marzo de 1974% —en lo sucesivo,
CUDA— se hace eco de los principios basicos contenidos en el CB: tratamiento
nacional —articulo II—, flexibilizacién de las formalidades exigidas por los or-
denamientos de los paises miembros para la proteccién —articulo III—*, y es-
tablecimiento de unos derechos minimos para los autores, entre los que no se
encuentran las facultades morales.

A diferencia del CB, la CUDA no contiene apenas normas expresas de desig-
nacién de la ley aplicable a los derechos de autor. Unicamente el articulo IV.1
establece que la duracién de la proteccién de la obra se regira por la ley del
Estado donde se reclame la protecciéon. Su apartado 4.a), con una redaccién
parecida al articulo 7(8) del CB, establece, no obstante, que ningtin Estado esta
obligado a proteger una obra por un plazo mayor que el fijado por la ley del
pais del pais donde fue publicada por primera vez o, en caso de que no hu-
biera sido objeto de publicacién, por la del pais del que es nacional el autor.
Este apartado, aparentemente relacionado sélo con la duracién de los derechos
exclusivos, incide también sobre su propia existencia, por la simple razén de
que si una obra no es protegida en su pais de origen, es como si tuviera un pla-
zo de proteccién de cero afios. En consecuencia, dado que en el pais donde se

Londres, Boston, 1998, p. 52; VIRGOs SoriaNo, «Las cosas y los derechos reales», cit., p. 272; AMORES
CoNraDI, M., «Obligaciones extracontractuales», en Derecho internacional privado. Parte especial,
GonzALEZ Campos J. D. y otros, 6. ed., Eurolex, Madrid, 1995, p. 215; VAHRENWALD, A., «Copyright
and International contracts concerning audiovisual works: freedom of contract v. State of protec-
tion», en Entertainment Law Review., 1998, p. 259. RaYNARD, Droit d'auteur et conflits de lois, Litec,
Paris, 1990, p. 410, llega a esta misma conclusién a través de la consideracién del derecho de au-
tor como un derecho de propiedad —cfr. ibidem, p. 344— y la aplicacion de la lex rei sitae en vis-
ta de que el objeto del derecho se caracteriza por su ubicuidad —cfr. ibiden, pp. 391-411—. También
DriscoLL, «It’'s a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the informa-
tion superhighway», cit., p. 984, es partidaria de la aplicacion de la lex loci rei sitae. En cambio,
para RIckeTsoN, The Berne Convention for the Protection and Literary and Artistic Works 1886-1986,
cit., p. 226, y KEREVER, «La regle du «traitement national» ou le proncipe de I'assimilation», cit., p.
107, cuando no coinciden el pais del foro y el pais donde se ha cometido la supuesta infraccién,
no puede deducirse del Convenio de Berna una norma de determinacién del derecho aplicable.
8 La Convencién Universal de Derechos de autor, suscrita en Ginebra el 6 de septiembre de 1952
y revisada en Paris el 24 de julio de 1971, pretendia albergar a aquellos paises que no se habian
adherido al Convenio de Berna por considerarlo demasiado extenso, razén por la cual su conteni-
do es mucho maés limitado.

8 El articulo III de la Convencién considera satisfecha cualquier formalidad que se pueda exigir
en el Estado donde se reclama la protecciéon cuando en la obra en cuestién consta de manera vi-
sible el simbolo © acompanado del nombre del titular de los derechos y el afio de la primera pu-
blicacién.
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reclama la proteccién no existe la obligaciéon de otorgar un derecho de mayor
duracién, la obra no tutelada en su pais de origen podra no serlo tampoco en
el pais en que se pida la proteccién, aun cuando cumpliera los requisitos de
protegibilidad de éste®. Esto no significa que la existencia del derecho se rija
por la ley del pais de origen si la ley del pais donde se reclama la proteccién
no dispone otra cosa, porque es posible que la obra protegible conforme a la
lex originis no lo sea de acuerdo con la ley del pais donde se requiere la tute-
la, y en tal caso, segun el articulo IV.4.a) de la CUDA, se aplicaria ésta tltima
por contemplar una duracién maés breve (tan breve como que no existe).

En cualquier caso, los términos en que se consagra el principio de tratamien-
to nacional en al articulo II son mas préximos a la ley del pais en que se re-
clama la proteccién que a la lex originis®. Su primer apartado dispone que
«[1]as obras publicadas de los nacionales de cualquier Estado contratante, asi
como las obras publicadas por primera vez en el territorio de tal Estado, go-
zaran en cada uno de los otros Estados contratantes de la proteccién que cada
uno de esos Estados conceda a las obras de sus nacionales publicadas por pri-
mera vez en su territorio, asi como de la proteccién especial que garantiza la
presente Convencién». De forma similar, el apartado segundo, establece que
«[1]as obras no publicadas de los nacionales de cada Estado contratante go-
zaran, en cada uno de los demas Estados contratantes, de toda la proteccién
que cada uno de estos Estados conceda a las obras no publicadas de sus na-
cionales, asi como de la proteccién especial que garantiza la presente
Convencién». Es decir, las obras publicadas por primera vez en un Estado par-
te de la CUDA, o la de un nacional de cualquiera de estos Estados, se prote-
gerdn en cada uno de los demds Estados contratantes como protegen éstos las
obras de sus propios nacionales, lo que equivale a decir que en cada uno de
los Estados miembros donde se reclama la proteccion se aplicara la propia le-
gislacién nacional®.

8 Asf se extrae de los debates de la Conferencia de Ginebra de 1952 que concluyé6 con la aproba-
cién del texto original de la Convencién Universal sobre los Derechos de Autor, donde Japén pro-
puso primero una enmienda al articulo IT (que declara el principio de asimilacién), y después al
articulo IV, pretendiendo que los Estados firmantes no estuvieran obligados a otorgar tutela a las
obras publicadas que no fueran protegidas en su pais de origen (Doc. n.° DA/16 y DA/83, Records
of the Intergovernmental Copyright Conference, Geneva, August 18th to September 9th, 1952, 1955,
pp- 335 y 341). La enmienda japonesa no fue introducida precisamente sobre la base de que si el
pais de origen no protege una obra es como si le estuviera concediendo una proteccién de cero
afios, no estando ningun otro Estado contratante obligado a otorgarle una tutela mayor conforme
al tenor literal del articulo IV (ibidem, p. 230).

8 En este sentido, la sentencia de la Corte de Apelacién del Segundo Circuito de los Estados Unidos
en el caso Murray contra British Broad. Corp., 81 F.3d 287 (2d Cir. 1996) entendié que el principio
de asimilacién funciona como una norma de conflicto que conduce a la aplicacion de la ley del
pais en el que la supuesta infracciéon se ha producido, aunque no coincida con la del pais donde
la obra fue creada. Ello no obstante, aplicé la ley del pais de origen de la obra (Reino Unido) para
determinar quién era el titular del copyright sobre el disefio de vestuario del personaje de un pro-
grama de televisién para nifios objeto del litigio.

8 Asi, en Espafia las obras de los autores espafioles se protegen conforme establece el TRLPI. Si
un autor extranjero nacional de un Estado que sea parte de la CUDA reclama en Espafa la pro-
teccién de su obra, ésta sera tutelada como si fuera la obra de un espaiiol, es decir, se le aplicara
el TRLPI.
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2.3.  El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio

El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual rela-
cionados con el comercio de 1994% (Acuerdo ADPIC) hace referencia tanto a
la propiedad intelectual como a la propiedad industrial y al derecho de la com-
petencia. Parte del principio de asimilacién, recogido en el articulo 3 en tér-
minos tales que no permiten colegir con certeza una norma de conflicto®. Sin
embargo, al menos en cuanto a los derechos de autor, el articulo 9 del Acuerdo
ADPIC establece que los Estados miembros cumpliran los articulos 1 a 21 del
CB (exceptuando el articulo 6 bis), de modo que son trasladables aqui las con-
sideraciones realizadas en relacién con éste.

2.4. La Convencion internacional sobre la proteccion de los artistas intérpretes
o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos
de radiodifusion®!

Como los anteriores convenios, la Convencién internacional sobre la protecciéon
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los or-
ganismos de radiodifusién, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 y ratificada
por Espaia el 2 de agosto de 1991 (en lo sucesivo, Convencién de Roma) se ca-
racteriza por adoptar el principio de asimilacién y conceder unos derechos mini-
mos a los artistas, productores de fonogramas y entidades de radiodifusion.

Aunque contiene alguna norma especifica que establece que la ley del Estado
contratante donde se reclame la proteccién se aplicard para regular aspectos
concretos de los derechos a los que alude®, que ésta es la norma general se

% Anexo 1C del Acuerdo por el que se establece la Organizacién Mundial del Comercio y acuerdos
anejos, entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros y acuerdo so-
bre contratacién publica, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994.

% Se limita a establecer que cada Miembro concedera a los nacionales de los demas Estados contra-
tantes un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la pro-
teccién de la propiedad intelectual (en sentido amplio, englobando también la propiedad industrial y
el derecho de la competencia). En puridad, es acorde con este principio el que el Estado Miembro pro-
teja igualmente a extranjeros y nacionales a través de la aplicaciéon de una ley distinta de la propia.
! El Estado espafiol forma también parte del Convenio de Ginebra de 29 de octubre de 1971, para
la proteccion de los productores de fonogramas contra la reproducciéon no autorizada de sus fono-
gramas, publicado en el BOE de 7 de septiembre de 1974, que tiene un marcado caracter finalista:
pretende garantizar la protecciéon de los productores de fonogramas frente a la pirateria, con inde-
pendencia de los medios utilizados por los Estados contratantes para alcanzar dicho fin —cfr. arti-
culo 3—. Asi, el articulo 2 establece la obligacién de los Estados contratantes de proteger a los pro-
ductores de fonogramas nacionales de otros Estados miembros frente a los actos de pirateria que
enuncia, pero no de asimilarlos a los propios nacionales. Por ello no es extrafio no encontrar en el
mismo ninguna norma que facilite la determinacién del derecho aplicable para la proteccion de es-
tos productores frente a supuestas infracciones que tengan un caracter supranacional.

°2 Tal es el caso del articulo 7.2, en relacién con la proteccién de los artistas frente a las entidades
de radiodifusion y las modalidades de utilizacién por parte de éstas de las fijaciones hechas para
las emisiones radiodifundidas de las actuaciones de aquéllos. O el articulo 13.d), sobre las condi-
ciones para el ejercicio del derecho de las entidades de radiodifusién de comunicar publicamente
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desprende del tenor de los articulos 2 a 6, que se refieren al principio de tra-
tamiento nacional. En concreto, los articulos 4 a 6 establecen que cada uno de
los Estados contratantes concedera a los artistas, productores y organismos de
radiodifusién extranjeros, en los casos que describen en sus distintos aparta-
dos, el mismo trato que a sus nacionales, entendiendo por «mismo trato» el ar-
ticulo 2.1 el que conceda el Estado contratante en que se pide la proteccion a
sus artistas nacionales, con respecto a actuaciones realizadas, fijadas por pri-
mera vez o radiodifundidas en su territorio, a los productores que sean nacio-
nales de dicho Estado, con respecto a los fonogramas publicados o fijados por
primera vez en su territorio, y a las entidades de radiodifusiéon domiciliadas en
su territorio, con respecto a las emisiones difundidas desde emisoras situadas
también en su territorio. Luego si en cada Estado contratante donde se pide la
proteccién se concede a los extranjeros a los que se aplica la Convencién el
mismo trato que la legislacion de ese pais otorga a sus nacionales, significa que
impera también aqui el principio de territorialidad.

2.5. Los Tratados de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
de 1996

En 1996 se aprobaron dos tratados internacionales auspiciados por la
Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual, conocidos como tratados de
internet, que no han sido ratificados hasta la fecha por nuestro pais. Se trata
del Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual sobre
Derecho de Autor (en lo sucesivo, TDA) y el Tratado de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (en
adelante, TIEF)*. Aunque pretendidamente estaban destinados a dar respues-
ta a los interrogantes que la sociedad de la informacién habia planteado en el
campo de la propiedad intelectual, lo cierto es que no han resuelto uno de los
problemas fundamentales que se han suscitado: el de la determinacién de la
ley aplicable a las infracciones de la propiedad intelectual que se producen en
los entornos en linea.

El TDA carece de normas de conflicto. Se limita a remitir a los articulos 1 a 21
del CB en general —cfr. articulo 1.4 TDA— vy, mutatis mutandis, a los articulos
2 a 6 del CB en particular —cfr. articulo 3 TDA—, de modo que vale todo cuan-
to se expuso en relacién con éste. El TIEF, por su parte, simplemente establece
el principio de asimilacién en el articulo 4 en términos tales que no puede in-
ferirse del mismo cuél es la ley que debe aplicarse por igual a los propios na-
cionales y a los nacionales de otros Estados contratantes™. Sélo el articulo 5.3

sus emisiones de television cuando se efectiien en lugares accesibles al publico mediante el pago
de un derecho de entrada.

% Vid. supra, nota n.° 65.

¢ El articulo 4.1 del TIEF establece que cada Estado contratante otorgara a los nacionales de los
demas Estados miembros el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos
contemplados por el Tratado. Pero ese trato igual procede de la aplicacién de la misma ley a unos
y otros en circunstancias similares, ya sea la ley del pais donde se reclama la proteccion, ya la del
pais de origen de la interpretacion, la fijacién de la misma o el fonograma, por ejemplo.
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del TIEF, en relacién con el derecho moral de los artistas intérpretes o ejecu-
tantes, contiene una norma de derecho internacional privado, cuando establece
que «los medios procesales para la salvaguardia de este derecho se rigen por la
legislacion de la Parte contratante en la que se reivindique la proteccién».

3. LA LEY APLICABLE A LA PROTECCION DEL DERECHO MORAL

El derecho moral presenta alguna particularidad en relacién con la determi-
nacion del derecho aplicable para su proteccién que lo hace merecedor de un
tratamiento especifico.

El CB protege en su articulo 6 bis el derecho moral de los autores. El precep-
to contiene las concretas facultades en que consiste —derecho a la paternidad
y a la integridad— y una regulacién especifica en torno a su duracién. Los au-
tores se benefician de los derechos minimos contemplados en esta norma cuan-
do se les aplica el Convenio y reclaman la proteccién en un pais distinto del
pais de origen de la obra cuyo nivel de proteccién del derecho moral es menor
que el convencional. A la normativa de cardcter material contemplada en sus
dos primeros parrafos, el parrafo tercero afiade una norma de derecho aplica-
ble, segtuin la cual «los medios procesales para la defensa de los derechos re-
conocidos en este articulo estaran regidos por la legislacion del pais en el que
se reclame la proteccién». Se trata de nuevo de una concrecién del principio
de territorialidad en el &mbito de los derechos morales, si bien lo limitado del
tenor literal del precepto genera dudas acerca de si se predica también de su
contenido, alcance y transmisibilidad®. En cualquier caso, lo 16gico sera pen-
sar que la proteccién de los intereses morales de los autores queda cubierta por
la norma general del articulo 5(2), el cual, cuando sefiala que la extension de
la proteccioén del autor se regira por la ley del pais donde se reclame ésta, no
distingue entre facultades morales y patrimoniales®.

En nuestro ordenamiento interno, es evidente que el derecho moral se protege
conforme a nuestra ley nacional cuando la obra ha sido explotada en Espafia
y se cumplen los criterios materiales y personales previstos en el TRLPI. Sin
embargo, el articulo 160.5 de este cuerpo normativo contiene una norma es-

% Tdéntico tenor tiene el articulo 5.3 del TIEF en relacién con el derecho moral de los artistas in-
térpretes o ejecutantes.

% En la misma linea TorrEMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and
who owns them?», cit, p. 53, que interpreta en sentido amplio el tenor del articulo 6 bis (3) del
CB. La ley del pais para el que se reclame la proteccién rige también la legitimacién para ejerci-
tar el derecho moral tras la muerte del autor, como se desprende del articulo 6(2) del CB. Asi lo
ha declarado la sentencia de la Cour d'appel de Paris de 23 de septiembre de 1997, RIDA, n.° 176,
abril de 1998, p. 418. Se trataba de determinar a la persona legitimada en Francia para defender
el derecho moral de un escultor fallecido. Su esposa, que era la heredera conforme al derecho sui-
70 que regia la sucesién, habia muerto designando en su testamento a la persona que deseaba con-
tinuara su labor de defensa de los intereses morales del que fuera su marido. El tribunal estimé
aplicable al caso el derecho francés y consideré que esa persona, al no ser heredera ni beneficia-
ria de una disposicién tertamentaria del propio autor, carecia de legitimacion para hacer valer el
derecho moral sobre su obra.
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pecial referida a la ley aplicable al derecho moral, al establecer que se recono-
ce a los autores el derecho moral «cualquiera que sea su nacionalidad»”’. El ar-
ticulo, se ha dicho, configura la proteccién del derecho moral como una nor-
ma material imperativa que se aplica a todos los autores, con independencia
de su vinculacién personal, territorial o econémica con Espafia®™. Esto quiere
decir que los tribunales espafioles aplican en todo caso los articulos del TRL-
PI relativos a la proteccién de los intereses morales de los autores, sea cual sea
la ley aplicable a otros efectos.

Esta interpretacion es, desde mi punto de vista, criticable®. El problema de ca-
lificar la regulacién de los derechos morales como una norma material impe-
rativa es que obliga a los tribunales espafoles a aplicarla siempre que sean
competentes para enjuiciar el caso. Como sabemos, el foro general es el del do-
micilio del demandado, por lo que bastara que resida en Espafia para que nues-
tros 6rganos jurisdiccionales se vean constreiidos a conocer el litigio que con-
tra él ante ellos se plantee y a aplicar, en su caso, el derecho moral espafiol,
aun cuando la obra no haya sido explotada en el territorio nacional.
Supongamos, alterando minima y conscientemente el ejemplo con el que abria
este estudio, que una obra cinematografica de origen francés se emite colore-
ada por la televisién estadounidense, decidiendo su director demandar en
Espaiia al productor, domiciliado en Madrid, por haber autorizado la mentada
explotacién. ¢Qué interés tiene el ordenamiento espaifiol en regir un supuesto
de hecho cuya tnica vinculacién con nuestro pais es que el demandado ha te-
nido a bien'® residir en é1?'°! Creo que el alcance del articulo 160.5 ha de ser
limitado, lo cual puede lograrse interpretando, por su ubicacién, que no ex-

% Una norma similar se encuentra en el § 121.6 de la UrhG alemana, cuando sefiala que los ex-
tranjeros se beneficiaran de la proteccién prevista en los §§ 12-14 —relativos al derecho moral—
en relacién con todas sus obras, aun cuando no cumplan los requisitos establecidos en los apar-
tados anteriores del articulo 121.

% Cfr. GonzALEZ CaMPOS y GUZMAN ZAPATER, «Comentario a los articulos 155-158», cit., pp. 2244-2245;
GuzMAN ZAPATER, «Comentario a los articulos 145-148 de la LPI», cit., p. 1067. Cavo Caravaca, A. L.,
«Tema VI. Problemas de aplicacién de las normas de Derecho internacional privado (II)», en
Derecho Internacional Privado, 6.* ed., dirigida por PErez VEra, E., UNED, Madrid, 1996, p. 160,
define las normas materiales imperativas para el trafico externo como aquellas que, siendo rigu-
rosamente imperativas, «dan una solucién sustantiva, material y directa a los supuestos de trafico
externo, asimilando su regulacién a la de los de trafico interno». Se trata de normas que actian
con independencia de la norma de conflicto, impidiendo el juego de ésta, y regulan en su totali-
dad el supuesto de hecho que contemplan.

% La rechaza también Carrascosa GONZALEZ, La propiedad intelectual en el Derecho internacional pri-
vado espariol, cit., p. 193.

100 a mal, en este caso.

%' La consideracién de los articulos del TRLPI en materia de derechos morales como normas ma-
teriales imperativas conduce a absurdos mayores que el citado. Supongamos que un productor es-
tadounidense de una obra cinematografica de origen estadounidense autoriza su coloreado y ex-
plota la nueva versién tnicamente en los Estados Unidos, y el director, aprovechando que aquél
reside en Espafia, lo demanda aqui por infraccién de su derecho moral. Los tribunales espafioles
estarfan obligados a fallar a favor del demandante por la aplicacién imperativa del derecho moral
espaiiol, cuando la actuacién del productor es perfectamente licita conforme al ordenamiento de
la tnica nacién donde la obra ha podido ser disfrutada por el publico. Si se aceptara la conside-
racién de norma material imperativa de los articulos que regulan el derecho moral, no podria mas
que aconsejar a quienes pretenden explotar las obras cuyos derechos ostentan, como medida de
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cluye la aplicacion del criterio territorial del articulo 10.4 del Cédigo civil, sino
unicamente los criterios personal y material contenidos en el propio articulo
160 del TRLPI. De esta forma, para que la ley espanola rija el derecho moral
sobre una obra sera preciso que su supuesta vulneracién se haya producido en
nuestro pais, con independencia de la nacionalidad o lugar de residencia del
autor, del pais de origen de la obra o, incluso, de criterios de reciprocidad'®.
Otra posibilidad, que no excluye la interpretacion anterior, sino que se afiade
a ella, es entender que, en lugar de una norma material imperativa, el derecho
moral forma parte del orden publico'®. El articulo 12.3 del Cédigo civil esta-
blece que en ningln caso se aplicara la ley extranjera cuando sea contraria al
orden publico. Esto significa que si la ley aplicable, distinta de la espafiola, no
reconoce alguna facultad moral que el ordenamiento espafiol si habria garan-
tizado, se aplicara la ley material espafiola en detrimento de la extranjera'™. La
ventaja de esta interpretaciéon se encuentra en que es cominmente admitido
que la excepcion de orden publico no rechaza la ley extranjera en si, sino el re-
sultado que produce su aplicacién en el caso concreto, razén por la cual se con-
diciona su eficacia a la existencia de algiin punto de conexién del supuesto de
hecho con el ordenamiento juridico del foro'®.

La especialidad referida en cuanto al derecho moral de autor, en cambio, no
es patente en relacién con los intereses morales de los artistas intérpretes y eje-
cutantes reconocidos por el articulo 113 del TRLPI, puesto que el articulo 161
no contiene una norma paralela a la del articulo 160.5 que respecto de los au-
tores acabo de citar'®. Esta omisién puede interpretarse como deliberada, en
cuyo caso habria que concluir que sus intereses morales sé6lo se protegeran por
la ley espafiola si resulta ésta territorial, material y personalmente aplicable, o
involuntaria, y entonces aplicariamos analégicamente la norma del articulo
160.5 a este supuesto. No encontrando razén para que derechos similares in-

precaucién, que no fijen su residencia en Espafa, para no tentar a los autores a entablar aqui de-
mandas por infraccién de su derecho moral en paises donde incluso no se reconoce.

192 T.a norma tendria virtualidad en los casos en que no se aplica ninguno de los convenios inter-
nacionales en materia de derechos de autor de los que Espana forma parte. Entonces, habiéndo-
se explotado la obra en el territorio nacional, con independencia de que se cumplan los criterios
personal y material para la aplicacién del TRLPI, su autor gozarad de los derechos morales con-
templados por nuestra Ley. En los casos en que la obra se ha explotado en Espafa y se cumplen
los requisitos de aplicaciéon de alguno de los citados convenios o, en su defecto, el personal y el
material del articulo 160 del TRLPI, el derecho moral se rige por la ley espafiola porque ésta es la
aplicable a todos los efectos.

1% Asf lo cree para el derecho britanico TorremaNs, «The law applicable to copyright: which rights
are created and who owns them?», cit., pp. 55-57, sefialando que aunque la proteccién del dere-
cho moral se rige por la lex loci protectionis, al tratarse de una cuestién de orden publico, aquélla
puede ser desplazada por la ley del foro cuando conduce a un bajo nivel de proteccién, lo que no
quiere decir que se trate de normas materiales imperativas.

1% Obsérvese que el analisis de la ley aplicable es previo en los supuestos del articulo 12.3 del
Cédigo civil, mientras que cuando una norma material se califica como imperativa, no es preciso
analizar cudl es la ley aplicable, porque de antemano se sabe que es la espafiola.

1% Cfr. Cavo Caravaca, «Tema VI. Problemas de aplicacién de las normas de Derecho internacio-
nal privado (IT)», cit., p. 162.

1% T,0 que no ocurre en Alemania, donde el § 125.6 de la UrhG determina la proteccién del dere-
cho moral de los intérpretes sea cual sea su nacionalidad y respecto de cualquier actuacién.
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tegren o no el orden publico espanol en funcién de quién sea su titular, un au-
tor o un intérprete, me decanto por la aplicacién analégica del articulo 160.5
del TRLPIL.

Una vez resuelto que el derecho moral forma parte de nuestro orden publico,
es preciso designar los autores que pueden beneficiarse de esta excepciéon. Se
trata de determinar si, dado que el derecho moral se reconoce a los autores, la
autoria pertenece también al orden publico. Formulado el problema de otra
manera, ¢qué ocurre cuando, como en el caso de la obra cinematogréfica, el
ordenamiento espafiol otorga la autoria a personas distintas de las que la le-
gislacién aplicable considera autores? La respuesta ha de ser que cuando la ley
aplicable deja de reconocer derechos morales a personas que, conforme a la le-
gislacién espafiola, deberian disfrutar de ellos, opera el orden publico espafiol
para garantizarselos. El derecho moral se compone, como cualquier derecho,
de tres elementos esenciales: sujeto, objeto y contenido. Los tres, en conse-
cuencia, han de regirse por la misma ley: la que reconoce el derecho. A mayor
abundamiento, el Ambito subjetivo reviste, en este caso, especial importancia,
habida cuenta del caracter irrenunciable e inalienable del derecho moral'”’, que
lo convierte en un derecho personalisimo que le corresponde al autor por el
hecho de haber creado la obra. Quien es autor conforme al ordenamiento es-
pafiol conserva su derecho moral en Espafia'®. De otra forma, se correria el
riesgo de que el derecho moral quedara vacio de contenido. Con un ejemplo lo
ilustro mejor. Se trata de la radiodifusién via satélite realizada desde el Reino
Unido y recibida en Espafia de una pelicula en la que se insertan, con el con-
sentimiento del director y del productor, constantes cortes publicitarios que im-
piden apreciar correctamente la obra. Conforme al articulo 1.2 de la Directiva
93/83/CEE, la comunicacién al puablico via satélite se entiende producida en
Gran Bretana, donde se reputa autores al productor y al director principal. El
guionista es Ginicamente autor de su aportacion, el guién, por lo que carece de
derechos morales sobre la obra cinematografica. Sin embargo, recibida la obra
en Espafia, tenemos el punto de conexién que nos permite aplicar la excepcion
de orden publico, ya que el guionista, a los efectos del derecho moral, es aqui
coautor de la obra audiovisual y, como tal, puede oponerse a un atentado con-
tra la integridad de la obra que perjudique sus legitimos intereses, como tal vez
pudiera ser la interrupcién repetida y desmedida de la obra con fines publici-
tarios. El recurso al orden publico no servira para privar del derecho moral a
una persona fisica que realiza una actividad creativa y que, conforme a la ley
aplicable, se considera autor, aunque en Espafia no revista tal condicién, como
podria ocurrir con el cdmara o el montador de una obra cinematografica ale-
mana.

Fuera del ambito de aplicacion del CB, en los Estados donde la autoria y la ti-
tularidad de derechos se rigen por la ley del pais de origen de la obra, como
Francia, tiene mas relevancia la consideracién del derecho moral como parte

197 Cfr. articulo 14.1 del TRLPI.
1% Afirmacién nuevamente influida por el caracter territorial de los derechos de propiedad inte-
lectual.
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integrante del orden publico. En el pais galo, la jurisprudencia ha declarado
que los autores pueden reclamar el derecho moral en Francia aun cuando no
se les reconozca en el pais de origen de la obra, sin sometimiento a las reglas
de la reciprocidad'®. La doctrina ha configurado el derecho moral como una
parte del orden publico internacional, que tiene preferencia sobre la ley apli-
cable que se oponga a él, de forma que quienes conforme a la ley francesa son
autores de la obra cinematografica pueden hacerlo valer en todo caso'®. La
sentencia de la Cour de cassation de 28 de mayo de 1991'"!, en relacién con el
famoso caso Huston, fue un paso mas all4, al declarar no ya que el derecho
moral se incluye en el orden publico internacional, sino que se regula por nor-
mas imperativas que se aplicaran en todo caso no sélo para determinar su con-
tenido, sino también quién es el autor, dado que la autoria es presupuesto para
su titularidad''?. La solucién que se dio al supuesto resulta innecesaria y exce-
siva. Innecesaria porque se habria llegado a idéntica conclusién atribuyendo la
titularidad de los derechos sobre la obra audiovisual al productor, segin la ley
estadounidense como lex originis, pero aplicando la excepcién de orden publi-

1% Vid. sentencia de la Cour d’appel de Paris de 29 de abril de 1959, en JDI, 1960, p. 130, en rela-
cién con la explotacion en Francia de la obra cinematogréfica muda de Charles Chaplin El niio
—The Kid—, a la que se habia incorporado sin su consentimiento una banda sonora con musica.
"0 Vid DesBors, Le droit d’auteur en France, 3. ed., cit., p. 934; Lucas, A. y Lucas, H.-J, Traité de la
propriété littéraire & artistique, cit., pp. 776-777; GAuTiEr, P.-Y, «Comentario a la sentencia de la
Corte de Apelacion de Paris de 6 de julio de 1989», en Rev. Crit., 1989, p. 717. Asi lo habia decla-
rado la Cour d'appel de Paris en sentencia de 1 de febrero de 1989, en RIDA, n.° 142, octubre de
1989, p. 301, en un caso relativo a un contrato de negro. Un autor habia contratado a una escrito-
ra para que reescribiera su obra a partir de un texto y unas cintas que el primero le habia entre-
gado. Por virtud del contrato existente entre ambos, la escritora le cedia al primero la integridad
de los derechos patrimoniales y renunciaba a su derecho moral sobre la obra resultante, y acep-
taba como ley aplicable al contrato la del estado de Nueva York. La Corte de Paris declaré la va-
lidez de la cesién de los derechos de explotacion, no asi de la renuncia al derecho moral, pues tra-
tandose de una cuestiéon de orden publico se rige por la Ley del foro, que califica el derecho moral
como irrenunciable.

"' RIDA, n.° 149, julio de 1991, p. 197.

"2 En 1950 la MGM produjo la pelicula en blanco y negro La jungla de asfalto —The Asphalt Jungle—,
dirigida por John Huston sobre un guién coescrito por Ben Maddow y él mismo, actuando ambos como
empleados del estudio. Como consecuencia del contrato de trabajo entre los autores y el productor, se
hizo éste con la titularidad originaria del copyright. La compafiia Turner Entertainment adquirié en
1988 los derechos sobre la pelicula, realizando entonces una versién coloreada de la misma. Turner ce-
di6 a la cadena de television francesa La Cing el derecho a radiodifundir la version coloreada de La jun-
gla de asfalto. Sin embargo, Maddow y los herederos de Huston se opusieron, alegando que la comu-
nicacién publica en Francia de la obra vulneraba el derecho a la integridad de sus autores. Los
demandados argumentaron en su defensa que la ley aplicable era la americana, como ley del pais de
origen de la pelicula, conforme a la cual el productor era el tnico autor, razén por la cual el director y
el guionista carecian de derechos morales, no s6lo por no ostentar la condicién de autores, sino tam-
bién porque habian cedido contractualmente todos sus derechos al productor. Aceptada la pretensién
de los actores en primera instancia, la Cour d'appel de Paris, en sentencia de 6 de julio de 1989, RIDA,
n.° 143, enero de 1990, p. 329, convencida por los argumentos de los demandados y declarando que no
existian en el caso circunstancias que justificaran la aplicacién del derecho moral francés como mate-
ria de orden publico, estimé su recurso. La Cour de cassation revocé la sentencia de apelacién en la
sentencia citada, declarando que las reglas francesas sobre el derecho moral son normas de aplicaciéon
imperativa, lo que significa que no es preciso siquiera interrogarse acerca de cudl seria la ley aplicable.
Por esta razon, la ley del pais de origen no influye sobre la posibilidad de ejercitar en Francia una ac-
cion por violacién del derecho moral. Por ultimo, para disfrutar de la proteccién del derecho moral
otorgada por la ley francesa, basta con ser autor conforme a esta legislacién, lo que quiere decir que a
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co para garantizar a sus creadores el derecho moral en Francia''®. Excesiva por-

que convierte en imperativas las normas del CPI relativas a la autoria, cuando

la tradicién habia sido regular esta cuestién por la ley del pais de origen''.

III. LA LEY APLICABLE A LAS INFRACCIONES DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET

Cuando ULMER ejercia de paladin de la ley del pais para el que se reclama la
proteccién, no se planted, evidentemente, que en el futuro podian desarrollar-
se modalidades de explotacién de las obras en relacién con las cuales no fue-
ra sencillo encontrar el pais donde tenia lugar su utilizacién o la infraccién de
los derechos sobre ella. Efectivamente, no puede afirmarse con la rotundidad
de antafio dénde se llevan a cabo algunas formas de comunicacién pablica que
hoy son absolutamente comunes, y que se caracterizan por su transnacionali-
dad: la obra se emite o se pone a disposicion del pablico en un pais y se pue-
de recibir en otros mdultiples territorios nacionales. Tal es el caso de la radio-
difusién via satélite o del supuesto que aqui nos interesa: la puesta en linea de
la obra en una red digital de transmisién de datos, como es internet'”. En su-
puestos como éstos, la norma del articulo 5(2) del CB, interpretada en el sen-
tido clasico que proponia ULMER, y que ha sido tradicionalmente acogido por
la doctrina, se muestra del todo insuficiente para la determinacién de la ley

partir de la resolucion del caso Huston por el Tribunal de Casacion los preceptos que regulan no sélo
el derecho moral en si, sino también la autoria, se consideran normas materiales imperativas. La ten-
dencia de aplicar la legislacién nacional en materia de derechos morales se aprecia también en la sen-
tencia del Tribunal de Apelacién de Copenhague de 4 de abril de 1997, en IIC, 1998, p. 609, resefiada
por NEUMANN, P, en ENT. LR., 1997, p. E-82, que resolvia conforme al articulo 3.2 de su propia Ley de
1995 el supuesto de una emisién en su territorio por una entidad de radiodifusién nacional de una pe-
licula norteamericana cuyo director, norteamericano, alegaba la infraccién de su derecho moral de in-
tegridad, resolviendo que el autor habia renunciado validamente, conforme al derecho danés, a su de-
recho de integridad.

'3 Cfr. GINSBURG, J. y SIRINELLI, P., «Auteur, création et adaptation en droit international privé et en
droit interne frangais. Reflexions a partir de I'affaire Huston», en RIDA, n.° 150, octubre de 1991,
p- 19. Critican igualmente estos autores que la Corte resolvié conforme a una ley no aplicable, cual
es la ley francesa de 8 de julio de 1964, sobre la aplicacion del principio de reciprocidad en ma-
teria de derecho de autor, que regula la proteccién de las obras procedentes de paises que no tu-
telan las obras francesas, y que declara defendibles incluso en estos supuestos los derechos de pa-
ternidad e integridad de sus autores. Consideran que, formando parte tanto Francia como Estados
Unidos del CB y de la Convencién Universal de Derechos de Autor, las obras francesas si gozan de
proteccion en el territorio norteamericano. Entienden que debia haberse aplicado el CB, aunque
la cuestion es més que discutible, dado que los Estados Unidos se adhirieron al mismo el 1 de mar-
zo de 1989, ya iniciado el proceso.

4 No es lo mismo decir que el productor es el autor pero que, por la excepcién de orden publico,
se reconoce a sus creadores el derecho moral sobre la obra audiovisual, que decir que los autores
son, en Francia, los creadores y que por ello ostentan el derecho moral. Conceder a una u otras
personas la autoria puede tener influencia sobre la tiularidad de los derechos patrimoniales.

5 A través de estas nuevas modalidades de explotacién pueden producirse miltiples infracciones
en distintos lugares de manera simultidnea, como sefialan en relacién con las redes digitales
DriscoLL, J. M., «It’s a small world after all: conflict of laws and copyright infringement on the in-
formation superhighway», en University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, n.°
20, invierno de 1999, p. 957; y RembL, A. P.,, «Choosing law in cyberspace: copyright conflicts on
global networks», en Michigan Journal of International Law, n.° 19, 1998, p. 803.
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aplicable. Conforme a esta concepcion del principio de territorialidad, la ley
aplicable es la del pais donde su utiliza la obra o se comete la infraccién. Pero,
¢donde se explota la obra, o dénde tiene lugar la infraccién en supuestos como
los citados? ¢En el pais emisor o en los paises receptores? ¢En el Estado don-
de se pone la obra en linea o en todos aquellos donde se realiza la descarga?
Las dos soluciones son tedricamente posibles, entiendo, y, a la vez, criticables
desde un punto de vista practico'.

La eleccién del pais de recepcién o de descarga''’, mas acorde con el principio
de territorialidad, tiene el inconveniente grave de su ineficacia, dado que con-
duce a la aplicacién distributiva de tantas leyes nacionales distintas como
Estados receptores haya. La supuesta infraccién se regiria en cada pais por su
propia ley nacional, aplicable tnicamente a los efectos producidos por la utili-
zacion de la obra en su propio ambito espacial. Supone, en definitiva, terri-
torializar no ya el derecho, sino los efectos mismos de un tnico acto de

comunicacién publica'®, circunstancia que puede dificultar el comercio elec-

trénico''’.

La eleccién de la ley del pais emisor o de puesta en linea de la obra'? resuel-
ve los problemas que plantea la ley del pais de la descarga y simplifica la cues-

16 Para un analisis de estas dos teorias en el campo de la radiodifusién via satélite, vid. MICHINEL
Awarez, M. A., La radiodifusion via satélite en la regulacién espafiola de derecho de autor interna-
cional, Comares, Granada, 1998, pp. 59-91 y los autores que alli se citan.

"7 Por la que implicitamente se decanta MicHINEL Arvarez, «La propiedad intelectual en el plano
internacional: Ley aplicable al derecho de autor», cit., pp. 178-179. Vid. en el mismo sentido DE
MiGueL Asensio, P. A., Derecho privado en internet, 1.* ed., Civitas, Madrid, 2000, pp. 286-288; o
ScHONNING, «Applicable law in transfrontier on-line transmissions», cit., p. 47.

"8 La puesta a disposicién de una obra a través de internet se considera en el Derecho Comparado
bien un acto de comunicacién publica, bien un acto de distribucién, como explica GARROTE
FerRNANDEZ-DiEz, 1., El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de autor y derechos afi-
nes en la sociedad de la informacion, Comares, Granada, 2001, pp. 171 y ss. En Espana creo que esta
modalidad de explotacién encaja mejor dentro del concepto de comunicacién publica (calificaciéon
por la que, al menos formalmente, ha optado la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los dere-
chos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacién en su ar-
ticulo 3). En consecuencia, dado que el articulo 12.1 del Cédigo civil establece que la calificaciéon
para determinar la norma de conflicto aplicable se hard conforme a la ley espafiola, trataré la pues-
ta a disposicién de una obra mediante una red digital como un acto de comunicacién publica.

"9 Vid. GINSBURG, J. C., «Private international law aspects of the protection of works and objects of
related rights transmitted through digital networks (2000 update)», WIPO Forum on private inter-
national law and intellectual property, Ginebra, 30-31 de enero de 2001, § 20. Para una critica de
la tesis que opta por la ley del pais donde se produce la descarga por el fraccionamiento al que
conduce, vid. GARROTE FERNANDEZ-DiEZ, El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos
de autor y derechos afines en la sociedad de la informacion, cit., p. 116.

120 Vid., por ejemplo, Patry, «Choice of law and international copyright», cit., p. 457, para quien
alojar una copia de una obra en una pagina web fuera de los Estados Unidos no genera respon-
sabilidad en los Estados Unidos aunque pueda descargarse alli y viceversa. En una linea similar
Docaucti, «Law applicable to torts and copyright infringement through the internet», cit., pp. 61-
65, considera que la ley aplicable a las infracciones en internet es la del pais donde la obra se pone
a disposicion, que es donde se carga en el servidor, abogando por una armonizacién a nivel inter-
nacional de las leyes de propiedad intelectual con el fin de paliar los efectos perniciosos derivados
de los distintos niveles de proteccién previstos por los diferentes paises.
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tién'?!. Se trata de una ley tinica que rige un acto unitario y singular de explo-
tacién y, ademas, es la ley aparentemente més préxima a la persona que reali-
za dicho acto, de modo que puede conocerla. El articulo 1.2 de la Directiva
93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinacién de
determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines
a los derechos de autor en el ambito de la radiodifusion via satélite y de la dis-
tribucién por cable, ya opt6é en su momento por esta teoria al considerar pro-
ducida la comunicacién publica via satélite en el pais emisor cuando es éste
un Estado miembro'?. Queda asi sometida la comunicacién publica via satéli-
te Gnicamente a la legislacion de dicho pais, y no a las de todos los Estados en
los cuales las sefiales descendentes de los satélites pueden ser recibidas, ya que
la recepcioén es juridicamente irrelevante'”, lo cual tiene sentido en el ambito
comunitario. En efecto, al garantizar un nivel de proteccién uniforme en todos
los Estados de la Unién Europea conseguido tras la labor de armonizacién re-
alizada en materia de propiedad intelectual, la entidad radiodifusora no puede
ya obtener beneficios de la elecciéon de uno u otro pais para enviar desde €l la
senal al satélite, lo que permite centralizar el acto de comunicacién publica en
un unico Estado con el fin de simplificar la resolucién de los litigios que pue-
dan surgir'?.

Inicialmente la Comisiéon Europea se sintié tentada a aplicar esta misma regla
a las transmisiones digitales a través de la red'®. Sin embargo, es discutible que
pueda trasladarse sin mas una norma como ésta a los entornos digitales, ya que
existen diferencias entre la comunicacién publica de una obra realizada me-
diante su radiodifusién transfronteriza y la llevada a cabo poniendo la obra en

21 Asi lo reconoce AustIN, G., «Private international law and intellectual property rights. A com-
mon law overview», WIPO Forum on private international law and intellectual property, Ginebra, 30-
31 de enero de 2001, § 34. También KaprLaN, G. C. y BankorF, J. R., «Of satellites and copyrights:
problems of overspill and choice of law», en Emory International Law Review, n.° 7, 1993, p. 741;
y RENDL, «Choosing law in cyberspace: copyright conflicts on global networks», cit., p. 832, hacen
hincapié en la simplicidad y previsibilidad de esta interpretacién. Dietz, A., «The shortcommings
and possible evolution of national copyright legislation in view of international satellite program-
me transmission», en TV by satellite. Legal aspects, coordinado por Batg, S. B. bg, Oxford, 1987, p.
124, senala sin embargo que la solucién de estos problemas no debe basarse en su simplicidad y
previsibilidad, sino en la proteccién de los intereses legitimos de indole patrimonial o moral que
estén en juego.

122 Esta norma se ha incorporado a nuestro ordenamiento interno a través del articulo 20.3 del
TRLPI, de idéntico tenor.

123 Vid. Bonpia RoMAN, F., «La incorporacién de las Directivas comunitarias sobre derechos de au-
tor al ordenamiento juridico espafol», en RGD, n.° 604-605, 1995, p. 554.

124 A mayor abundamiento, para evitar fraudes, la letra d) de este articulo 1.2 establece que cuan-
do la senal se envie al satélite desde un pais que no otorga la proteccién minima contemplada en
el Capitulo II de la Directiva se entendera que la comunicacién publica se ha producido en el pais
miembro desde donde una estacién de senal ascendente transmita al satélite la sefial portadora del
programa o, en su defecto, donde tenga su establecimiento principal la entidad de radiodifusiéon
que, establecida en un Estado miembro, haya encargado la comunicacién publica via satélite.

25 Vid. el Libro Verde sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la informacion,
COM (95), 382 final, de 19 de julio de 1995, p. 42. ReNpL, «Choosing law in cyberspace: copyright
conflicts on global networks», cit., pp. 821-827 mantiene que, aunque la radiodifusién via satélite
difiere de la puesta a disposicién del publico de una obra en una red digital, las soluciones que se
han adoptado en relacién con la primera pueden servir en alguna medida para la segunda.
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linea a través de un servidor de internet'*. En el primer supuesto, la transmi-
sién es punto a multipunto, porque la obra se emite una vez y llega a multiples
destinatarios simultdneamente. En el segundo, estamos ante una transmision
punto a punto, pues la obra se comunica individualmente a cada usuario que la
solicita, de modo que hay tantos actos individuales de transmisién como usua-
rios descargan la obra. Otra diferencia, al hilo de la anterior, es que mientras
que en la radiodifusion via satélite la obra se exporta activamente desde el pais
emisor, es decir, es la propia entidad radiodifusora la que introduce la obra en
el territorio de otro pais, en el caso de la obra explotada mediante una red di-
gital como internet se produce mas bien una importacién al pais receptor. La
obra que es colocada en un servidor se introduce en otros paises porque los
usuarios domiciliados en éstos se conectan con aquél y la descargan. Es decir,
en la comunicacién publica via satélite es la entidad radiodifusora la que cau-
sa de una manera directa el traspaso de las fronteras de la obra. En la puesta a
disposicién de una obra en un servidor de internet, que es igualmente una mo-
dalidad de comunicacién publica, quien pone la obra en linea simplemente au-
toriza a los navegantes de internet de cualquier parte del mundo (salvo que haya
restringido el acceso, lo que es técnicamente posible) a hacer copias del docu-
mento al menos en la memoria RAM de su ordenador. Una tltima diferencia es
que la puesta a disposicion del puiblico de una obra a través de un servidor exi-
ge su previa reproduccién en éste. Esta modalidad de explotacion requiere, por
lo tanto, dos actos distintos e independientes: la reproduccién y la comunica-
cién publica de la obra reproducida'?’. En cambio, en la radiodifusién no se pre-
cisa reproduccién previa de la obra radiodifundida.

Pero ademas, esta teoria tiene sus propios inconvenientes. Sobre todo en el caso
de la comunicacién publica de la obra a través de internet, que esta al alcance
de cualquier usuario hoy en dia, puede conducir a que los potenciales infracto-
res coloquen las obras en servidores situados en paises que no garantizan una
minima proteccién de los derechos de autor'”®. Conduce ademaés a la aplicacién
extraterritorial de la ley del pais de emisién en detrimento de las leyes de los
paises de recepcién que, como sabemos, responden a razones particulares de

126 Vid. ScHONNING, «Applicable law in transfrontier on-line transmissions», cit., pp. 37-39. Vid. asi-
mismo la sentencia de la Corte de Apelacién del Noveno Circuito estadounidense en el caso
Subafilms, Ltd. contra MGM-Pathe Communications Co., 24 F.3d 1088 (9" Cir., 1994), resefiada an-
teriormente, y los comentarios que le sugiere a GINSBURG, J. C., «Copyright without borders? Choice
of forum and choice of law for copyright infringement in cyberspace», en Cardozo Arts and
Entertainment Law Journal, n.° 43, 1997, pp. 170-171.

27 Lo que significa que al menos ese primer acto de explotacién tiene lugar en el Estado donde se
encuentra el servidor. Y a este acto de reproduccion se le aplica claramente el derecho del pais
donde se encuentra el servidor donde se carga la obra, como sefiala DE MiGUEL AsENsio, Derecho
privado en internet, cit., pp. 283-284.

128 Vid. GARROTE FERNANDEZ-DiEz, El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de au-
tor y derechos afines en la sociedad de la informacion, cit., p. 123. Para corregir esta circunstancia
DEsSEMONTET, «Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé», cit., p. 55 entien-
de que si la ley del pais donde la obra se carga en el servidor no otorga proteccion, el foro podria
aplicar la excepcion de orden publico. Pese a ello, le parece preferible un sistema de seleccién del
derecho aplicable basado en una sucesiéon de normas en cascada. Se aplicaria en primer lugar la
ley del pais de expedicién del titulo de propiedad intelectual. Cuando éste no soluciona la cues-
tién, opta por la ley del pais donde se produce el resultado dafioso, siempre que fuera previsible,
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politica legislativa'®. Por otro lado, no esta claro cuél es ese pais donde la obra
se pone en linea, si el pais desde donde se carga en un servidor de internet, el
pais donde se encuentra fisicamente ese servidor (entendido como el ordenador
que la almacena y hace accesible al publico)'?’, el pais donde tiene su residen-
cia habitual o el establecimiento principal el operador de dicho servidor o el de
la residencia o establecimiento habitual del operador del sitio web que aloja el
material supuestamente infractor''. Por todo ello no es extrafio que finalmen-
te la Comisién rechazara esta posible solucién a la cuestién'*,

entendiendo por tal aquel donde tiene el autor su residencia habitual o la empresa su sede social.
En tercer lugar se debe recurrir a la ley del pais donde la obra se introduce en la red. Por tltimo,
y en ausencia de previsibilidad, se aplicaria la ley del domicilio o del establecimiento principal del
demandado como supuesto infractor (ibidem pp. 57-61).

2% Vid. Lucas, «Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits
connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», cit., §§ 84-86.

130 Tal es la opinién de Bariarti, «Internet: aspects relatif aux conflits de lois», RDIPP, 1997, pp.
545 y ss., quien entiende aplicable la ley del pais donde se introduce el contenido supuestamente
atentorio en la red, que no es otro que aquel donde radica el servidor. Pero tal ley no se aplica
cuando no protege los derechos de propiedad intelectual, o cuando no tiene mayor conexién con
el asunto, o si el lugar donde se encuentra el servidor esta indeterminado. En estos casos la ley
aplicable seria la del domicilio del perjudicado vy, en su defecto, la lex fori.

3! La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre co-
mercio electrénico, que parece decantarse por la ley del origen de la transmisién, utiliza esta combi-
nacion de criterios objetivos y personales para determinar la ley aplicable a los servicios de la socie-
dad de la informacién. Segtn su articulo 3.1, los servicios de la sociedad de la informacién facilitados
por un prestador de servicios establecido en el territorio de un pais miembro han de respetar la dispo-
siciones nacionales de éste (criterio personal). Del apartado 2, que establece que la libertad de pres-
tacién de servicios de la sociedad de la informacién de un Estado miembro no podra ser restringida
en otro, se deduce que se aplicara la ley del Estado donde se origine la prestacion del servicio, no don-
de produzca sus efectos (criterio objetivo). Es decir, los servicios ofrecidos por un prestador han de
ser conformes con la legislacion vigente en el Estado donde se encuentra establecido y no donde efec-
tivamente se presta el servicio, pero sera dicha legislacién la que se aplique con independencia de dén-
de se reciba el servicio. Aunque del Anexo parece desprenderse que el articulo 3 no se aplica a los de-
rechos de propiedad intelectual, es indicativo de la posicién mantenida por la Comunidad Europea al
respecto, ya manifestada con anterioridad en la Directiva de la Televisién sin Fronteras. La busqueda
de una ley tnica aplicable a las supuestas infracciones de la propiedad intelectual en internet que sim-
plifique el panorama legislativo, promueva el comercio electrénico y a la vez proteja a los derecho-
habientes ha llevado a GINSBURG a replantearse en varias ocasiones sus teorias al respecto. En «Private
international law aspects of the protection of works and objects of related rights transmitted through
digital networks (2000 update)», cit., §§ 22 y ss., se decanta por las siguientes normas en cascada. En
primer lugar, si la supuesta infraccién se ha producido en una péagina web, se aplicara la ley del pais
donde su operador tenga su residencia habitual o establecimiento principal, siempre que sea respe-
tuosa con los derechos reconocidos por el CB, el Acuerdo ADPIC y el TDA. Si dicha ley no reconoce
la proteccién minima dispuesta en estos tratados, se aplicara la ley del pais donde se encuentre el ser-
vidor que aloja la pagina web que contiene la supuesta infraccién cuando sea conforme con los tra-
tados citados. Si la infraccién no se ha realizado a través de una pagina web, la ley aplicable ser4 la
del pais de la residencia habitual o establecimiento principal de la persona que hubiera iniciado la co-
municacién, a condicién de que respete las disposiciones del CB, el Acuerdo ADPIC y el TDA. Tanto
€n uno como en otro caso, si se constata que un tercer pais distinto de los anteriores tiene una cone-
xién mas significativa con la controversia, sera su legislacion la que rija el supuesto, siempre que res-
pete los derechos minimos reconocidos por los tratados mencionados. En tltima instancia, si ningu-
na de las leyes anteriores otorga la proteccién minima contemplada por el CB, el acuerdo ADPIC y el
TDA, se aplicar4 la ley del foro, si se trata de un pais miembro de cualquiera de tales tratados.

132 Vid la Comunicacién de la Comisién de las Comunidades Europeas relativa al seguimiento del
Libro Verde sobre derechos de autor y derechos conexos en la sociedad de la informaciéon, COM
(96), 586 final, de 20 de noviembre de 1996, pp. 23-24.
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Ante la dificultad, como vemos, de situar la explotacién de la obra, o la supuesta
infraccién, en uno u otro pais, y con la intencién de salvar los escollos practicos
a los que las alternativas expuestas conducen, se ha propuesto que los 6rganos ju-
risdiccionales competentes que hayan de resolver el pleito apliquen su propia ley
nacional'®?. Se trata de una lectura posible del CB'** que se caracteriza por su sen-
cillez. Una tunica legislacion, facilmente determinable una vez interpuesta la de-
manda o adoptadas medidas provisionales, protegeria el derecho de autor de las
infracciones supuestamente cometidas en todos los Estados implicados, siendo,
ademas, un derecho con el que el juzgador estaria absolutamente familiarizado'*.
La designacién de la lex fori como la ley aplicable no esta exenta de criticas, sin
embargo, ya que fomenta el forum shopping, o lo que es lo mismo, que el titular
de los derechos pretendidamente violados interponga la demanda ante la juris-
diccién cuya ley le resulte mas favorable'*. Por otro lado, si la teoria del conflic-
to de leyes pretende determinar cudl es el derecho mas préximo al caso concre-
to, no se ve justificacién para que el tribunal competente aplique su propia
legislacién por el mero hecho de ser la del foro cuando no presenta otros puntos
de conexion con el litigio. Por eso, sus seguidores condicionan de alguna manera
su aplicacion. Asi, se ha propuesto que se aplique la ley del foro cuando sea tam-
bién la del pais donde se originaron los actos que dan lugar a la supuesta infrac-
cioén, o donde tiene su residencia o establecimiento mercantil habitual o de la que
es nacional el demandado!®’. Para otros, se trata de una norma de conflicto fun-
cional para el caso de que resulte imposible situar una infraccién en un Estado
concreto, circunstancia que hace razonable recurrir a la ley del pais donde pue-
den adoptarse las medidas para evitar la violacién del derecho de autor'*.

Otra alternativa, dada la dificultad de elegir entre la ley del pais de la puesta
en linea y la de los paises donde se descarga la obra, es designar como dere-

133 GormaN, R.A. y GINSBURG J. C., Copyright for the nineties, 4.* ed., 1993, p. 878, identifican, de for-
ma general, el principio del tratamiento nacional con la aplicacién de la ley del foro.

34 Vid. Lucas, A. y Lucas, H.-J, Traité de la propriété littéraire & artistique, Litec, Paris, 1994, pp. 888-
889, para quienes el tenor literal del articulo 5(2) del Convenio parece referirse a la lex fori, aun-
que se decantan finalmente por que acoge la regla de la lex loci delicti —cfr. ibidem, pp. 891-892—
, como también lo hacen DesBois, FRANCON y KEREVER, Les Conventions Internationales du droit
d’auteur et des droits voisins, Dalloz, 1976, p. 153.

135 Un argumento que se ha utilizado a favor de la lex fori es presumir que las leyes de todos los
paises desde los que es accesible una obra puesta en linea cumplen los niveles minimos de pro-
teccién exigidos por el Convenio de Berna, salvo prueba en contrario. El tribunal competente apli-
caria entonces su propia ley, en caso de ser conforme con dicho Convenio, como si se tratara de
una norma supranacional. Las partes que esgrimieran que en el pais para el que se reclama la pro-
teccion ésta es mayor o menor tendrian que demostrarlo (cfr. GinsBurg, J. C., «The cyberian
Captivity of copyright: Territoriality and authors’ rights in a networked world», Santa Clara
Computer and High Technology Law Journal, n. 15, mayo de 1999, p. 356).

13¢ También el supuesto infractor podria adelantarse al titular de los derechos y tratar de obtener
mediante un juicio declarativo, donde es posible, una sentencia en la cual se declarara que su ac-
tuacion no infrige los derechos de autor, como escribe GINsBURG, «Global use/territorial rights: pri-
vate international law questions of the Global Information Infraestructure», cit., p. 337.

37 Asi lo sugiri6 GINsBURG en su articulo «Global use/territorial rights: private international law
questions of the Global Information Infraestructure», cit., p. 338.

38 Vid. GELLER, P. E., «Conflicts of laws in cyberspace: international copyright», en Unesco Copyright
Bulletin, vol. 31, n.° 1, 1997, p. 141.
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cho aplicable el del pais de origen de la obra. En algunos casos, como sabe-
mos, esta norma de conflicto se aplica inicamente a la designacién de los ti-
tulares originarios de los derechos de propiedad intelectual'*’, lo que mantie-
ne el problema en relacion con la determinacién de la ley aplicable a la supuesta
infraccién. En otros, se va més alld, y en una interpretacion contra legem del
articulo 5(2) del CB se aplica también a la propia proteccién de dichos dere-
chos. De este modo, una norma unica regularia la explotacién internacional
analégica o digital de una obra, y no resultaria problematico determinarla in-
cluso para las supuestas infracciones que se produjeran en el marco de inter-
net. Sin embargo, estas teorias que pretenden facilitar la averiguacién de la ley
aplicable en los entornos en linea y dotar de seguridad al trafico juridico en in-
ternet no superan dos criticas esenciales. En primer lugar, como ya se ha se-
fialado, chocan con el caracter territorial de los derechos de propiedad inte-
lectual, que responden a razones de politica legislativa nacionales. En segundo
lugar, no resultan efectivas cuando una obra inédita se divulga a través de in-
ternet, pues no consiguen su propésito de facilitar la determinacién de la ley
aplicable por varias razones'®. Primero, porque el criterio principal para de-
signar el pais de origen conforme al CB es el de la publicacién —cfr. articulo
5(4)—, y utilizdndose una nocién materialista de obra publicada que alude a
la distribucién consentida por los autores de ejemplares entre el publico, cual-
quiera que sea su modo de fabricacién —cfr. articulo 3(3) CB—, dificilmente
puede aplicarse a la puesta en linea'*'. Segundo, porque si, interpretando for-
zadamente el articulo 3(3) del CB, entendemos que la obra divulgada a través
de internet se encuentra publicada'®, el siguiente paso es determinar dénde se
ha publicado, lo que no es facil. Tendriamos al respecto dos alternativas que
ya conocemos. Podria optarse por considerar publicada la obra en cada uno de
los paises donde resulta accesible. Pero entonces tendriamos que colegir que
se trata de una publicacién simultdnea'®?, lo que llevaria a considerar como
pais de origen aquél perteneciente al CB que previese un plazo de proteccién
menor, solucién arbitraria a los efectos de designacién de la ley aplicable'*. O
podria escogerse la ley del pais donde la obra se pone en linea, con las difi-
cultades que esto supone en cuanto a su determinacién. Este era, por lo de-

139 Vid. TorreMANS, «The law applicable to copyright: which rights are created and who owns them?»,
cit., pp. 81-83, o GinsBURG, «The cyberian captivity of copyright: territoriality and authors’ rights
in a networked world», cit., pp. 347 y ss, que acepta la aplicacién de la ley con una relacién més
significativa con la obra para regir la titularidad de los derechos sobre ésta.

140 Vid. GARROTE FERNANDEZ-DiEz, El derecho de autor en internet. La directiva sobre derechos de au-
tor y derechos afines en la sociedad de la informacion, cit., p. 115.

! Vid. Lucas, «Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits
connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», cit., §§ 45 y 46. De la misma opinion, vid.
DE MiGueL Asensio, Derecho privado en internet, cit., p. 281.

42 Vid. DEsSEMONTET, «Internet, la propriété intellectuelle et le droit international privé», cit., p. 53,
afirmando que podria pensarse que el articulo 3 del TDA corrige los problemas que plantea la dic-
cién del articulo 3(3) del CB al establecer que los Estados contratantes aplicaran mutatis mutan-
dis los articulos 2-6 del CB.

3 Vid. GinsBURG, «The cyberian captivity of copyright: territoriality and authors’ rights in a net-
worked world», cit., p. 351.

% Cfr. DE MiGUEL AsEnsio, Derecho privado en internet, p. 281. Ello sin olvidar que pueden ser va-
rios los paises que establecen la misma duraciéon mas breve de los derechos de autor.
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mas, uno de los problemas que se pretendia evitar a través de la adopcion de
la lex originis. Por ultimo, si interpretamos que la puesta en linea de una obra
no equivale a su publicacion, o si simplemente se trata de una obra no publi-
cada (o publicada por primera vez en un pais que no forme parte del CB), el
criterio subsidiario para determinar el pais de origen es el de la nacionalidad
del autor, que por si solo no parece tener una conexién muy significativa con
el caso'* 1%,

El problema de dénde se entiende explotada la obra vy, en su caso, producida la
infraccién, aunque novedoso en el campo de la propiedad intelectual, no lo es
tanto en otros dambitos del derecho, como el de la responsabilidad extracon-
tractual. En este sector, es posible que una conducta dafiosa se lleve a cabo en
un lugar distinto de aquel en el que se manifiesta el resultado, como ocurre, por
ejemplo, cuando se contamina un rio que en su camino hacia el mar atraviesa
varios paises'”’. De acuerdo con el articulo 10.9 del Cédigo civil, las obligacio-
nes extracontractuales se rigen por la ley del lugar del hecho de que deriven, lo
que se conoce como lex loci delicti. Por ese hecho del que dimana la obligacion
de reparar puede entenderse tanto la conducta dafiosa como el dafio en si mis-
mo, y de la interpretacién que demos al término dependera optar por la ley del
pais donde tuvo lugar el acontecimiento causal'*® o por la ley del lugar donde
dicha causa se concreté en un resultado lesivo'®. La solucién que se propone
para el problema en nuestro pais es, como en Alemania, la alternatividad, de
forma que ambos lugares pueden considerarse, a favor de la victima, como lex
loci delicti"™. Se ha propuesto la aplicacién de esta teoria a las infracciones de

145 Piénsese en el siguiente ejemplo. El autor italiano (con residencia en Espafia desde los tres afios)
de una obra fotografica realizada en los Estados Unidos la pone en linea a través de una pagina
web con dominio .de (alemén) alojada en un servidor situado en Francia. Un ciudadano austra-
liano descarga la fotografia desde su ordenador personal en Sidney y la copia en su pagina web,
que se encuentra en un servidor neocelandés y es accesible desde todo el mundo. ¢Es razonable
que se aplique la ley italiana, si entendemos que la obra no se encuentra publicada? Parece que
no. Ademads, como senala el profesor Lucas, la ley personal plantea dificultades especificas cuan-
do nos encontramos ante obras en colaboracién y no tiene sentido en relacién con los derechos
conexos fundados en razones econémicas, como los de los productores o las entidades de radio-
difusion (cfr. Lucas, «Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’'objets de
droits connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», cit., § 28).

46 Para una critica de las soluciones al problema basadas una visién universalista del derecho de
autor (aplicacion de la ley del pais de origen de la obra o de la determinada conforme a criterios
personales, que pretenden que una tnica ley se aplique con independencia del lugar donde se re-
clame la proteccién), vid. MicHINEL Awarez, La radiodifusion via satélite en la regulacion espariola
de derecho de autor internacional, cit., pp. 129-144. Sefiala el autor que plantean problemas en cuan-
to a su determinacién y conducen a ignorar las legislaciones nacionales en materia de derechos de
autor.

7 No olvidemos que buena parte de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual son
extracontractuales, por lo que la comparacién es adecuada.

48 Segtin AMORES CONRADI, «Obligaciones extracontractuales», cit., p. 227, ésta es la solucién adopta-
da por la Ley de Derecho Internacional Privado austriaca de 1978 y, con matices, por la Ley suiza.
49 AMORES CONRADI, op. cit., p. 227, cita la jurisprudencia francesa como ejemplo de esta segunda
tesis.

130 Cfr. AMoRES CONRADI, Op. cit., p. 227, quien sefiala que se trata ésta de una norma general que
admite correcciones en funcién del sector determinado del Derecho al que pertenezca la respon-
sabilidad en el caso concreto.
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los derechos de propiedad intelectual en internet'!. La regla de la alternativi-
dad, tal cual se ha formulado, no me parece directamente trasladable, sin em-
bargo, a la proteccién de los derechos de propiedad intelectual, debido a su con-
sabido caracter territorial. Mientras que la determinacion de la victima del dafio
en los supuestos de responsabilidad extracontractual del articulo 10.4 del Cédigo
civil es una cuestion esencialmente factica, el perjudicado por una infraccién de
los derechos de propiedad intelectual sélo se encuentra después de un analisis
juridico de la titularidad del derecho supuestamente vulnerado, lo que requiere
conocer de antemano la ley aplicable.

En mi opinién, conforme se regula la cuestién en los convenios internacionales
de los que Espafia es miembro y en la norma unilateral de nuestro ordenamiento
interno, contenida en el articulo 10.4 del Cédigo civil y los articulos 160-164 del
TRLPI, debemos partir en todo caso del caracter territorial de los derechos de
autor para determinar la ley que rige su proteccion en los entornos digitales.
Seguin éste, los derechos de propiedad intelectual sélo existen dentro del ambi-
to territorial del ordenamiento que los crea y, en consecuencia, inicamente alli
pueden ser vulnerados y protegidos'>?. Cuando la obra entra en un nuevo Estado,
se crea un nuevo derecho de acuerdo con su legislacion, lo que implica que pue-
den producirse variaciones tanto en cuanto a su titularidad como a su conteni-
do. Esta configuracién de los derechos de propiedad intelectual excluye de ma-
nera radical la posibilidad de aplicar la lex originis (como ley del pais donde se
publicé por primera vez la obra a estos efectos'>*), por ventajosa que pudiera re-
sultar su simplicidad. La lex fori, pese a respetar la literalidad de los Convenios
y del articulo 10.4 del Cédigo civil, me parece un tanto arbitraria cuando no
coincide con la lex loci protectionis'™. Por ello, partiendo de los postulados de
ULMER, me decanto por la ley del pais para el que se reclama la proteccion, esto
es, la del lugar donde se explota la obra o donde se comete la infraccién. En los

51 Vid. Cawvo Caravaca y Carrascosa GonzALgez, Conflictos de leyes y conflictos de jurisdiccion en in-
ternet, cit., p. 122, para quienes entre el pais de la emisién y el pais de la recepcion elige el perju-
dicado, en aplicacion de los principios del favor laesi y favor auctoris. Ahora bien, si la victima opta
por aplicar la ley del pais de recepcién, ésta regira inicamente los dafios ocasionados en dicho
Estado. Aunque consideran que la regla de la lex loci protectionis resulta obsoleta para internet,
creen que se corrige en parte con los criterios contenidos en los articulos 160 a 164 del TRLPI,
que conducen a la aplicacién de la ley espafola tinicamente para casos conectados personal y ma-
terialmente con Espana. El problema de esta teoria es que provoca una cierta indeterminacién de
la ley aplicable. El principio del favor auctoris podria llevar también a designar como legislaciéon
aplicable aquella de las implicadas que resulte mas favorable al autor (vid. DriscoLL, «It’s a small
world after all: conflict of laws and copyright infringement on the information superhighway», cit.,
p- 983, sefialando que ha de elegirse la ley que mas beneficie al autor de entre las siguientes: la ley
del pais donde se ha producido el acto que infringe los derechos de propiedad intelectual, la del
pais de la residencia habitual o del establecimiento habitual del supuesto infractor o la ley del pais
donde se encuentra el servidor).

152 Cfr. GuzMAN ZAPATER, «Comentario a los articulos 145-148 de la LPI», cit., pp. 1033 y 1043,

133 Con las especialidades del articulo 5(4) del CB para el caso de que la primera publicacién no
se haya producido en un Estado de la Unién.

134 ;Hasta qué punto es razonable aplicar a una infraccién de los derechos de autor la ley del pais
del domicilio del demandado, por ejemplo, cuando no hay otro criterio de conexién con los he-
chos que han dado lugar al litigio que la circunstancia de que ante sus tribunales se ha interpuesto
la demanda?

112



Ley aplicable y propiedad intelectual...

supuestos dudosos, en que el acto de comunicacién publica tiene caracter trans-
nacional, no podemos dejar de tener presente que la esencia de esta modalidad
de explotacion es que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra
sin previa distribucién de ejemplares a cada una de ellas'*, y ello con indepen-
dencia de la concreta forma en que se lleve a cabo'*. Quiere esto decir que un
buen método para enfrentarse a la cuestién de la designaciéon del pais donde
tiene lugar una de estas nuevas formas de explotacién es compararla con un su-
puesto tradicional dotado de un semejante significado econémico'”’, aunque, 16-
gicamente, de menor magnitud'*®, Tomemos como ejemplo una base de datos
realizada por un fabricante espafiol que no tiene caracter original pero que ha
requerido una inversion sustancial para la obtencién, verificacién y presenta-
cién de su contenido. Dicha base de datos es reproducida en un CD-ROM en los
Estados Unidos y distribuida en aquel pais por un nacional espafiol con resi-
dencia en Nueva York. En la medida en que no se trata de una obra original y
que en los Estados Unidos no se reconoce el derecho sui generis sobre las bases
de datos, dichos actos de explotacién no suponen alli una infraccién del copy-
right. Supongamos ahora que esta persona domiciliada en Nueva York exporta
los CD-ROMs a Espafia sin el consentimiento del fabricante espafiol, lo que in-
cide légicamente sobre el mercado del producto que éste ofrece. Los articulos
133 y siguientes del TRLPI reconocen a los fabricantes de bases de datos un de-
recho sui generis encaminado a proteger sus inversiones. El fabricante espafiol
sufriria una lesion de tal derecho conforme al articulo 133 del TRLPI, por reu-
tilizacién de todo el contenido de la base de datos.

Imaginemos ahora que ese nacional espafiol que vive en Nueva York pone la
base de datos a disposicién del publico de todo el mundo a través de un ser-

155 Cfr. articulo 20 del TRLPI. La efectiva recepcién por parte del pablico de la obra nos es indiferen-
te. Lo relevante desde el punto de vista de la comunicacién publica es que el publico pueda acceder
a la obra sin una previa distribucién de ejemplares entre sus miembros. En la radiodifusion, por ejem-
plo, la comunicacién publica se perfecciona cuando se emite la sefial y el publico puede acceder a la
obra, no cuando se concreta la recepcion. Lo mismo ocurre con la puesta en linea de una obra en una
red digital. De igual forma que se entiende comunicada publicamente una obra cinematografica ex-
hibida en una sala de cine, por mas que nadie acuda a verla, se explota la obra cuando se coloca en
un servidor de internet y se le asigna una URL, aunque nadie la descargue en su ordenador.

136 La emisién no es sino una parte de la forma de comunicacién publica que es la radiodifusién.
Si un radioaficionado le canta a su contertulio una cancién que ha compuesto, esta emitiéndole
una cancién, pero no la esta radiodifundiendo, porque falta el segundo requisito de esta modali-
dad de comunicacion publica: que el publico pueda acceder a la obra. Se trata realmente de una
transmision privada. Esto explica por qué no se puede poner el énfasis tinicamente en la emision.
57 Que la determinacién de la ley aplicable a las infracciones de la propiedad intelectual en inter-
net debe hacerse conforme a las normas generales, sin que requiera un tratamiento especial, es
opinién, entre otros, de Patry, «Choice of law and international copyright», cit., p. 451; o DocaucH,
«Law applicable to torts and copyright infringement through the internet», cit., p. 50.

158 Una de las caracteristicas esenciales de las nuevas modalidades de comunicacién publica de las
obras es que facilitan su explotacién y tienen un efecto multiplicador o potenciador. La comuni-
cacién publica, que antes no podia sobrepasar el territorio de un Estado si no era mediante la dis-
tribucién internacional de copias de una pelicula para su exhibicién en salas de cine, llega ahora
a cualquier rincén del mundo a través de las radiodifusiones via satélite, las transmisiones por ca-
ble y las redes digitales, con la consecuencia de que mas gente puede tener acceso a ella y cada
vez con un coste menor.
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vidor situado en los Estados Unidos, lo que hace disminuir en Espafia las ven-
tas de los ejemplares realizados por el fabricante. Dicho acto seria licito con-
forme al derecho de propiedad intelectual norteamericano. En cambio, si apli-
caramos el derecho espafiol constituiria una infraccién del derecho sui generis
del fabricante. La aplicacion universal de la ley del pais de la puesta en linea
obligaria a los tribunales espafioles que conocieran del caso a resolver de for-
ma distinta dos supuestos con una significaciéon econémica idéntica: la distri-
bucién de CD-ROMs con la base de datos en territorio espafiol y la puesta en
linea de la misma base de datos de forma que sea accesible desde Espafia. Es
mas, piénsese que si un seflor de Cuenca con residencia en Madrid que cono-
ciera la resolucién judicial del litigio anterior decidiera participar también del
pastel a través de la puesta en linea de la misma base de datos mediante un
servidor de internet ubicado en Espafia, se encontraria con la sorpresa desa-
gradable de que, en caso de ser demandado, los tribunales le hallarian res-
ponsable de una infraccién de los derechos del fabricante, por llevar a cabo el
mismo acto por el que otra persona habia sido absuelta con anterioridad, sim-
plemente por haber cometido el error de hacerlo desde un servidor espariol.

Téngase en cuenta, ademas, que la puesta a disposicion del publico de un ob-
jeto digital a través de internet constituye en nuestro ordenamiento un acto
complejo de reproduccién y comunicacion publica. Desde el punto de vista de
la reproduccion, la explotacién tiene lugar en el pais donde se encuentre el ser-
vidor donde se aloja dicho objeto digital. En nuestro ejemplo serian los Estados
Unidos, lo que implica que el acto de reproduccion es licito, porque la base de
datos reproducida no es protegible conforme a su legislacién. Sin embargo, una
vez que se asigna una URL al objeto digital, poniéndolo de esta manera en li-
nea, se esta realizando un acto de comunicacién publica. La esencia de la co-
municacion publica no es la mera emisién o transmision de la obra, sino el ac-
ceso de una pluralidad de personas a la misma sin una previa distribucion de
ejemplares'®. Prueba de ello es que la emisién o transmisién privada de una
obra'® no constituye un acto de comunicacién publica. Por ello, para deter-
minar dénde se entiende producida la comunicacién publica hay que atender
al lugar donde se encuentra el publico al que la comunicacién va dirigida, es
decir, al pais desde donde la obra es accesible'®'. En nuestro ejemplo, la obra
es accesible por el publico que se encuentra en Espaila, por lo que es légico

159 Existen diversas modalidades de comunicacién publica, como se aprecia en el articulo 20 del
TRLPI, que se diferencian en la forma en que se lleva a cabo el acceso del publico a la obra, pero
todas ellas tienen en comun que, al final, una pluralidad de personas puede disfrutar de la obra
sin previa distribucién de ejemplares entre ellos.

10 Como cuando una obra se envia por correo electrénico a un amigo o grupo de amigos.

! En apoyo de esta teorfa pueden citarse dos sentencias francesas que, aunque no versan sobre
infracciones de derechos de propiedad intelectual, pueden trasladarse a este ambito. La primera
es la sentencia del TGI de Paris de 3 de mayo de 2000, RIDA, n.° 185, julio de 2000, p. 451. Se tra-
taba de un sitio web alojado en los Estados Unidos que proponia ventas por subasta publica de
bienes muebles a través de internet. La Chambre Nationale des Commissaires Priseurs considerd
que dicha web violaba el monopolio legal que ostentan los subastadores en relacién con las ven-
tas publicas de bienes muebles que se produzcan en Paris, pues los parisinos podian acudir a ta-
les subastas electrénicas sin moverse de sus casas. La Corte se decant6 implicitamente por la apli-
cacién de la ley francesa. La segunda es la sentencia del mismo TGI de Paris de 22 de mayo de
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entender que debe aplicarse nuestro TRLPI en relacién con la incidencia que
dicho acto de explotacién tiene en el territorio espafiol'®?.

De lo anterior hay que colegir que la comunicacién publica de una obra tiene
lugar en tantos territorios como paises tengan acceso a ella'®. Ello motiva que
se apliquen distributivamente las leyes de los distintos Estados implicados para
determinar la licitud o no de dicho acto en sus respectivos territorios. El frac-
cionamiento al que esto conduce es consecuente con el principio de territoria-
lidad. En efecto, y siguiendo con nuestro ejemplo, es razonable que para los
Estados Unidos, donde la puesta a disposicién de una base de datos no prote-
gible es libre, nuestro demandado quede absuelto. Pero ello no obsta para que,
en relacién con el territorio espafiol, sea condenado a cesar la conducta ilicita
y a indemnizar, en su caso, los dafos y perjuicios que haya causado al fabri-
cante. La accién de cesacién no podra ir encaminada a retirar la base de da-
tos del servidor estadounidense, sino simplemente a impedir que sea accesible
desde Espafia. De igual modo, la accién de resarcimiento cubrira sélo los da-
flos ocasionados en Espafia'®’. Por otro lado, en contra de lo que suele decir-

2000, citada por KerREVER, «Jurisprudence», RIDA, n.° 185, julio de 2000, p. 365. A través de un si-
tio web creado y alojado también en los Estados Unidos se subastaban insignias y emblemas na-
zis. Esta préctica, permitida en los Estados Unidos por la libertad de expresién, no lo esta en
Francia, donde se entiende que la distribucién de este tipo de materiales es ilegal. El tribunal apli-
c6 la ley francesa y ordené cautelarmente la adopcién de medidas para evitar que los ciudadanos
franceses accedieran a dicha pagina web.

162 Curiosamente, esta afirmacién nos conduce a la teorfa BogscH, segtn la cual se ha de aplicar la
Ley del Estado receptor de la sefal con independencia del pais desde el que se realiza la transmi-
sién, a través de la cual se pretendia asegurar la proteccién de los titulares de derechos evitando
de esta manera que el emisor se beneficiara de los menores niveles de proteccién otorgados por
algunos ordenamientos. Esta teoria fue rechazada en el 4&mbito de la radiodifusién via satélite en
la Comunidad Europea por el articulo 1.2 de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de sep-
tiembre de 1993, sobre coordinacién de determinadas disposiciones relativas a los derechos de au-
tor y derechos afines a los derechos de autor en el ambito de la radiodifusién via satélite y de la
distribucion por cable, que opté por considerar la comunicacién publica producida en el pais emi-
sor cuando se trata de un Estado miembro, como ya se ha sefialado. Sin embargo, el rechazo de
la teorfa BogscH se limita a la radiodifusién via satélite y hay que ponerlo en relacién con la ar-
monizacién de los derechos de propiedad intelectual vinculados a esta modalidad de explotacién
que lleva a cabo la Directiva. Sobre la teoria BogscH, vid. Principios AW 11 a AW 14, en Copyright,
1986, pp. 231 y ss.; DriscorL, «It's a small world after all: conflict of laws and copyright infringe-
ment on the information superhighway», cit., pp. 980-981.

183 Vid. Scronning, P., «Internet and the applicable copyright law: A Scandinavian perspective»,
European Intellectual Property Review, 1999, pp. 48-49.

164 En este sentido, me parece criticable la doctrina estadounidense de la root copy, de acuerdo con
la cual se aplica la legislacién de los Estados Unidos a actos de explotacién ocurridos fuera de su
territorio cuando la reproduccién que hizo posible tal explotacién se realizé en los Estados Unidos
—vid. por ejemplo L. A. News Serv. contra Reuters Television, 149 F.3d 987 (9" Cir., 1998), resefia-
da en pe. i.,, n.° 1, 1999, p. 198, condenando al demandado a la indemnizacién de dafios y perjui-
cios por la difusién de una cinta de video desde los Estados Unidos al resto del mundo, pese a con-
siderar que dicho concreto acto de comunicacién no se regia por la ley estadounidense, porque se
habia realizado a partir de reproducciones ilicitas de la misma efectuadas en Nueva York-. Mas
criticable si cabe tras la resolucion de la Corte de Apelacién del Segundo Circuito en el caso National
Football League contra PrimeTime 24 Joint Venture, 54 U.S.P.Q.2d 1569, resefiada en pe. i., n.° 7,
2001, p. 152, declarando que el concepto de comunicacién publica incluye cada paso en el proce-
so por el que la obra se dirige a la audiencia. La aplicacién conjunta de las dos teorias nos llevaria
a pensar no ya que la ley norteamericana resulta aplicable para determinar si la puesta en linea
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se, esta tesis proporciona seguridad juridica, en la medida en que una misma
ley rige todos los usos de una obra y todas las infracciones a los derechos de
propiedad intelectual que se produzcan en un determinado territorio'®.

Reconozco, no obstante, que la aplicacién indiscriminada del principio de terri-
torialidad tal y como ha sido expuesto aqui conduce a importantes problemas
practicos de dificil solucién cuando, como en el caso de la puesta en linea de la
obra en una red informatica abierta, son muchos y con regulaciones muy diver-
sas los paises cuyo derecho va a tener que ser aplicado, pues obliga a la persona
que quiere explotar de esta manera una obra a contratar con todos los que, de
acuerdo con cualquiera de tales leyes, puedan tener derechos sobre ese objeto'.
Este problema puede verse atenuado si se introduce un criterio de previsibilidad
del dafio que matice la responsabilidad del supuesto infractor. Segiin este crite-
rio, no seria responsable de la infraccién de derechos de propiedad intelectual
ocurrida en paises distintos del de la puesta en linea de la obra cuando no pu-
diera razonablemente prever el caracter antijuridico de su conducta'”’. El criterio
de la previsibilidad afectaria inicamente, entiendo, a las acciones de resarcimiento
del dafio, y no a las acciones de cesacién, porque la falta de culpa excluye la res-
ponsabilidad, pero no la antijuridicidad del acto. Ahora bien, el alcance de este
criterio es restringido, no pudiendo llevarnos a pensar que es imprevisible toda
supuesta infracciéon que no fuera tal conforme a la ley del pais donde se alojé la
obra en el servidor, ya que quien explota una obra en un entorno en linea es cons-

ciente, o debe serlo, de que dicho acto trasciende las fronteras de su Estado'®.

Otra dificultad se encuentra precisamente en el doble paso que requiere la pues-
ta a disposicién del pablico de una obra a través de un servidor de internet. La
reproduccién y la comunicacién publica, aunque sean facultades distintas, es-
tan intimamente relacionadas en el supuesto mencionado. No obstante, con-
forme al principio de territorialidad habria que concluir que cada una puede
regirse por una legislacién diferente. Sin embargo, no se trata de un problema

de una obra desde un servidor estadounidense supone o no una infraccién de los derechos de pro-
piedad intelectual, sino que también lo es cuando en la transmisién de la obra desde el pais de la
puesta en linea hasta el pais de la descarga el objeto digital pasa por algiin ordenador situado en
los Estados Unidos, lo que no tiene ningin sentido, sobre todo si tenemos en cuenta que los da-
tos no circulan por la red por rutas preestablecidas, sino por las que en un momento determina-
do el sistema considera mas eficientes o rapidas.

165 Vid. PLENTER, «Choice of law rules for copright infringements in the global infromation infraes-
tructure: A never-ending story?», cit., p. 314.

166 Cfr. KapLaN y Bankorr, «Of satellites and copyrights: problems of overspill and choice of law»,
cit., pp. 742-743.

17 Vid. Lucas, «Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits
connexes transmis par réseaux numériques mondiaux», cit., §§ 89-90.

168 La previsibilidad de que la conducta causa un dafio en otro Estado debe enjuiciarse caso por
caso. Asi, por ejemplo, si desde Suecia se pone a disposicion del publico de todo el mundo una pa-
gina web escrita en sueco donde se reproduce en este mismo idioma un articulo publicado en un
periédico espafiol sin el consentimiento del titular de los derechos sobre éste, parece razonable
pensar que es imprevisible que dicho acto cause un dafo en Espana. La imprevisibilidad puede
provenir de disposiciones legales extranjeras anormalmente protectoras de los autores, como por
ejemplo si establecieran un plazo de proteccién superior al habitual de setenta afios post mortem
auctoris, o no contemplaran alguna excepcion frecuente, como el derecho de cita.
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nuevo suscitado por la explotacién en linea de las obras. En los entornos ana-
légicos, por ejemplo, para la distribucién internacional de una obra es precisa
su previa reproduccion. La reproduccién se hara en un pais determinado, cuya
ley se aplicara a estos efectos, y la distribucion se llevara a cabo en otros pai-
ses, rigiéndose en cada uno de ellos por su propia ley nacional.

En cualquier caso, lo que no puede negarse es que el principio de territoriali-
dad de los derechos de propiedad intelectual se ha quedado un tanto desfasa-
do y no resuelve de una manera eficaz las cuestiones de derecho internacional
privado que surgen con las nuevas modalidades de explotaciéon, lo que haria
aconsejable su sustitucién por un criterio alternativo dirigido a otorgar a estos
derechos una cierta uniformidad al tiempo que mantuviera un adecuado equi-
librio entre los intereses de los derechohabientes y de los usuarios. Esto sélo
se lograria a través de la aplicacion universal de una tinica ley, que deberia ser
aquella que presentara una relaciéon mas significativa con el derecho de exclu-
sién en cuestién. Ello requeriria, sin embargo, una armonizaciéon a nivel in-
ternacional de los derechos de propiedad intelectual que garantizara a los au-
tores un conjunto estandarizado de derechos minimos'®®. Aunque la comunidad
internacional tiende precisamente a uniformizar en alguna medida los dere-
chos desde un punto de vista material, lo cierto es que la experiencia de la
Conferencia de Estocolmo de 1957 para la revisién del CB en relacién con las
obras cinematograficas prueba que alcanzar un cierto grado de consenso cuan-
do son muchos los paises implicados es poco menos que una utopia.

Las expectativas en el marco de la Comunidad Europea son mas positivas. La
armonizacién paulatina de los ordenamientos internos de los Estados miem-
bros ha creado un nivel de proteccién en mayor o menor medida uniforme que
garantiza a los autores y a sus cesionarios unos derechos minimos sea cual sea
la ley aplicable. Por ello, eliminado el riesgo que supone la existencia de orde-
namientos cuya proteccién de los derechos de propiedad intelectual es muy re-
ducida, seria un paso adelante la formulaciéon de una norma de conflicto que
condujera a la aplicacién de una ley nacional dnica y previsible a los litigios
intracomunitarios en materia de propiedad intelectual. El principio de territo-
rialidad propio de estos derechos no tiene razén de ser dentro de un mercado
comtn como el de la Unién Europea, si de verdad aspira a constituir un mer-
cado tnico. Criterios como el de la lex originis, el del origen de la emisién aco-
gido por la Directiva 93/83/CEE, o criterios personales como el del domicilio
del autor o del productor, podrian cumplir dicha funcién.

IV. CONCLUSION

De acuerdo con el articulo 10.4 del Cédigo civil, los derechos de propiedad in-
telectual se regiran por la Ley del Estado para el que se reclame la proteccién,

19 Vid., por ejemplo, el Proyecto de Cédigo Internacional de Derecho de Autor propuesto por
STERLING (inspirado en el derecho britanico, l6gicamente), cuya versién en espaiiol esta disponible
en el sitio web <http://www.ccls.edu/iplaw/icc.html>.
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salvo que otra cosa dispongan los tratados internacionales sobre el particular
de los que Espana forma parte. Estos, en general, se decantan por idéntica nor-
ma, aunque en el caso del Convenio de Berna se deja libertad a los Estados
contratantes para que establezcan otra distinta para la determinacién de la ley
aplicable a la regulacién de la titularidad de tales derechos. En cualquier caso,
como quiera que el legislador espafiol se decant6 por el principio estricto de
territorialidad, hay que entender que también para la atribucién de los dere-
chos de propiedad intelectual aplicaran los tribunales espafioles la lex loci pro-
tectionis. Eso si, las cuestiones relativas a las cesiones contractuales de estos
derechos se regiran por la lex contractus. Para lo demas, es decir, la existencia
del derecho, su titularidad originaria, su contenido, su transmisibilidad, su du-
racién, sus excepciones, etc., se aplicara la lex loci protectionis, que rige tam-
bién para el derecho moral, aunque matizada por la posibilidad de oponer la
excepcion de orden publico cuando dicha ley no dispense a los autores la pro-
teccién a sus intereses morales prevista por nuestro TRLPI.

En los entornos en linea, la ley del pais para el que se reclama la proteccién
sera la del Estado donde la obra sea susceptible de descarga. En consecuencia,
podréan aplicarse distributivamente tantas leyes como Estados haya desde los
cuales pueda accederse a la obra, con la matizaciéon que supone la exigencia
de previsibilidad del dafio en el pais de la descarga para que el demandado pue-
da ser declarado responsable de una infraccién que no fuera tal en el pais de
la puesta en linea.
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