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En el presente articulo realizamos un analisis transversal de los
videojuegos, desde una perspectiva juridica y de mercado, segin
el estado de la técnica actual. A lo largo del trabajo tratamos la
naturaleza juridica de, quiza, la obra mas compleja que existe
a dia de hoy, diseccionando sus elementos y proponiendo so-
luciones a la aplicacién de los limites de derechos de autor, la
interrelacion entre el software y el interfaz grafico de un juego
o la posible protecciéon de ideas intrinsecas en €él, como son
sus mecanicas de juego. Ademas, analizamos quiénes son los
autores de un videojuego, asi como sus titulares de derechos de
explotacion, segin las presunciones de transmision de derechos
existentes en la Ley de Propiedad Intelectual. Otras cuestiones
controvertidas son también tratadas, como la incorporacién de
obras y prestaciones de terceros en un videojuego e, incluso,
elementos protegidos por otro tipo de derechos, como de disefio
industrial y marcas. Finalmente, describimos otros fenémenos
tangenciales del sector, como la explotacion de mods, partidas de
videojuegos en Internet (gameplays) o los eSports, y el impacto
juridico que cada uno de ellos tiene hacia los titulares de dere-
chos. Aunque de la complejidad de los videojuegos se derivan
una multiplicidad de problemas juridicos, la realidad es que la
industria del videojuego se encuentra fuertemente autorregu-
lada, fruto de lo cual hace preguntarnos sobre la idoneidad y
necesidad de aprobar una regulacion especifica para el sector.

Videojuegos, objetos virtuales, mods, obra multimedia, obra
compleja, eSports, gameplays, objetos virtuales, interfaz grafica,
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This article provides a transversal analysis of video games,
from a legal and market perspective, according to the current
state of the art. Throughout the work, the authors discuss the
legal nature of perhaps, the most complex work of authorship
nowadays, by dissecting its elements and proposing solutions
to the application of limitation on exclusive rights, the interre-
lation between software and the graphic interface of a game or
the possible protection of ideas that are intrinsic to the game,
such as its game mechanics. In addition, we analyze who are
the authors of a video game, as well as their rightsholders,
according to the presumptions of assignment of rights of the
Copyright Act. Other controversial issues are also examined,
such as the incorporation of works and services of third parties
in a video game and even elements protected by other types of
rights, such as industrial design and trademarks. Finally, other
tangential phenomena of the sector are described, such as the
exploitation of mods, gameplays or eSports, and the legal re-
percussions that each of them has on rightsholders. Although
the complexity of video games leads to a multiplicity of legal
problems, the reality is that the videogame industry is strongly
self-regulated, which, as a result, makes us wonder about the
suitability and need of specific regulation in the sector.

Video games, virtual objects, mods, multimedia work, complex
work, eSports, gameplays, virtual objects, graphic interface,
game mechanics, intellectual property, publicity rights, indus-
trial design.
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I. INTRODUCCION

El punto de partida de este trabajo fue el estudio encargado a un equipo de
juristas por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, denominado
The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches?,
en el que se realizaba una comparacién técnica de la normativa y jurisprudencia
en determinados paises, de la proteccion juridica de los videojuegos. En dicho
trabajo se describian de forma analitica determinados aspectos del videojuego
como obra del intelecto humano, en cada uno de los paises objeto de estudio,
incluyendo su calificacién juridica, quiénes eran los autores del juego, el régi-
men legal de cesién de derechos o los diferentes mecanismos compensatorios
a favor de los autores.

Sin embargo, por el limitado alcance de dicho trabajo, muchas otras cuestiones
quedaron al margen del anadlisis, las cuales son igualmente cruciales para los ju-
ristas y para los propios titulares de derechos, como la desigual proteccién de los
dos principales componentes de un videojuego (la interfaz grafica y el programa de
ordenador que sirve para ejecutarlo); el uso de limites y excepciones en el derecho
de propiedad intelectual e industrial para incorporar elementos de terceros en un
juego; la explotaciones de derechos de terceros en el mismo; el uso transformativo
de videojuegos, por ejemplo en mods o gameplays; o si los videojuegos pudieran
generar derechos de simple remuneracién, gestionados por entidades de gestién.

Los videojuegos son, sin lugar a duda, las obras protegidas por derechos de pro-
piedad intelectual mas complejas que existen y, a pesar de dicho cariz, el cual
se traslada a su analisis juridico, han sido escasamente tratados por la doctrina,

2 A. RAMOS GIL DE LA HAZA, L. LOPEZ, A. RODRIGUEZ, T. MENG, S. ABRAMS, The Legal
Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches, World Intellectual Property
Organization, July 29, 2013.
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quiza por ser percibidos aiin como una forma de entretenimiento para un publi-
co juvenil (desmentido por numerosas estadisticas?) y ciertamente desconocido
para los foraneos. Ello, agravado por el incesante avance creativo y tecnolégico
de este sector (con nuevas estructuras narrativas y de juego, o con tecnologias
como la realidad aumentada o la realidad virtual), ha ocasionado que considere-
mos que, en la actualidad, hay una relacién inversamente proporcional entre la
importancia de estas obras creativas y la literatura juridica existente sobre ellas.

Este trabajo no pretende agotar el estudio juridico de los videojuegos, sino mas
bien tratar de manera transversal este tipo de obras segun el actual estado de
la técnica, del arte y de la industria, para que cada uno de los aspectos aqui
tratados puedan ser desarrollados con mayor profundidad en otros trabajos. De
hecho, nuevas realidades como la explotacién y retransmisién de partidas de
videojuegos, la compraventa de objetos virtuales o los videojuegos Free-2-Play,
apenas existian hace una década, por lo que, a buen seguro, en los préximos
afos surgiran nuevos fenémenos alrededor de los videojuegos que mereceran
un andlisis profundo por parte de la doctrina especializada.

II. ANALISIS JURIDICO DE UN VIDEOJUEGO

Como afirmamos en el apartado anterior, los videojuegos son las obras mas
complejas que protege la Ley de Propiedad Intelectual ya que son las tinicas
capaces de albergar y contener todo el resto de obras descritas en el articu-
lo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual?, ya sean obras literarias (el guion de
un videojuego AAAS puede tener hasta 2.000 paginas); composiciones musica-
les (especialmente relevantes en juegos especificamente musicales, en los que
ademas aparece la letra de la cancién en pantalla); coreografias (con juegos
igualmente dedicados a imitar posturas de baile); obras cinematograficas (in-
cluso creadas para el propio juego, como los in-game cinematic®); esculturas u
obras plasticas (de hecho, el interfaz del videojuego es en si una obra gréfica);
planos, obras arquitecténicas y mapas (de vital importancia en los MMORPG?

3 La edad media de un jugador de videojuegos estd en 35 afios - https://www.hobbyconsolas.com/
noticias/jugador-medio-es-hombre-tiene-35-anos-juega-fps-multijugador-96066 (Recuperado el 15 de
julio de 2019).

4 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

5> Dentro del sector, se conocen como juegos «AAA» o «Triple A» a aquellos que cuentan con un
muy alto presupuesto e inversién en marketing.

¢ Los in-game cinematic son secuencias de un videojuego que no son interactivas y que general-
mente dividen diferentes secciones, partes o fases de un juego, y que son utilizadas como recurso
narrativo del mismo.

7 Los denominados «Massively Multiplayer Online Role-Playing Game» o videojuegos de rol mul-
tijugador masivos en linea son juegos que permiten la interactuacién masiva de los jugadores a
través de la creacién de un avatar personalizado, el cual va evolucionado mediante la adquisicion,
en diferentes misiones y aventuras, de nuevos niveles y experiencia.
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o en los juegos de mundo abierto); obras fotograficas y meras fotografias (las
cuales han aumentado de importancia en los sistemas mas modernos, que
permiten compartir partidas y momentos de estas a través de Internet); y, por
supuesto, programas de ordenador.

A pesar de los diversos antecedentes de los juegos electrénicos modernos, como
fue El Ajedrecista, un autémata creado en 1912 por el espafiol Leonardo Torres
Quevedo, no fue hasta la década de los cincuenta del siglo pasado cuando se
empez0 a intuir el espiritu de los videojuegos actuales, como sucedié en 1951
con la creacion de Nimrod, un sistema informatico con un panel de luces,
disefiado exclusivamente para jugar al juego NIM, y que es, quizd, la primera
videoconsola de la Historia. Desde entonces, la industria de los videojuegos
ha evolucionado enormemente y cada nueva generaciéon de consolas ha traido
consigo importantes retos juridicos, como la incorporacion de obras y derechos
de terceros en el juego, cuando las posibilidades técnicas lo permitieron, el es-
tablecimiento de medidas tecnolégicas para evitar la copia o la determinacién
de la naturaleza juridica de un videojuego.

1. NATURALEZA JURIDICA DE UN VIDEOJUEGO

A nivel doctrinal, una de las primeras cuestiones planteadas en relacién con
este tipo de obras era su naturaleza juridica, existiendo, como veremos mas
adelante, planteamientos a favor de su consideracién como —exclusivamente—
programa de ordenador, otros que abogaban por considerar los videojuegos mas
modernos como obras audiovisuales, mientras que un tercer grupo asentian que,
en ausencia de un régimen especifico, debiamos apostar por una clasificaciéon
distributiva ya que el videojuego, como conjunto, no era ni una cosa ni la otra.

Esta cuestién, mas alla de ser una inerte discusién académica, tenia una im-
portante repercusién practica porque de su resultado dependia si a un video-
juego se le debia aplicar el régimen general de transmisién de derechos, o los
especiales para programas de ordenador o para videojuegos y, sobre todo, si
las disposiciones que se le debia aplicar en materia de medidas tecnolégicas
eran las de los programas de ordenador o las del resto de obras.

Decantarnos por la consideracion de los videojuegos como programa de ordena-
dor, como propugnaba la industria, supondria aplicar un régimen casi inalterado
desde los anos 90 del siglo pasado, con unas presunciones de autoria y de cesiones
de derechos muy favorables a los desarrolladores de software, y al que no se le
aplicaba la lista de limites de los articulos 31 a 40 LPI, sino, por el contrario, los
menos generosos del articulo 100 LPI. No obstante, este régimen también trae
consigo claras desventajas, especialmente en materia de medidas tecnolégicas, ya
que a diferencia del régimen general, que permite accionar contra quien realice
determinados actos con dispositivos destinados principalmente a eludir medidas
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tecnoldgicas, en el seno de los programas de ordenador, dicho destino debe ser
exclusivo, lo cual es mucho mas restrictivo para el titular de derechos.

Sin perjuicio del anadlisis de idoneidad, un videojuego no es tnicamente un
programa de ordenador y, de hecho, como veremos en el apartado siguiente,
en la actualidad, el software que subyace en gran parte de los videojuegos pro-
viene de un limitado nimero de empresas que desarrollan herramientas para
facilitar la creacion de videojuegos y su posterior ejecucién en ordenadores y
consolas. Asi, seguir viendo el videojuego como software no solo es inexacto,
sino incluso perjudicial para la industria.

Por otro lado, apostar por la consideracién de los videojuegos como obras
audiovisuales seria hacerlo porque estos tnicamente pudiesen ser obras en
colaboracién o que los autores del juego solo podian ser los definidos por el
articulo 87 LPI; también conllevaria la aplicacién de unas presunciones de
cesion de derechos y respecto a las obras preexistentes diferentes al régimen
de los programas de ordenador; y, sobre todo, la aplicacién de unos derechos
de simple remuneracién (los del articulo 90 LPI), irrenunciables y de gestion
colectiva obligatoria, que se generan con actos de comunicacion publica que,
hasta hace unos afios, no eran habituales para este tipo de obras.

En este sentido se ha manifestado abundante jurisprudencia, tanto nacional?®
como de terceros paises’, al considerar que, por la amplia redacciéon de la

8 Juzgado de Primera Instancia nim. 1 de Lugo, de 5 de junio del 2012 (165/2012) ECLL:ES:JPI:2012:
60 y Audiencia Provincial de Lugo de 8 de noviembre del 2012 (609/2012) ECLI:APLU:2012:924, «Lo
cierto es que el contenido del videojuego esta formado en esencia por cédigo informatico, elementos
audiovisuales y composiciones musicales, lo que, lo sittia mas alla del mero programa de ordenador...
pudiendo encajar en la categoria de «obra audiovisual»... la expresién «imagenes asociadas» se puede
entender en un sentido restringido, como una sucesién inalterable de secuencias entre las que existe
una fuerte vinculacién, o bien en un sentido més amplio comprendiendo las imagenes que tienen una
cierta relacién entre si, sin necesidad de que siempre sean representadas en el mismo orden. Pues
bien, ha de interpretarse la LPI en este segundo sentido porque el espiritu y la finalidad de la norma
es la protecciéon de una labor intelectual, careciendo de relevancia que entre las imagenes exista una
fuerte vinculacién o una simple relacion, y con independencia de que éstas se expongan siempre con
igual o con distinta colocacién. Si bien la Ley establece que el acompafamiento sonoro es una carac-
teristica accesoria, es un hecho notorio que en todos los videojuegos que se presentan en el mercado
la misica es un elemento fundamental que acompaia a los movimientos de las figuras representadas
y al desarrollo de las distintas fases del juego. El otro elemento de la obra audiovisual es de caracter
finalistico... Pues bien, la forma en la que las imédgenes de los videojuegos son comunicadas al publico,
es de manera individual y no simultanea, lo que no es obsticulo para afirmar que estos conjuntos de
imagenes también estan destinados a su exhibicién puiblica. En esta direccién, el articulo 20 de la LPI
aclara que la comunicacién es publica cuando una pluralidad puede tener acceso a la obra sin la previa
distribucién de ejemplares a cada una de ellas, que es lo que sucede con los videojuegos. En conclusién,
la amplia redaccién del articulo 86 LPI permite incluir las imégenes de los videojuegos dentro de las
obras audiovisuales, careciendo de relevancia el soporte en el que aquéllas se encuentren almacenadas.
En este sentido se puede afirmar que la obra audiovisual-videojuego se encuentra fijada en un programa
de ordenador que a su vez esta grabado en un dispositivo de memoria de un sistema informatico».

° En este sentido, sentencia del Tribunal Superior de Osaka, 2001 (Ju) 952, en donde se analizaba
la existencia del derecho de agotamiento de determinados videojuegos que, aunque los denomina
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definicién de obra audiovisual, cabria en ella por sus componentes visuales,
y ello sin perjuicio de los elementos informaticos. Desde nuestro punto de
vista, esta conclusién es incorrecta'® ya que una obra audiovisual, en términos
legales, estd compuesta por una serie de iméagenes destinadas esencialmente
a ser mostradas, elemento y finalidad que no encaja completamente con los
videojuegos, compuesto no tanto por imagenes estaticas secuenciadas sino por
contenidos graficos y sonoros, los cuales estan destinados fundamentalmente a
ser jugados o a interactuar con los mismos. Es decir, si consideramos que en
un videojuego hay una interfaz grafica (algo que entendemos que nadie duda),
dificilmente puede haber una obra audiovisual'!, hecho que se evidencia atun
mas en los juegos sencillos, donde ni hay un guion, ni banda sonora especifi-
camente creada para €l, ni, claro est4, una direccién-realizacion.

A mayor abundamiento, como anticipabamos, la falta de definicién juridica de
la palabra imagen (utilizada en la definicién de obra audiovisual) nos lleva a
plantearnos si los diferentes elementos que conforman la interfaz grafica po-
drian considerarse como tal. A modo ejemplificativo, mientras que en una obra
cinematografica encontramos una sucesiéon de fotogramas cuyos elementos que
los componen son estaticos y se encuentran fijados a los mismos, en un video-
juego los elementos incluidos en la interfaz grafica son méviles permitiendo
que los mismos se trasladen por los diferentes escenarios, mapas, mendus, etc.
y, por tanto, no es una mera sucesiéon de imagenes, en sentido estricto, que
puedan ser objeto de proteccién como obra audiovisual.

Finalmente, la tercera postura, que es por la que nos decantamos, supondria
considerar que, dada la complejidad de los videojuegos, no existe actualmente
un régimen especial y especifico para ellos y, consecuencia de ello, cada elemen-
to tiene que encontrar acomodo de manera independiente dentro de la ley'?,

software inicialmente, posteriormente los califica como obras audiovisuales (literalmente afirma
«since the Software is a work of film (...)»); sentencia completa en http://www.courts.go.jp/app/
hanrei_en/detail?id=581 (Recuperado el 15 de julio de 2019).

10 También se muestra en contra por este motivo D. LIPSZYC, Derecho de Autor y Derechos Co-
nexos, Editorial Cerlalc, 2017, Buenos Aires, pp. 469-470.

' Aunque seria técnicamente posible, es casi un experimento de laboratorio, por ejemplo porque
se realice una obra audiovisual (como un cortometraje) utilizando un juego que permita dicha
posibilidad, como Minecraft.

12 También en este sentido, F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, en La Proteccion
de los Derechos de Autor de los Creadores de Videojuegos «statu quo» perspectivas y desafios, Tra-
ma Editorial, Fundacién Arte y Derecho, Madrid, 2012, pag. 113. «La doctrina ha defendido una
concepcion dual (programa de ordenador y obra audiovisual, simultdneamente), ya que en caso
contrario el régimen juridico del programa de ordenador, por si solo, no podria dar cobertura a
los elementos audiovisuales (y viceversa, légicamente). De este modo, la obra multimedia gozara
de una doble proteccion: por un lado, sus aspectos visuales y auditivos quedarian suscritos al ré-
gimen dispensado por el Titulo VI de la LPI, mientras que el sistema informatico que habilita la
interaccién lo haria por el Titulo VII de la misma ley. La Proteccién Juridica de los Derechos de
Autor de los Creadores de Videojuegos». Sin embargo, no compartimos del todo la conclusién a
la que llegan estos autores (pag. 116), cuando afirman: «A diferencia de una obra cinematografica
inscrita en un soporte tecnolégico como un DVD o un Blu-Ray, donde la obra protegida, esto es, la
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sin perjuicio de que la obra como conjunto también pudiese estar protegida, si
bien dentro del régimen general. A esta conclusion llegé el Tribunal de Justicia
de la Unién Europea, en el asunto Nintendo v. PCBox, en donde se discutia su
naturaleza juridica para conocer qué régimen de proteccién se le debia aplicar
frente a actos preparatorios o actos de elusién de medidas tecnolégicas de pro-
teccion, si el especial para programas de ordenador (el cual hemos visto que
es muy restrictivo para el titular de derechos) o el general (en nuestra ley, del
articulo 196 LPI). El TJUE se decant6 finalmente por considerar que el video-
juego era una obra compleja, compuesta por un programa de ordenador y por
elementos graficos y sonoros, al que se le debia aplicar el régimen general 3.

Consecuentemente, es esta una cuestion ya resuelta en la actualidad, si bien
sigue siendo preceptivo analizar cada uno de los principales elementos de un
videojuego para conocer cémo les afecta su particular regulacién.

2. PRrRoGRAMA DE ORDENADOR

Como adelantamos, la industria!4, cierta jurisprudencia y la doctrina clésica
entendian que los videojuegos eran principalmente programas de ordenador,
postura basada en el limitado desarrollo tecnolégico y en el cariz principalmente
técnico de este tipo de obras, donde el software claramente prevalecia sobre los
aspectos visuales y sonoros'®. De este modo, mientras los primeros videojuegos

pelicula u obra afin, no pierde su existencia auténoma como obra protegible mediante propiedad
intelectual si se separa del programa en el que se inserta en el soporte para permitir, de manera
interactiva, su visionado y administracién (determinacién de idiomas, activacién o desactivacién
de subtitulado, seleccién de escenas, etc.), la separacién entre el contenido audiovisual del video-
juego vy el programa subyacente no permite la supervivencia del videojuego como obra auténoma
y protegible, sin perjuicio de la posibilidad eventual de una proteccién separada de sus elementos
constitutivos como partes escindibles». Si bien es cierto que un videojuego necesita de un programa
de ordenador para su ejecucién e interactuacién (del mismo modo que una pelicula necesita de
un hardware para ser visualizada), el contenido audiovisual de un videojuego no es consecuencia
del programa subyacente en él (esta es una mera herramienta para su ejecucién), sino méas bien
de sus creadores. Por ello, aunque técnicamente el videojuego necesita del programa de ordenador
para ser ejecutado, conceptualmente creemos que si se puede concluir que la parte audiovisual
tiene autonomia e independencia respecto a su contraparte informatica.

13 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014 Nintendo c. PC Box
(C-355/12) ECLI:EU:C:2014:25, en donde el Tribunal de Justicia de la Unién Europea afirmé: «los
videojuegos, tales como los controvertidos en el litigio principal, son un material complejo que
incluye no sé6lo programas de ordenador, sino también elementos graficos y sonoros que, aunque
codificados en lenguaje informatico, tienen un valor creativo propio que no puede reducirse a dicha
codificacion. En la medida en que las partes de un videojuego, en el presente caso esos elementos
graficos y sonoros, participan de la originalidad de la obra, estan protegidas, junto con el conjunto
de la obra, por los derechos de autor en el régimen establecido por la Directiva 2001/29».

4 De hecho, en ocasiones sigue denominando a sus productos «software de entretenimiento».

5 F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, La Proteccién de..., cit., pag. 116, «Tanto
doctrina como jurisprudencia se muestran mayoritarias al tratar el videojuego, al menos, como
programa de ordenador de acuerdo con el articulo 95 y siguientes de la LPI y, en determinados
casos también como obra audiovisual, regulada en el articulo 86 y sucesivos de la LPI. Asi G.
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eran casi exclusivamente software, la evolucién tecnolégica ha hecho que los
videojuegos actuales incluyan multitud de elementos que escapan a la defini-
cién que el articulo 96 LPI realiza de los programas de ordenador (limitada a
«secuencias de instrucciones»). No obstante, si es cierto que el denominador
comun que encontramos en cualquier videojuego sigue siendo el software que
sirve de base para la ejecuciéon de los elementos visuales y sonoros, el cual debe
existir con independencia de la complejidad grafica del juego.

El primer desafio al que se enfrentaron los videojuegos fue consecuencia de
tales limitaciones técnicas, que provocaban que la obra final fuese ciertamente
sencilla (tanto en los aspectos visuales, que trataremos méas adelante, como en
el cédigo desarrollado) y que, quiza, esta no merecia protecciéon por derechos
de autor dadas la confluencia de la idea con la (escasa) expresion creativa de
la misma. Consecuencia de ello es que, con apenas unas pequefias variaciones
en los elementos audiovisuales y el desarrollo de un cédigo independiente
que le sirviese de base, cualquiera podia desarrollar un videojuego similar
a otro muy sencillo sin infringir derecho alguno. Esta problematica ha sido
resaltada por determinada jurisprudencia y doctrina, e incluso se transmite
hasta nuestros dias, no tanto en videojuegos Triple A, sino en aquellos mas
sencillos'®.

BERCOVITZ defiende la primacia del software sin perjuicio de que la parte demostrativa, fijada,
pudiera entenderse como obra audiovisual». En este sentido, G. BERCOVITZ, Obra Pldstica vy
Derechos Patrimoniales de su Autor, Tecnos, Madrid, 1997, pag. 55.

16 Audiencia Provincial de Sevilla, Seccién 5*de 13 de marzode 2013 (346/07), ECLI:ES:APSE:2014:1565.
«Asi pues, a tenor del articulo 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, para que una creacién
formal pueda ser considerada como tal se requiere el requisito de la originalidad. Tradicional-
mente se ha discutido, y asi se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 26
de octubre de 1992, si esa originalidad ha de ser subjetiva (haber sido creada ex novo, sin copia
una obra preexistente) u objetiva (novedad objetiva, creacién novedosa, especificidad, singulari-
dad, altura creativa). Aunque en ciertas épocas prevalecié la concepcion subjetiva y originalidad
(y este mismo criterio pueda ser aplicable en principio a algunas obras de caracteristicas muy
especiales como es el caso de los programas de ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad
Intelectual), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad prevista por el art. 10.1 de
la Ley de Propiedad Intelectual exige un cierto grado de altura creativa. Asi lo ha entendido el
Tribunal Supremo, Sala 1%, en su sentencia, de 24 de junio de 2002 y la Audiencia Provincial de
Madrid en la sentencia de 21 de julio de 2006. Por su parte la Audiencia Provincial de Barcelona
en Sentencia de 29 de septiembre de 2005, afirma que esa concepcién objetiva permite destacar
el factor de recognoscibilidad o diferenciacion de la obra, imprescindible para atribuir un dere-
cho de exclusiva, lo que requiere que la originalidad tenga una relevancia minima. El Tribunal
Supremo ha declarado al respecto que no se protege lo que pueda ser patrimonio comun que
integra el acervo cultural o que estd al alcance de todos (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala
12, de fechas 20 de febrero de 1992, 26 de octubre de 1992, y 17 de octubre de 1997). La nota de
originalidad tinicamente concurre cuando la forma elegida por el creador incorpora una especifi-
cidad tal que permite considerarla una realidad singular o diferente por la impresién que produce
en el destinatario, lo que, por un lado, ha de llevar a distinguirla de las analogas o parecidas vy,
por otro, le atribuye una cierta apariencia de peculiaridad». R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO
(Coord.), Comentarios al Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas,
Tecnos, Madrid, 2013, pag. 107.
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En linea con lo expuesto en The Legal Status of Video Games: Comparative
Analysis in National Approaches'’, actualmente la mayoria de los videojuegos
utilizan middleware o game middleware, es decir, un software que incluye todas
las funcionalidades basicas para el desarrollo de un videojuego y que servira de
base posteriormente para su ejecucion en un sistema informatico. De este modo,
a la hora de crear un videojuego, los desarrolladores no realizan el software
del mismo desde cero, sino que utilizan herramientas propias o comerciales
previamente creadas (a la postre, una obra preexistente), tanto para el desa-
rrollo del propio juego, como para la posterior ejecucién de este en un sistema
informatico (consola u ordenador). Por ello, en la actualidad, el software pasa
a un segundo plano en la preponderancia de elementos creativos durante la
creacion de videojuegos, pudiendo existir titulos tan diversos como Star Wars
Battlefront II, FIFA 19 o Need for Speed: Rivals, con un mismo software de
soporte o middleware, como es Frostbite.

Esta realidad es contraria a la vis atractiva que el software parecia tener sobre
el resto de obras que pueden aparecer en un videojuego, asi como sobre la idea
de que el programa de ordenador es el elemento principal de un videojuego,
pasando a ser un mero medio y dejando paso a la prevalencia de la parte gra-
fica, sonora, narrativa, etc., como elementos esenciales y diferenciadores de
un videojuego. La consecuencia juridica de esta morfologia es que el publisher
de un videojuego no sera titular de los derechos de propiedad intelectual del
software que sirve para su desarrollo y posterior ejecucién técnica, sino un
mero licenciatario del mismo, por lo que carece de l6gica seguir pensando que
el propietario de un videojuego tiene, sobre todo, derechos sobre un software
de entretenimiento, cuando no es cierto.

2.1. Juicio sobre la reventa de videojuegos

Por otro lado, este hecho plantea cuestiones adicionales sobre las facultades
que tendré el publisher respecto de la obra licenciada (el software) y, maés
adelante, los propios consumidores, usuarios de los videojuegos, en especial a
como le afecta el derecho de agotamiento del derecho de distribucion y cémo
influye, o puede influir, a la comercializacién de videojuegos de segunda mano.
En la actualidad es comun encontrar en Internet tiendas online que revenden
claves de usuario (denominadas en el sector keys) que permiten disfrutar de
videojuegos disponibles en mercados primarios como Steam u Origin. De este
modo, el usuario puede acceder a los videojuegos a un precio mas reducido que
en el mercado primario, si bien, como decimos, no sin ciertas dudas sobre su
legalidad, ya que el derecho de agotamiento afecta al derecho de distribucién,
el cual no se conculca, inicialmente, por el medio donde se produce el acto.

17 A. RAMOS GIL DE LA HAZA, L. LOPEZ, A. RODRIGUEZ, T. MENG, S. ABRAMS, The Legal
Status..., cit., pag. 11.
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En la notoria sentencia del caso UsedSoft', el Tribunal de Justicia de la Unién
Europea establecié que si el agotamiento del derecho de distribucién tinicamen-
te se limitase a las copias fisicas del software, esto generaria un control excesivo
sobre el software comercializado a través de Internet, concluyendo que el ago-
tamiento debia producirse y ser similar para las copias fisicas y las digitales de
un programa de ordenador'. Esta sentencia ha sido profundamente criticada
por la doctrina, debido a la actitud legisladora?®, su escasa eficacia debido a
los servicios en la nube y el modelo Software as a Service?!, planteandonos la
cuestion de si dicha tesis también es aplicable a los videojuegos.

En la linea expuesta anteriormente, los videojuegos son obras complejas o,
como denomina la doctrina clésica, obras multimedia?? que incluyen multitud
de diferentes tipos de obras, no limitdndose su proteccién al régimen especial

8 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de julio de 2012 UsedSoft GmbH v. Oracle
International Corp. (C-128/11) ECLI:EU:C:2012:407. Como es conocido, el asunto de referencia
trataba sobre la reventa de licencias colectivas no utilizadas a través de una pagina web propiedad
de UsedSoft, quien basaba su actividad en el agotamiento de los derechos sobre las mismas. Por su
parte, la demandante, Oracle, alegé que existia una diferencia entra las licencias en soportes fisico
y digitales, produciéndose el agotamiento iinicamente para los soportes fisicos, para los cuales es
de aplicacion la directiva 2001/29, y no para los soportes digitales. El TJUE acogi6 la postura de
Usedsoft y diferencia el agotamiento para las obras en general y para el software, estableciendo
que los servicios digitales agotan el derecho al igual que los fisicos. Si un sujeto se califica como
usuario legitimo es beneficiario de las excepciones del articulo 100 y la primera es la de hacer
todos los actos que sean necesarios para reproducir el software. Si concluimos que mediante la
venta se agoté el derecho de distribucion habra que entender que los sucesivos adquirentes son
usuarios legitimos que pueden utilizar el software. A su vez, el TJUE aclaré el concepto de venta,
estableciéndolo como un concepto auténomo de derecho europeo, y considerando que para que haya
venta es necesario transferir el derecho de uso del programa por un plazo indefinido y a cambio de
un precio, ambos de manera acumulativa. El TJUE establece que es indiferente el soporte en el que
se adquiriese, siempre que se cumplan las condiciones para que la licencia se considere una venta,
asi como es igualmente irrelevante lo que establezcan las condiciones de uso del software, ya que
las partes contratantes (sobre todo el titular de derechos) no tienen capacidad de negociacién. El
TJUE finalmente afiadié que si el licenciatario recibe el uso por un tiempo indefinido y a cambio
de un precio puede revender su licencia (aunque integramente, sin poder subdividir o fragmentar
la misma), para lo cual debe primero que inutilizar su propia copia.

19 Ibidem, apartado 63.

20 J.P. APARICIO VAQUERO, «Los programas de ordenador como obras sujetas al derecho de autor:
excesos e insuficiencias del marco normativo y sorprendentes desarrollos jurisprudenciales», Pe. i.
revista de propiedad intelectual, nam. 48, 2014, pag. 64. «No obstante, dicha interpretacion es, en
ocasiones, excesiva pues mas alla de intentar buscar la voluntad del legislador o de la norma, estan
reformulando ésta y “creando” Derecho. Y, ademas lo hacen (como sucede en el caso UsedSoft por
parte del TJUE), sobre razonamientos juridicos muy endebles, cuando no directamente ilégicos. »
21 G. MINERO ALEJANDRE, «Reventa de Software de Segunda Mano. Estado de la Cuestién en
la Unién Europea tras la Sentencia Usedsoft c. Oracle International», Revista juridica Universidad
Auténoma de Madrid, nam. 26, 2012-1I1, pags. 161-181, «la implantacién de los servicios en la nube
dejara sin apenas eficacia el contenido de esta sentencia» (...) «el que se tenia por el mas impor-
tante litigio sobre programas de ordenador de las dos tltimas décadas, pasarda mas desapercibido
de lo que nadie hubiera podido imaginar».

22 F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, La Proteccion de..., cit., pag. 110. La doctrina
define las obras multimedia como «una creacién digital que combina, a través de un programa de
ordenador, elementos pertenecientes a medios diversos, tales como el video, el sonido, la imagen
estética, la animacion gréfica o el texto, permitiendo al usuario interactuar con su contenido. Son

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

23



Andy Ramos Gil de la Haza y Alvaro Martinez Crespo

del programa de ordenador? y por tanto podriamos cuestionar la aplicacion
de la sentencia UsedSoft para los videojuegos o, por el contrario, si la com-
plejidad de los videojuegos los excluye por ser insuficiente dicha resolucién
relativa Ginicamente a software. Como podemos observar de la jurisprudencia
americana?*, el derecho de agotamiento ha dado lugar a sentencias y decisiones
variopintas y podria plantearse si se cumplen los requisitos para que se produzca
el agotamiento en los videojuegos en tanto que obra compleja compuesta por
software y por muchas otras obras graficas, sonoras y literarias que se ejecutan
sobre la anterior?.

Desde nuestro punto de vista, la posibilidad de reventa de videojuegos a los que
se ha accedido sin existir un formato fisico o tangible debe rechazarse, incluso
aunque se den las condiciones establecidas en UsedSoft y se haya producido
una venta del mismo. Como decimos, en la actualidad, el software no es mas
que un mero medio o recurso para que la verdadera obra original y especifica
de cada titulo pueda ser ejecutada y mostrada en una pantalla; el programa de
ordenador que subyace en el videojuego es un elemento secundario (de hecho,
esta licenciado al publisher, quien no ostenta los derechos del mismo), necesario
para el funcionamiento de la obra principal, que es el videojuego. Al prevalecer
los elementos visuales y graficos, que son los que constituyen el cariz complejo
y multimedia a la obra, entendemos que aplicar tnicamente UsedSoft seria
realizar un analisis parcial de la cuestién, siendo mas relevante otro asunto
del Tribunal de Justicia de la Unién Europea, el denominado Allposters en el
que se recordé que «el agotamiento del derecho de distribucién se aplica al
objeto tangible en el que se incorpora una obra protegida o su copia si éste se
ha comercializado con el consentimiento del titular del derecho de autor»?®.

ejemplos de este tipo de obras las enciclopedias multimedia, los videojuegos, las obras virtuales y
simuladores graficos, la mayoria de paginas web».

2 Audiencia Provincial de Madrid de 23 de octubre de 2006 (160/2006) ECLI ES:APM:2006:15131,,
«se hace necesario distinguir aquellos productos que contienen instrucciones o indicaciones desti-
nadas a ser utilizadas en un sistema informatico, bien para realizar una tarea, bien para obtener
un resultado concreto, de aquellos otros productos como en el supuesto hoy enjuiciado (los vi-
deojuegos), en el que predomina la simulacién o multimedia y es determinante la interactividad
del usuario».

24 En el asunto Redigi, sobre la reventa de musica en formato MP3 adquirida por Internet, a la
cual se consideré que no se le aplicaba el derecho de agotamiento y, por tanto, dicha actividad
requeria la autorizacion de los titulares de derechos de las canciones ahi facilitadas; United States
District Court., Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS) Capitol Records, LLC v. Redigi
INC., March 30, 2013 http:/digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=
historical (Recuperado 15 de julio de 2019).

25 En este asunto, el Tribunal Supremo sentencié que el derecho de agotamiento afecta a cualquier
copia de una obra, con independencia de su localizacién geografica o si se ha comercializado en
otro pais; United States Supreme Court, 568 U.S. 519 (2013), Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.,
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/568/519/ (Recuperado el 15 de julio de 2019).

26 Sentencia de 22 de enero de 2015 de Art & Allposters International BV y Stichting Pictoright,
Asunto (C-419/13). Haremos mencién a este asunto también al hablar de la reventa de objetos
virtuales.
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Consecuentemente, debemos considerar al videojuego, sobre todo, como una
obra compleja a la que se le aplica el régimen general de los derechos de autor
(en contra del especial de los programas de ordenador), en linea del asunto
Nintendo c. PCBox y Allposters, lo cual nos debe llevar a la inexorable con-
clusién de que el derecho de agotamiento le debe afectar de la misma forma
que a la musica, la literatura o el cine, y no como al software, rechazando por
tanto la posibilidad de reventa de archivos con videojuegos adquiridos a través
de Internet?.

3. INTERFAZ GRAFICA

El concepto de interfaz grafica es propio del software, de los videojuegos
y de cualquier obra que tenga una base de programa de ordenador, al ser
el elemento que sirve de enlace entre el mismo y sus operadores, ya sean
usuarios del software, jugadores o similares, a través del cual interactian?®.
Se ha discutido si la interfaz grafica de un videojuego podria considerarse
una obra audiovisual, algo que parece afirmar BERCOVITZ, al sostener que
a través de la interfaz «se pretenda otorgarle al usuario el disfrute interactivo
de la totalidad de la obra multimedia, mediante la operacién unitaria de sus
multiples elementos, dependientes los unos de los otros, con predominio del
audiovisual (como ocurre con los videojuegos o las obras virtuales), pues en-
tonces podrian considerarse una serie de iméagenes asociadas en el sentido del
articulo 86 LPI?**». Otras posiciones no disocian la interfaz grafica del programa
de ordenador en el cual subyace y consideran al primero como una expresion
del segundo, en los términos descritos en el articulo 96.3 LPI («la proteccion
prevista en la presente Ley se aplicard a cualquier forma de expresién de un
programa de ordenador»).

No obstante, nosotros debemos rechazar tanto una como otra posibilidad por
cuanto la interfaz grafica de un videojuego o programa de ordenador no esta
destinado esencialmente a ser mostrado en una pantalla (en los términos del

27 Tambien en este sentido, A. LOBER, S. KLEIN y F. GROOTHUIS, «The long and winding road
of digital distribution. Or: why the ECJ’s UsedSoft decision is of no use to keysellers», Interactive
Entertainment Law Review, num. 1, Londres, 2018, péags. 44-51, quienes, ademas, dan cuenta de
las diferentes resoluciones judiciales en Alemania en relacién con la reventa de software y de vi-
deojuegos, negando dicha posibilidad para las claves (keys) de software que no han sido activadas
(por su falta de distribucion) y también concluyendo en contra de dicha posibilidad para productos
de videojuegos cuando un titulo ha sido comercializado en formato fisico conjuntamente con su
clave de activacién vy, por el contrario, posteriormente se revenden de manera separada.

28 En este sentido, J.P. APARICIO VAQUERO, «Los programas de...», cit., pag. 31 define la interfaz
grafica como «la apariencia que asume el programa ante el usuario, resultando de la ejecucién por
el hardware de las correspondientes lineas de cédigo del programa y de los datos introducidos o
de las acciones realizadas por el usuario».

2 R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (Coord.), Manual de Propiedad Intelectual, 7* edicién. Tirant
lo Blanch, Valencia, 2017, pag. 71.
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articulo 86.1 LPI), sino mas bien a ser jugado u operado®, y dichos elemen-
tos graficos que se muestran en un monitor no son consecuencia directa del
programa de ordenador, mas de un proceso de disefio con entidad propia3!,
siendo el software una mera herramienta para su ejecucién e interactuacion
por un sistema informatico.

En este sentido también se ha manifestado, acertadamente, la jurisprudencia
europea, la cual ha excluido la interfaz gréafica de usuario de la proteccion
especial que recibe el software. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea la define como «una interfaz de interaccién que permite una
comunicacion entre el programa de ordenador y el usuario®?». La definicién
anterior establece que la interfaz grafica es un elemento que no forma parte
de la ejecucion del software, sino que se trata de un medio para interactuar
con el mismo, por lo que el tribunal llega a la conclusién de que, en base al
articulo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250 (ya derogada, pero que tenia un
articulado idéntico a la actual Directiva 2009/24/CE?3?), la interfaz grafica de
un software «no puede disfrutar de la proteccion especifica por el derecho de
autor sobre los programas de ordenador», aunque si admite la posibilidad de
que una interfaz grafica adquiera proteccién a través de los derechos de autor,
siempre que sea original3*.

30 También en este sentido, F. DONAIRE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, La Proteccién
de..., cit., pag. 118.

31 En el caso ante US Court of Appeals for the Seventh Circuit, de 19 de enero de 1982, Atari, Inc. v.
North American Philips Consumer Electronics Corp., 672 F.2d 607 (7th Cir. 1982) (caso PAC-MAN)
se discutié sobre las coincidencias de dos juegos del género laberinto. En este asunto, el tribunal
de apelaciéon tuvo que determinar si un videojuego (K.C. Munchkin) habia plagiado al clasico
Pac-Man, tras la desestimaciéon de la demanda en primera instancia. La Corte de Apelacién del
Séptimo Circuito, sin embargo, estimé el recurso tras comparar los elementos audiovisuales de los
dos videojuegos, encontrando similitudes en los «engullidores» de Pac-Man y de K.C. Munchkin, los
fantasmas y otros elementos, que fueron los factores decisivos a favor de Atari para concluir sobre
la «similitud sustancial» («substantial similarity») entre ambos juegos, llegando a la conclusion de
que no se trataba de copias idénticas pero si de lo suficiente para dar una apariencia similar del
conjunto, de el «total concept and feel» del juego de Atari. Mas adelante, al hablar de mecanicas
de juego, trataremos de nuevo este caso.

32 Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 22 de diciembre de 2010 Bezpecnostni Softwarova
Asociace v. Svaz softwarove ochrany (C-393/09), apartado 40. En este sentido, la sentencia establecié
que, mientras las formas de expresiéon del programa de ordenador si se encuentran protegidas por
la Directiva de Programas de Ordenador, la interfaz grafica como elemento que no permite ejecutar
el programa, sino solo visualizarlo por los usuarios, «no constituye una forma de expresién de
un programa de ordenador en el sentido del articulo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE...,
y no puede disfrutar de la proteccién del derecho de autor sobre los programas de ordenador en
virtud de esa Directiva. No obstante, esa interfaz grafica de usuario puede ampararse, como una
obra, en la proteccién del derecho de autor en virtud de la Directiva 2001/29/CE..., si dicha interfaz
constituye una creacién intelectual propia de su autor».

33 El cual establece lo siguiente: «La proteccién prevista en la presente Directiva se aplicard a cual-
quier forma de expresién de un programa de ordenador. Las ideas y principios en los que se base
cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a
sus interfaces, no estaran protegidos mediante derechos de autor con arreglo a la presente Directivax.
3 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cadiz (Seccién 5%) de 19 de enero de 2007 (30/2007)
ECLLES:APCA:2007:82., «al ser el interfaz grafico la parte visible del programa, constituye uno de los
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Desde un punto de vista mas practico, la interfaz grafica de un videojuego se
puede componer, en la actualidad, de cientos, si no miles, de pequefios elementos
que conforman el videojuego, tales como, entre otros, personajes, armas, coches,
HUD (Heads-up Display) y elementos naturales, que nos muestra la informacion
relevante del videojuego, los disefios, modelados, texturas, iluminacion etc., para
permitir el disfrute del mismo. Todos estos elementos, de manera individual y
en conjunto, estaran protegidos como cualquier otra obra grafica en tanto sean
expresion creativa suficientemente originales.

Por tanto, aunque hace anos se discutia sobre la naturaleza juridica de la in-
terfaz gréafica, esta cuestion parece ya superada y en la actualidad es pacifico
concluir que la proteccién que debe disfrutar la interfaz de un videojuego de-
riva y esta condicionada a la originalidad de los elementos que la conforman,
encontrando acomodo en el régimen general de los derechos de autor®, sin
perjuicio de su potencial proteccién por otros medios, como el disefio industrial,
como veremos mas adelante en este trabajo.

4. MECANICAS DE JUEGO

Es de sobra conocido que las reglas, principios y métodos, en tanto que ideas,
no son susceptibles de proteccién por derechos de autor3®, cuerpo normativo
que, en cualquier caso, protegeria la manera original y creativa en las que tales
se encuentran expresadas, por ejemplo en un manual de uso de un juego o
sus componentes graficos®. Asi se aclara tanto en el articulo 9.2 del Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), en el articulo 2 del Tratado de la OMPI sobre Derechos de
Autor (WCT) o incluso en nuestra Ley de Propiedad Intelectual, en relaciéon con
el software, cuyo articulo 96.4 recuerda que «no estaran protegidos mediante
los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en
los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador
incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces». No solo la normativa
en materia de derechos de autor se manifiesta en contra de la proteccion de las

elementos integrantes de la aplicacion informatica que adquiere mas importancia a la hora de hacer
mas interesante y competitivo en el mercado un producto, por lo que la proteccién de la misma por
la LPI es innegable en cuanto contiene elementos propios del derecho de autor».

3 Ello tiene especial importancia por las distintas presunciones de derechos establecidas en el
régimen de programas de ordenador y en el general, lo cual debe ser tenido en cuenta por los
desarrolladores de videojuegos.

3¢ Como tampoco lo son los aspectos funcionales de un videojuego. Este hecho qued6 patente
en el caso Incredible Techs., Inc. v. Virtual Techs., Inc., 400 F.3d 1007, 1009 (7th Cir. 2005), en el
que se pretendia la proteccion por derechos de autor de un controlador en forma de bola para un
juego de golf, lo cual fue rechazado por el tribunal.

37 De lo que no cabe duda es de la potencial protecciéon de los elementos graficos y sonoros en
donde puede estar inherente una determinada mecdanica de juego, los cuales conformarian la interfaz
grafica que hemos analizado anteriormente.
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ideas, sino que la Ley de Patentes incluso excluye expresamente la posibilidad
de proteger «los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades inte-
lectuales, para juegos o para actividades econémico-comerciales (...)3%».

Sin embargo, uno de los elementos fundamentales de los videojuegos apa-
renta estar en ese territorio de desprotecciéon ya que, a priori, parece que las
mecanicas de juego, en tanto conjunto de instrucciones y reglas para jugar o
interactuar con un videojuego, son ideas y no expresién creativa de las mis-
mas. Desde nuestro punto de vista, dicha conclusién aprioristica es correcta,
si bien en determinadas circunstancias una mecanica de juego puede estar
tan desarrollada que, como expondremos a continuacioén, el conjunto de sus
elementos estd expresado de forma que se le deberia otorgar cierta proteccion
por derechos de autor.

Segiin AVEDON®, todo juego estd compuesto por los siguientes elementos (los
cuales, individualmente no serian susceptibles de proteccién): 1) propésito del
juego, 2) procedimiento para la accion, 3) reglas que gobiernan la accién, 4) na-
mero de participantes requeridos, 5) roles de los participantes, 6) resultados o
premios, 7) habilidades y destrezas requeridas para la accién, 8) patrones de
interaccién, 9) entorno fisico y requisitos ambientales, 10) equipo requerido.
Todos estos elementos se podrian percibir fundidos en uno solo en muchos
videojuegos, si bien, en otros, especialmente en juegos complejos (como del
género rol), los diferentes principios o componentes que lo forman si son cla-
ramente perceptibles, creando ese conjunto complejo del juego.

Es habitual que, en los juegos en general, los desarrolladores utilicen elementos
que se encuentran en el dominio publico, como historias, criaturas misticas o
personajes, que forman parte de la mecéanica del juego; claramente no es mo-
nopolizable la idea de un dios todopoderoso o de un animal con dos cabezas,
pero si el desarrollador incluye una serie de elementos particulares y carac-
teristicos lo suficientemente originales, entonces si podria merecer protecciéon
dicha expresion creativa del objeto que esta en el dominio publico*. Es decir,

38 Articulo 4.4.c) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

3 E.M. AVEDON, «The Structural Elements of Games» en The Study of Games, Ed. por E.M.
Avedon and Brian Sutton-Smith (New York: Wiley, 1971), pag. 438.

4 Esto se discutié en DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CIV.A. H-13-3415, 2014
WL 3900139, at 8 (S.D. Tex. Aug. 8., 2014), DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CV
H-13-3415, 2016 WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825
(S.D. Tex. Apr. 27, 2016), donde el tribunal recordé que «gameplay is not protectable expression»,
como tampoco lo son las caracteristicas o las capacidades especiales de los personajes, las cuales
son habituales en juegos de este tipo. Este asunto se enmarca en una serie de acusaciones de que
ZiKo habia copiado el juego de cartas de DaVinci, Bang!, retocando tinicamente la estética del
juego para que tuviera lugar en un antiguo escenario de artes marciales chinas en lugar del viejo
oeste, si bien manteniendo esencialmente las mismas reglas, métodos de juego y roles. Al ser las
mecanicas de juego practicamente idénticas, gran parte del litigio se centré en si los personajes
supuestamente tnicos de Bang! (el Sheriff, el Adjunto, el Proscrito y el Renegado) fueron infrin-
gidos por las versiones de ZiKo (el Monarca, el Ministro, el Rebelde y el Convenido). Aunque en

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

28



Comienza la partida

si un desarrollador decide hacer un personaje basado en la mitologia griega,
el cual es una semidiés, cuya piel es blanco ceniza, con una cicatriz que cruza
su ojo derecho y un tatuaje rojo que cruza su ojo izquierdo y termina en su
hombro izquierdo, tendremos elementos suficientes como para considerar que
esa expresion de un semidios es una expresiéon original y por tanto protegible*!,
sin perjuicio de que la mecanica donde desarrolla su acciéon no fuese protegible.

Nos hallamos, en este punto, en la clasica dicotomia de las ideas y la expre-
sién creativa de las mismas, no tratada en nuestro pais por los tribunales en
casos de videojuegos, pero si en numerosos asuntos en EE.UU*, con notorias
sentencias como la del caso Pac-Man*, en donde ambos juegos trataban de un
personaje con aspecto de globo que absorbia puntos a lo largo de un laberinto
mientras intentaba no ser capturado por monstruos. La Corte del 7° Circuito
consideré que, si bien Pac-Man contenia elementos que podian considerarse
scénes a faire**, es decir una serie de elementos esenciales u obligatorios de un
determinado género, como es el de los videojuegos de laberintos, lo que habia
reproducido la demandada en K.C. Munchkin iba mas alla de las meras ideas.
En ella, el tribunal determiné que K. C. Munchkin mantenia una apariencia
similar a Pac-Man, como en el tamano y forma del personaje (incluida su boca

una fase intermedia del proceso el tribunal consider6 que el demandante tenia una apariencia de
buen derecho, finalmente fallé en su contra, afirmando que las capacidades de los personajes en
el juego eran parte de sus atributos y rasgos, que eran comunes en este tipo de juegos y que no
estaban lo suficientemente desarrollados como para estar protegidos por derechos de autor. Asi,
en ultima instancia, los argumentos de ZiKo, quien afirmaba que la relacién entre los diversos
personajes del juego dependia de las reglas y no del contenido narrativo expresivo, prevalecieron.
En base a ello, el tribunal entendié que las habilidades especiales en el juego no crearon una in-
teraccion expresiva y protegida de los personajes, afirmando que «the events in a Bang! game are
not predetermined because the interactions between the roles have no underlying script or detail
and are not fixed. Making certain roles aligned with and others opposed is part of the game’s
winning conditions, but these determine little about how players progress through the game», con
el resultado desestimatorio antes descrito.

4 Los videojuegos mas complejos que no tienen unas mecanicas de juego tan predeterminadas,
como los juegos de mundo abierto o los juegos de rol (por ejemplo, la saga The Witcher), no tendran
mecénicas protegibles, aunque si se reproduce parte de los elementos que desarrollan y represen-
tan estas mecénicas, como pueden ser los personajes o el guion, si constituiria una infraccién de
derechos de autor.

4 Como, por ejemplo, el mitico asunto Atari, Inc. v. Amusement World, Inc., 547 F. Supp. 222 (D.
Md. 1981), en el que el tribunal recordé que «copyright protection is only available for expression
of ideas, not for ideas themselves». En este asunto, Atari, titular del videojuego arcade Asteroids,
demandé a Amusement World por infracciéon de sus derechos de autor en su videojuego Meteors
por las similitudes entre ambos juegos, en especial en su mecanica de juego y los elementos audio-
visuales. Este fue uno de los primeros casos en los que se discuti6 la dicotomia idea y expresién
de la idea aplicada a los videojuegos, y el tribunal concluyé que, si bien existian similitudes sus-
tanciales entre ambos juegos, estas eran «inevitables, dadas las necesidades de un juego relativo a
una nave que combate con rocas espaciales y considerando los requisitos técnicos del videojuego
como medio».

4 Atari, Inc. v. N. Am. Philips Consumer Elecs. Corp., 672 F. 2d 607 (7th Cir. 1982).

4 Este es un principio del copyright (tratado timidamente en nuestro pais) por el cual no son suscep-
tibles de proteccién elementos o contenidos de una obra creativa cuando los mismos son necesarios
por el medio o son habituales en otras obras del mismo género.
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en V), los sonidos, la forma del movimiento e incluso la manera en la que se
desvanece el personaje, asi como mecanicas como los monstruos fantasma que
persiguen al personaje, los cuales, en conjunto, son elementos suficientemente
originales como para distinguir las expresiones de Pac-Man frente a otros de
su género, como Rally-X y Take the Money and Run, fallando a favor del de-
mandante®. Por ello, a pesar de esos elementos necesarios (en esencia, similar
al principio scénes a faire*®), Pac-Man tenia una expresion suficiente alrededor
de los mismos como para merecer proteccion, especialmente frente a un juego
que habia copiado no solo las ideas (lo cual es legal), sino la forma expresiva
en la que estas se desarrollaron en el juego concreto?.

Otro caso representativo se dio en 2015, cuando la mercantil Wizards of the
Coast LLC demandé6 a Cryptozoic Entertainment por copiar su popular juego
de cartas Magic The Gathering en el videojuego Hex: Shards of Fade, basado
en un entorno online multijugador con enormes similitudes con el anterior.
Segin Wizards of the Coast, la demandada habia «copiado el look and feel,
los aspectos ornamentales, y el agradable y ornamental disefio grafico de las
caracteristicas funcionales de las cartas Magic», asi como de sus mecanicas,
trama, acciones y elementos caracteristicos de Magic. Cryptozoic, por el con-
trario, se defendié argumentando que unicamente habia tomado elementos
comunes de este tipo de cartas de rol, en la que aparecian vampiros, angeles,
flores de loto y, en general, elementos abstractos que no podian ser apropiables
por nadie al estar en el dominio publico. Sin embargo, las similitudes entre
el juego de cartas y el videojuego iban mas alla, ya que Hex reproducia gran

4 La mejor exposicién de este caso se encuentra en T. HEMNEST, «The Adaptation of Copyright
Law to Video Games», University of Pennsylvania Law Review, Vol. 131, No. 1 (Nov., 1982), pags.
171-233.

4 Algunas mecéanicas de juego limitan las opciones para desarrollarlas y la originalidad de los
videojuegos, obligando a utilizar una serie de formas o disposiciones concretas para mantener la
idea y esencia del videojuego como tal, siendo un claro ejemplo de esto el popular Tetris y otros
juegos derivados de sus mecénicas originales, de tal forma que todos ellos van a requerir de formas
ensamblables para mantener la esencia y espiritu del juego original y sus mecdanicas particulares.
47 Se puede comprobar la dificultad de este tipo de casos en el asunto Tetris Holding, LLC v. Xio
Interactive, Inc., 863 F. Supp. 2d 394 (D.N.J. 2012), por un juego con una mecdanica similar al
popular Tetris y en el que el tribunal afirmé que «the style, design, shape, and movement of the
Tetris pieces are expression; they are not part of the ideas, rules or functions of the game nor are
they essential or inseparable from the ideas, rules or functions of the game». El tribunal acude al
videojuego Dr. Mario para demostrar que las piezas de Tetris no constituyen scénes a faire al no
ser necesarias para el género de los videojuegos de logica o puzle, basados en piezas que caen. Sin
embargo, esta sentencia ha sido controvertida y criticada por parte de la doctrina americana (por
ejemplo, D. NABEL y B. CHANG, Video Game Law in a nutshell, West Academic Publishing, 2018,
pag. 98), ya que consideran que el tribunal erré al no aplicar la llamada merger doctrine, por la
que no se puede considerar que exista obra cuando no es posible separar una idea de su expresion
creativa. Sin embargo, en sentido contrario, Spry Fox LLC v. LOLAapps Inc., No. 2:12-CV-00147-
RAJ, 2012 WL 5290158, at 6 (W.D. Wash. Sept. 18, 2012), en donde el tribunal consideré que las
dimensiones de un tablero de juego no son protegibles, ya que supondria extender la proteccién
por derechos de autor mas alld de su ambito de aplicacion, para cubrir elementos funcionales.

4 Wizards of the Coast LLC v. Cryptozoic Entertainment, LLC and Hex Entertainment, LLC, 2015
WL 11117400 (W.D.Wash., Complaint filed Aug. 5, 2015).
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parte de la mecéanica del juego, con el mismo nimero de vidas que tenia cada
jugador, las reglas concretas y la dinamica de la partida, namero de cartas,
los hechizos, combates, cartas con funcionalidades especiales, las habilidades
de ciertas criaturas, etc., todas ellas, en abstracto, ideas, si bien en conjunto
podria ser una combinacién compleja residente ya en la expresion creativa de
las mismas. La similitud era tal entre ambos juegos que Wizards of the Coast
lleg6 a presentar una tabla comparativa sobre las reglas de ambos juegos con
una alta similitud entre los elementos que componian ambos.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo por el que la demandada re-
conocia a Wizards of the Coast derechos de propiedad intelectual sobre tales
elementos, y esta autorizaba a Cryptozoic a su utilizacién, a cambio de una
contraprestacién econémica. En este asunto vemos claramente la complejidad
de la cuestién, ya que no se trata de proteger sencillas mecanicas de juego, sino
comprobar la posible proteccién de otras que, dado su grado de desarrollo y
definicién, aunque en abstracto e individualmente son ideas, parece que son
merecedoras de algtin tipo de proteccion.

A través de estos casos vemos la dificultad de la determinacién del plagio en
asuntos de videojuegos en los que no se incurre directamente en una copia del
coédigo o de la parte visual y sonora del mismo, sino mas bien de su mecanica
de juego, no siendo sencillo determinar cuando estamos ante una reproduccién
de una idea o de la forma expresiva de la idea. Como sabemos, la propiedad
intelectual protege las creaciones originales que estan expresadas por cualquier
medio; por tanto, para que una obra pueda ser considerada como tal y, por
ende, merecer la protecciéon que confiere la ley a estas, deben darse cumulati-
vamente los tres requisitos expuestos, es decir, debe ser una creacién, debe ser
original y debe estar expresada de cualquier forma.

La creacion supone pasar del mundo de las ideas a la realidad formal, lo cual
se produce a través de un proceso creativo (de cualquier tipo) mas o menos
deliberado, mientras que la originalidad «sé6lo concurre cuando la forma elegida
por el creador incorpora una variacién o una especificada tales a los ojos del
intérprete como para concluir favorablemente acerca de la proteccién de au-
tor*». Finalmente, esa creacién original debe estar expresada en algtin medio
o soporte, tangible o intangible, especialmente para demostrar su existencia y
para que la obra pueda ser percibida y disfrutada.

En los requisitos de la creacién y su posterior expresion es donde encontra-
mos mas dificultades para dibujar la casi invisible linea entre la idea de una
mecanica de juego y su expresiéon por cuanto se puede discutir que lo verdade-
ramente expresado en un videojuego son creaciones graficas y visuales, no asi

4 J.C. ERDOZAIN LOPEZ, «El concepto de originalidad en el derecho de autor», Pe. i. revista de
propiedad intelectual, n° 3, Madrid, 1999, pags. 57-58.
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las reglas del juego, que se encuentran inherentes en este, en abstracto, pero
sin una fijacién o expresién particular y creativa (en la linea de lo afirmado
por el tribunal en Bang!*°). Es decir, se podria concluir que en ningiin caso
una mecanica de un videojuego podra protegerse (como tampoco un deporte
o una actividad infantil) en tanto en cuanto no es posible su fijacién, ya que
lo que realmente se expresa son elementos graficos o literarios, si estos fuesen
desarrollados por escrito.

No obstante, la doctrina espafiola ha reconocido tradicionalmente la proteccién
de los formatos de television, a la postre, productos del entretenimiento com-
puestos por una serie de estructuras de juego, reglas y mecanicas similares,
mutatis mutandis, a la de los videojuegos®'. Asi, autores como GONZALEZ
GONZALO desmienten el mito de que las ideas no son protegibles, ya que
considera que el derecho de autor también otorga proteccién a la forma interna
de, por ejemplo, obras dramaéticas y audiovisuales, en tanto que conjunto de
«ideas creativas que soportan la expresion externa de la obra>*». En este mis-
mo sentido en relacién con los formatos de televisién, MARTIN SALAMANCA
asevera que, aunque estos son moldes o ideas menos desarrolladas formalmente
que un guion, si hay una estructura y desarrollo que causan una impresién
singular en el publico, nada obsta para ser merecedores de protecciéon por
derechos de autor®. Asi, la estructura, forma o molde de un videojuego podria
estar también protegido siempre que tuviese cierto grado de originalidad (en

50 DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CIV.A. H-13-3415, 2014 WL 3900139, at 8
(S.D. Tex. Aug. 8., 2014), DaVinci Editrice S.R.L. v. ZiKo Games, LLC, No. CV H-13-3415, 2016
WL 1672519, at 2 (S.D. Tex. Apr. 27, 2016) y No. CV H-13-3415, 2016 WL 1718825 (S.D. Tex. Apr.
27, 2016).

51 Incluyendo la mas reputada, como J.C. ERDOZAIN LOPEZ, «El concepto de originalidad en el
derecho de autor», Pe. i. revista de propiedad intelectual, n° 3, Madrid, 1999, pags. 84-85; y, sobre
todo, R. SANCHEZ ARISTI, «Las ideas como objeto protegible por la propiedad intelectual», Pe. i.
revista de propiedad intelectual, n.° 4, Madrid, 2000, pag. 42, quien afirma que «se podra sostener que
tales formatos carecen de la originalidad suficiente como para merecer la proteccién que brindan
las normas sobre derecho de autor, o que, dadas las circunstancias, no puede establecerse que la
idea inspiradora de un determinado esquema televisivo constituya un plagio con respecto a la idea
inspiradora de otro, pero lo que no cabe es descartar de raiz la posibilidad de concebir una idea
original —y por tanto susceptible de ser plagiada— para la realizacién de un formato o esquema
televisivo». SANCHEZ ARISTI cita a I. CHERPILLOD. —«Lobjet du droit d’auteur», CEDIDAC,
Lausana, 1985, piag. 140— quien niega la proteccién a los procedimientos o métodos, tales como
las reglas de un juego, salvo la forma en que tales métodos o reglas hayan sido descritos, si bien
acepta que su estructuracion o forma interna pudiera estar protegida, «a condicién de que sea
disociable del procedimiento o método considerados en si mismos».

52 A. GONZALEZ GONZALO, «La Tutela de los formatos televisivos», Pe. i.: revista de propiedad
intelectual, n° 9, Madrid, 2001, pags. 29-62., quien afirma: «Asi, se admite sin discusién que a través
del derecho de autor no se protege iinicamente la expresién meramente formal o literal de una obra,
sino también aspectos de su contenido tales como la composicién (piénsese en una obra plastica
0 en una obra de caracter publicitario), la estructura (es el caso de la estructura narrativa de una
obra literaria), el argumento (asi sucede en las obras audiovisuales y draméticas)...».

53 S. MARTIN SALAMANCA, «La cuestién en las obras cinematogrificas, los formatos televisivos
y las adaptaciones cinematograficas de videojuegos: cuando las ideas se hacen imégenes», Ideas,
bocetos, proyectos y derecho de autor, Editorial Reus, 2011, pags. 111 a 113.
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este ambito, en sentido objetivo) respecto a la combinacién de elementos que,
aunque individualmente podrian no ser merecedores de proteccién, el conjun-
to si tiene una singularidad suficiente para ostentar la consideracién de obra.
Desde esta perspectiva ¢podria estar la mecanica de juego protegida por ser esa
estructura o forma del videojuego? Creemos que, en términos generales, no.

Desde un punto de vista mas practico, podemos distinguir diferentes tipos de
videojuegos, segiin la forma en la que se desenvuelve la actividad, es decir, por
su mecanica de juego, pudiendo encontrar, resumidamente, juegos de accion,
arcade, deportivo, estrategia, simulaciéon y de agilidad mental (o puzle). De-
terminados juegos populares como The Last of Us o Grand Theft Auto van a
tener una mecanica condicionada principalmente por el guion del mismo, al
desarrollarse en un entorno de plataforma o de mundo abierto, respectivamente,
sin que se pueda identificar claramente una mecanica compleja y estructurada
en la que los elementos de la misma interactiien entre si. Por el contrario, otros
juegos como el precitado Pac-Man o Zuma, aunque mas simple, tienen meca-
nicas mas definidas e identificables, produciéndose una interconexién entre
los elementos que la componen. Por ello, aunque a priori pudiera deducirse
que los primeros tienen una jugabilidad mas desarrollada, en realidad dicha
complejidad esta en el plano narrativo y visual, mas no en el de su mecanica,
donde parece que los segundos ofrecen una mayor singularidad, a pesar de su
simplicidad grafica. No obstante, dicha especialidad se produce en el plano
de las ideas o mas bien de la idea de mecdnica de juego, que en tanto tal, no
merece protecciéon y cualquier persona podria utilizarla para expresarla de
manera independiente, atin mas si idea y expresién se encuentren fusionadas,
en cuyo caso incluso la expresién podria ser susceptible de reproduccién. Es
decir, cuando la composicién estd unida a la propia mecanica del juego de
forma que ambas se encuentran fusionadas, no puede haber proteccién porque
se estaria otorgando un monopolio sobre una idea®.

Pudiendo equiparar las mecanicas de juego a los formatos televisivos, si volve-
mos a revisar la jurisprudencia tratada en este apartado, observamos cémo la
proteccién que, en este sentido, podrian tener los videojuegos, al igual que los
formatos de television, puede derivarse de dicha estructura o composicién, en
tanto desarrollo de la idea general, siempre que la misma fuese original y tuviese
un grado de concrecién suficiente. Tomando en consideracién la definicién de
AVEDON descrita anteriormente, solo cuando hay originalidad en la expresion
del propésito del juego, del procedimiento para desarrollar la accién, las reglas
que gobiernan la accién, el nimero de participantes requeridos, los roles de
los participantes, la estructura y composicién del juego, etc., se podra hablar
de proteccion, si bien vemos que no seria tanto de la mecanica del videojuego,
sino de este en si. Adicionalmente, esta proteccion también se podra conseguir

% Nos referimos a la «doctrina de la fusién» o «merger doctrine», anunciada supra en nota al pie 47.
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al unir elementos para conformar una coleccién o base de datos>® del articulo
12 LPI, como sucede en los videojuegos de preguntas y respuestas (por ejemplo,
Buzz) o incluso si el juego es una coleccion de puzles o niveles suficientemente
originales en la seleccién y en su disposicién como para encontrarse amparada
por el citado articulo.

Por todo ello, las mecéanicas de juego, en tanto reglas, estin compuestas de
ideas no protegibles por derecho de autor, incluso encontrandose en muchas
ocasiones fusionadas con su expresién creativa, lo cual refuerza esta conclusién
sobre su desprotecciéon. No obstante, el conjunto o estructura de un videojuego,
incluso determinadas ideas intrinsecas en él, podria merecer proteccion si, tras
realizar un analisis casuistico, entendemos que existen elementos y expresio-
nes suficientemente concretos, desarrollados, expresivos y originales, pudiendo,
por tanto, protegerse dicho conjunto (o partes de él, cuando se produce una
apropiacién sustancial), que conforma el videojuego como una obra de autor.

III. PARTICIPES DE UN VIDEOJUEGO Y SU CALIFICACION JURIDICA

La complejidad del videojuego se refleja igualmente en la determinacién de
los sujetos que ostentaran derechos sobre el mismo, ya sea de su conjunto o
determinados elementos contenidos en él. No existe un tnico tipo de video-
juegos, ya que en la actualidad nos encontramos con juegos muy sencillos,
especialmente destinados a teléfonos y plataformas méviles, que generalmente
son creados por un reducido grupo de personas (programadores y creativos), y
otros mucho mas complejos (por ejemplo, un videojuego AAA), que requieren
el concurso de cientos de personas, algunas con puestos creativos y otras no.

5 A pesar de la amplia definicion del articulo 12 LPI, debemos descartar que una mecénica de juego
pudiese ser protegida como una base de datos por no darse, al menos, los requisitos de independencia
de los elementos y accesibilidad individual, justamente por ser en esencia ideas. Si bien no realiza
un analisis especifico de esta cuestion, recomendamos en este punto a G. MINERO ALEJANDRE,
La proteccion juridica de las bases de datos en el ordenamiento europeo, Editorial Tecnos, Madrid,
2014, pags. 191-215.

5% El problema que encontramos es que la gran mayoria de casos sobre videojuegos lo que se
copia es la idea de la mecénica del juego lo cual no esta protegido, y no es hasta que no se copia
la expresién o representaciéon de esas mecanicas de juego que se produce una infracciéon de dere-
chos. Por ejemplo, en videojuegos como Trivial o Saber en los que los jugadores deben contestar
una serie de preguntas correctamente para ganar al resto de jugadores, no podremos proteger esa
mecanica o idea de contestar preguntas, pero si podremos proteger el conjunto de preguntas que
conforman el videojuego, en su caso, como una base de datos y por tanto protegible. F. DONAI-
RE VILLA y A. PLANELLS DE LA MAZA, La Proteccién de..., cit., pag. 114. «La asimilacién a la
coleccion parte de la idea de la organizacion de distintos elementos multimedia en un programa
estructurado y cuya originalidad o creatividad estriba en la seleccién de contenidos preexistentes
y su disposicién para el acto interactivo. Asi lo argumenta BERCOVITZ, al exigir un minimo de
originalidad, evitando la compilacién indiscriminada o la clasificaciéon rutinaria». En este senti-
do, R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos,
Madrid, 2007, pag. 207.
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Es bien sabido que la Ley de Propiedad Intelectual establece que el autor es
la persona natural®” que realiza cualquier creacién original literaria, artistica
o cientifica, expresada por cualquier medio o soporte, tangible o intangible.
Mientras que, en principio, no supone reflexién alguna quién es el autor de
un libro, una cancién o una escultura, el mismo ejercicio se antoja tremen-
damente complejo en los videojuegos, no solo por la determinacién de qué es
una creacion original (y por tanto, generadora de derechos), sino también por
la concrecién de quién es su autor.

Como deciamos en el apartado anterior, dentro de un videojuego hay multitud
de elementos diferentes (cédigo informaético, obras literarias y graficas, fono-
gramas, etc.), cada uno de los cuales tiene uno o varios autores, con roles muy
bien definidos, especialmente en las grandes producciones. Para poder concluir
quién realiza aportes originales y creativos a un videojuego vy, por lo tanto,
quién puede tener derechos sobre todo o parte del mismo, debemos analizar
los sujetos participes del mismo. De este modo, en la actualidad, en los juegos
Triple A nos podemos encontrar a los siguientes perfiles:

a. Productor: supervisa el trabajo de todas las personas involucradas
en el desarrollo del videojuego, en un rol similar al del director de una
obra audiovisual, si bien con un cariz menos creativo y mas de gestién
de proyecto ya que se preocupa del cumplimiento de plazos, de su
adecuacién al plan de desarrollo y del ajuste del presupuesto. Dentro
de esta misma categoria pueden encontrarse, ademas, el coordinador
de produccion, el asistente de produccion, el productor asociado y el
director de produccién®’, dependiendo del tamano del videojuego.

b. Disenador del juego: el game designer es la persona responsable de
los aspectos creativos del videojuego y su funcién especifica en cada
proyecto dependera de la envergadura del mismo. En los videojuegos
indies, el game designer es la persona creativa que tiene la idea del vi-
deojuego y desarrolla su guion, estructura argumental, guiones y todos
los aspectos creativos del mismo; por el contrario, en videojuegos mas
complejos, su rol suele limitarse a coordinar a todos los creativos (guio-
nistas, disefiadores de personajes, de niveles, etc.), con una participacion
muy decisiva respecto a lo que se introduce en el juego, pero menos
relevante en el proceso creativo en si mismo.

Dentro de los videojuegos mas complejos, este perfil puede dividirse en
muchos otros, principalmente los siguientes:

57 Articulo 5 de la Ley de Propiedad Intelectual.

8 Articulo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual.

% Se puede encontrar una explicacion mas detallada en http://www.gamecareerguide.com/featu-
res/414/game_production_an_introduction.php (Recuperado el 15 de julio de 2019).
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— Disefniador principal

— Disenador de niveles

— Disenador de contenidos

— Disenador de sistema

— Disenador técnico

— Disenador de interfaz de usuario
— Director creativo

— Escritor

— Guionista

Obviamente, una persona tendra la consideracién de autor, no por tener
un cargo o posiciéon dentro de un videojuego, sino por realizar aportes
originales y creativos en el mismo®. Por ello, si un participe de un vi-
deojuego quiere exigir el estatus de autor de este o de partes del mismo,
deberd demostrar la creaciéon de obras originales, como cualquier otro
autor, no siendo suficiente que alegue la ostentacién de un puesto dentro
del equipo de desarrollo. Este hecho tiene especial relevancia en el sector
de los videojuegos ya que la aportacién que realizan determinados pro-
fesionales puede estar mas en el campo de las ideas (como la ideacién
de los aspectos técnicos de un juego, las reglas o mecanicas de juego
del mismo, etc.) que en su expresion creativa, por lo que se antoja ain
mas esencial estudiar cada caso especifico para poder concluir si una
contribucién puede ser calificada como obra o no.

c. Artista: en la jerga del sector, el artista es el desarrollador del arte
visual del juego, incluyendo personajes, vehiculos, paisajes, objetos o
ropas. Los videojuegos tienen un componente grafico fundamental y, por
ello, es esencial el trabajo de aquellos que desarrollan tales componentes
visuales. Los artistas de un videojuego no tienen por qué crear necesa-
riamente los elementos originales y creativos del mismo, sino que estos
pueden haber sido concebidos y creados por un tercero dentro o fuera
del equipo (por ejemplo, cuando se produce un videojuego basado en
un personaje de ficcién preexistente o una franquicia propiedad de un
publisher), siendo el papel del artista el de animar e integrar dicha pieza
dentro del juego, desarrollando sus texturas, composicién en 3D, etc.

Por tanto, no debemos confundir al artista de un juego con el artista in-
térprete y ejecutante definido por la Ley de Propiedad Intelectual, como
tampoco podemos concluir que, en todo caso, dicho artista podra tener
la consideracién de autor, ya que en ocasiones su funcién serd, aunque
creativa, ciertamente técnica, lo cual tiene consecuencias juridicas, como
veremos en el apartado A siguiente.

® En este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2017, Sala 1%, Id CENDOJ:
28079110012017100253.
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d. Programador o ingeniero: como expusimos anteriormente al hablar
de los componentes de los videojuegos, el programa de ordenador sobre
el que se ejecuta este es un elemento esencial de todo el conjunto, ya
que es el que permite que este sea interactivo y se pueda mostrar en
la pantalla. Si bien los juegos tradicionales tenian un cédigo especifico
para cada uno de ellos o contaban con un motor de juego propietario
del desarrollador, los videojuegos modernos suelen contar con game
engines comerciales (por ejemplo, Unity, Unreal o Frostbite), que re-
quieren una adaptaciéon y amoldamiento minimo para el videojuego
especifico. Por ello, y a pesar de que los videojuegos modernos utilizan
sobre todo codigo preexistente, necesitan crear determinadas rutinas
especificas para cada proyecto o adaptar levemente el c6digo del motor
de juego utilizado al mismo, para alcanzar las funcionalidades deseadas
en el videojuego.

e. Diseniador de audio: es la persona responsable de crear efectos de
sonido y otros elementos de sonido relacionados, que posteriormente
formaran parte del videojuego. En la mayoria de los casos y para aba-
ratar costes, los disefiadores de audio recurren a librerias de sonidos,
ya sean comerciales o disponibles libremente en Internet, siendo, por
tanto, su labor meramente técnica de integracion de los mismos en
el juego, mas que de creacion de tales composiciones musicales o sus
consecuentes fonogramas.

f. Titulares de derechos conexos: como obra compleja, los videojuegos
modernos también pueden albergar prestaciones del Libro II de la Ley
de Propiedad Intelectual, en concreto interpretaciones y ejecuciones ac-
torales o musicales, fonogramas, grabaciones audiovisuales o, incluso,
bases de datos sui generis.

Asi, desde la década de los 90 es habitual que los movimientos de los
personajes de un juego no estén creados por un disefiador, sino que,
para dotarles de mayor realismo, estos sean recreados en un sistema
informéatico con herramientas de captura de movimientos (utilizando
para ello sensores, ledes o tecnologias analogas). Tal recreaciéon no es
solo del movimiento corporal, sino que también son capaces de captar
las expresiones faciales, por lo que el resultado dentro del juego es
idéntico al de, por ejemplo, el desempenado por un actor en una obra
cinematografica®!. Consecuentemente, en tanto en cuanto un intérprete
es quien ejecuta una obra en cualquier forma®?, estos generaran derechos

¢ Un ejemplo es el videojuego Beyond: Two Souls, protagonizado por los actores William Dafoe y
Ellen Page, que participaron en el doblaje de dos personajes y en el movimiento corporal y facial
de los mismos.

2 Articulo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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sobre dicha interpretacion que se integra en el juego, debiendo autorizar
su fijacién, incluyendo a través de una técnica que recrea la misma en
un avatar animado®.

Del mismo modo, los videojuegos, como obras multimedia, incorpo-
ran también una pista de audio en el que se incluyen didlogos, efectos
de sonido o incluso una banda sonora musical. Generalmente y para
abaratar costes, los productores de videojuegos suelen utilizar librerias
de efectos y de musica instrumental de terceros, quienes simplemente
autorizan su sincronizacién en el juego, motivo por el cual diferentes
videojuegos disponen de la misma musica. Por el contrario, grandes
producciones AAA (como, por ejemplo, los juegos de la saga Medal of
Honor) si disponen de una banda sonora compuesta ex profeso para el
videojuego, de manera similar a una obra cinematografica.

g. Otros puestos no creativos: finalmente, una produccién de videojue-
gos también integra a profesionales que inicialmente no realizan funcio-
nes creativas, sino meramente técnicas (como los testers o probadores
de la calidad del juego y responsables de encontrar errores —bugs— téc-
nicos o de dar ideas para mejorar la jugabilidad del mismo), de gestién
empresarial (como los contables, abogados, gestores de contratos, etc.)

63 Algunos autores, como C. RUIPEREZ AZCARATE y A. GONZALEZ LAZARO, en «Peliculas de
Animacién 3D y Propiedad Intelectual», Anuario de propiedad intelectual, ISSN 1889-724X, N°. 2009,
2010, pags. 331-351.; y J. ORTEGA DOMENECH, Cuestiones Actuales de la Propiedad Intelectual,
Editorial Reus, 2010, pag. 23. van mas alld y afirman que los animadores de personajes (en dicho
trabajo, referido a peliculas de animacién) son los que dotan de sentimientos y emociones a los
mismos (salvo cuando se realizan mediante técnicas de captura de movimiento), por lo que tales
animadores merecen la proteccion que la LPI otorga a los actores, al ser la aportacion de los
anteriores similar a la de estos tltimos. C. RUIPEREZ AZCARATE cita a R. SANCHEZ ARISTI
(R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tecnos, 2007,
quien afirma que un artista que utiliza recursos como una marioneta, titeres u otro tipo de figu-
ras plasticas, igualmente merece la proteccién que la ley otorga a los actores, dado que este es
«responsable de la interpretacién o ejecucién de la obra de que se trate». Si bien compartimos el
criterio de ambos autores, desde nuestro punto de vista, el proceso de creaciéon de un videojuego
dista del de una obra teatral o de otra audiovisual, ya que mientras que en estos hay un proceso
de ejecucion secuencial, en los videojuegos, los artistas animan los personajes para, luego, ser eje-
cutados en el juego segun las interacciones que, de ellos, hagan los jugadores. Es decir, a diferencia
de las peliculas de animacién, en donde los animadores dotan de sentimientos y expresiones a los
personajes, que quedan fijadas de manera secuencial en la obra, en un videojuego, los animadores
dotan de expresiones (lo mas realistas posibles) de manera aislada a los personajes, sentimientos
que posteriormente podran verse plasmadas en el juego cuando el jugador interactia con el mismo.
Por tanto, no creemos que se pueda concluir que en todo caso los animadores de un videojuego
tendran la consideracion de intérpretes o ejecutantes dado que su labor es la de hacer que un
personaje tenga sentimientos y expresiones, lo cual no implica, per se, que ello se realice en el
proceso de ejecucién de una obra, requisito imprescindible del articulo 105 LPI para tener la an-
terior consideracion. Habra, por ello, que analizar el caso concreto y determinar que un animador
o artista (en la jerga del sector) lo es también en sentido juridico si da vida a un personaje y hace
que este ejecute una obra secuencialmente. De contrario, como decimos, supondria inicamente
animar un personaje, pero sin la necesaria ejecuciéon de una obra del intelecto.
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o comerciales (como el equipo de marketing y comunicacién que poste-
riormente se encargara de darlo a conocer y de maximizar sus ventas).

Una figura absolutamente esencial dentro de este proceso de desarrollo
es la del publisher, que es la persona (juridica, generalmente) que idea
el videojuego, dispone de los derechos de propiedad intelectual sobre la
franquicia (en el caso de grandes sagas, como Call of Duty), la financia
y, finalmente, la pone en el mercado. Asi, mientras que determinados
titulos son desarrollados vy, posteriormente, publicados por la misma
empresa, habitualmente en este sector, como en la industria cinema-
tografica, las funciones de produccién o desarrollo y de distribucién o
comercializacién se llevan a cabo por empresas diferentes. Ello puede
tener un impacto en la titularidad de los derechos sobre la obra en
conjunto, como desarrollaremos el apartado B siguiente.

1. (:QUIENES CREAN OBRAS ORIGINALES Y CREATIVAS EN UN VIDEOJUEGO?

Como hemos mantenido anteriormente, no todos los profesionales que parti-
cipan en el desarrollo de un videojuego realizan aportes originales y creativos
que pudiesen generar derechos de autor a su favor. En videojuegos como Red
Dead Redemption 2 se estima que han participado mas de 2.800 personas (en-
tre artistas, guionistas, productores, etc.) durante su proceso de produccién de
mas de 7 afos, no teniendo la mayoria de ellos, desde nuestro punto de vista,
la consideracién ni de autor, ni de artista intérprete y ejecutante®.

Si pretendemos responder directamente a la pregunta que encabeza este apar-
tado, afirmariamos, de manera redundante, que son aquellas personas que
realizan cualquier creacion original literaria o artistica, y que es expresada en
el propio juego. En videojuegos menos complejos suele ser sencillo identificar
a las personas que realizan aportaciones creativas de aquellos que tienen una
funciéon meramente técnica, si bien este ejercicio es sumamente dificil en juegos
como el referido en el parrafo anterior. En este tipo de juegos, la mayor parte
de los profesionales que trabajan en ellos no realizan aportaciones originales
al mismo y aunque su rol tenga un cariz creativo y artistico (son disefiadores,
ilustradores, guionistas, animadores, etc.), ello no implica el nacimiento de
derechos y, por lo tanto, su consideracién de autor.

Asi es, los grandes titulos Triple A emplean a cientos de profesionales (ya sea a
través de una relaciéon laboral o mercantil, o incluso a través de subcontratas)
cuya misién es animar o incorporar en el videojuego un determinado escenario,
personaje, objeto, animal o trama, plasmando los mismos en el juego siguiendo

% https://venturebeat.com/2018/10/26/the-deanbeat-how-much-did-red-dead-redemption-2-cost-to-
make/ (Recuperado el 15 de julio de 2019).

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

39



Andy Ramos Gil de la Haza y Alvaro Martinez Crespo

las instrucciones del productor o anélogo, y segiin los vislumbré originaria-
mente los autores originarios de cada uno de dichos elementos. Por tanto, la
mayoria de personas que ayudan a desarrollar el videojuego en su faceta mas
artistica o visual no crean estrictamente obras, sino que integran las mismas
en el juego, otorgandoles movimiento e interaccién con otros elementos, pero
sin poder concluir que realizan creaciones originales.

En términos similares ocurre, por analogia, con un sector similar al de los
videojuegos, que es el de la animacién. Una produccion de dibujos animados
(tradicional o por ordenador) emplea a decenas de personas que animan a los
personajes y las secuencias creadas por terceros (para esa obra o ya preexis-
tentes), y las integran en tal obra de animacion, realizando una labor artistica
pero no creativa (porque, stricto sensu, no crean). De hecho, como afirmiabamos
anteriormente®, los animadores podrian ser titulares de derechos conexos (si
bien con las precitadas reservas), en tanto que intérpretes y ejecutantes de la
obra, a través de la dotaciéon de sentimientos y emociones al personaje con el
que estan trabajando, mas determinara el caso concreto (por las caracteristi-
cas de la produccién, facultades del artista, género del videojuego, etc.) que
podamos concluir si un profesional del videojuego es autor, artista intérprete
y ejecutante, ambos o ninguno (como creemos que ocurrira en la mayoria de
los casos).

Consecuentemente, tnicamente determinados contribuidores de un videojuego
podran ostentar el estatus de autor, al realizar creaciones originales que se
plasman por vez primera en el mismo. De entre los profesionales descritos an-
teriormente en la introduccién de este apartado, quiza el disefiador del juego
o game designer es quien, a priori, mas claramente puede realizar aportaciones
creativas en el videojuego, especialmente en titulos de bajo presupuesto o estruc-
tura de equipo reducida, donde se presume que este tendra un rol relevante en
el proceso creativo del videojuego. El o los autores seran, en resumidas cuentas,
quienes creen el guion del juego, los personajes, los componentes visuales y
el resto de elementos creativos, siempre que estos sean originales; por tanto,
no existira autor (ni, consecuentemente, obra) si el resultado (los personajes,
guiones, etc.) no tienen tal cariz de originalidad ni creatividad, siendo meros
elementos inertes sin proteccién por el derecho de autor.

2. ¢QUIENES SON LOS AUTORES Y TITULARES DE DERECHOS DE UN VIDEOJUEGO?
En el apartado anterior analizibamos quiénes, generalmente, realizan creacio-

nes originales dentro de un videojuego, cuestion diferente a quién es el autor del
videojuego, como obra en conjunto, y quién ostenta los derechos de la misma.

% Ver nota al pie 63.
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Comentdbamos en el trabajo The Legal Status of Video Games: Comparative
Analysis in National Approaches que un videojuego es una obra compleja, for-
mada por la integracion de las aportaciones de multitud de autores. Aunque es
técnicamente posible que un videojuego sea creado por una tnica persona®, la
complejidad de este tipo de obras hace que en practicamente todos los casos,
diversas personas estén involucradas en el proceso productivo del videojuego
y, por tanto que, previsiblemente, haya que analizar la titularidad de derechos
dentro de los diferentes regimenes de coautoria que establece la ley.

Es bien sabido que nuestra ley, siguiendo la tradiciéon francesa, contempla dos
escenarios de obra creada por una pluralidad de autores: la obra en colabo-
racién (articulo 7 LPI) y la obra colectiva (articulo 8 LPI), siendo la principal
diferencia entre ambas (desde un punto de vista factico) la figura del promotor
bajo cuya iniciativa y coordinacién se crea la obra.

Dado el tipo de obra analizada y las circunstancias y recursos necesarios para
desarrollarla, es manifiesto que la mayoria de los videojuegos producidos en
entornos profesionales se realizan bajo escenarios de obra colectiva, al cum-
plirse todos los requisitos del articulo 8 LPI, es decir, hay multitud de autores,
coordinados por una persona juridica (directamente o a través un responsable
de esta, generalmente el productor en la terminologia del sector), que comer-
cializa el videojuego bajo su nombre, el cual tiene un cariz unitario y de con-
junto. Asi, los autores de una obra colectiva realizan aportaciones a esta, sin
estar inicialmente involucrados en el proceso creativo de otros elementos que
también formaran parte de la misma, siendo ese promotor (a la postre, titular
de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra colectiva) quien coor-
dina el trabajo de todos los contribuyentes de la obra, para que esta tenga las
caracteristicas y forma vislumbrada y deseada por el anterior.

No obstante, al igual que es frecuente que los videojuegos (al menos los mas
populares) se creen en ambitos empresariales, también lo es que quien lo de-
sarrolle (el developer) sea una persona diferente a quien posteriormente lo co-
mercializa y que es quien ostenta los derechos de propiedad intelectual del
mismo (el publisher). Es decir, en muchas ocasiones, el duefio de los derechos
de propiedad intelectual sobre una franquicia de videojuegos (que el sector
llama IP, por su acrénimo en inglés) contrata a una empresa tercera para que
desarrolle el videojuego (denominado desarrollador o developer), que en muchas
ocasiones forma parte igualmente del grupo de empresas del publisher, si bien
es formalmente un tercero, con personalidad juridica, estructura y organigra-
ma completamente independiente al del comitente. De esta forma, el developer
desarrolla el videojuego por orden y encargo de un publisher, que sera quien

% Ejemplo casi tnico es el popular juego Minecraft, creado (en su primera versién) por el sueco
Markus Alexej Persson en solitario, y ahora propiedad de Microsoft.
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ostente los derechos de propiedad intelectual del juego (o al menos lo pretenda)
y que posteriormente lo comercialice.

Este hecho no es baladi a la hora de analizar cémo nacen los derechos de pro-
piedad intelectual en este marco contractual, donde un publisher contrata a un
developer o estudio a que desarrolle un videojuego, basado en una franquicia
cuya propiedad intelectual e industrial que pertenece a este ultimo, y cuyos
derechos seran, por mor del contrato de obra suscrito entre ellos, del publisher.

A diferencia de otros paises, como Estados Unidos de América®’, nuestro pais no
regula o establece presuncién alguna sobre el régimen de atribucién o cesion de
derechos de propiedad intelectual en el marco de una obra o prestacion creada
por encargo de un tercero. Asi, una obra puede estar creada por la iniciativa
del propio autor o por alguien ajeno a él, quien encarga al primero crear una
determinada obra para su explotacién independiente o para su integraciéon en
una obra colectiva, entre otros. Mientras que no plantea cuestién alguna que en
estos supuestos estamos ante un arrendamiento de obra del articulo 1.544 del
Cédigo Civil, existe una clasica controversia doctrinal y jurisprudencial sobre
la titularidad de los derechos de propiedad intelectual sobre tal obra creada
por encargo, y si estos pertenecen al comitente o al comisionista. Nosotros nos
adherimos a quienes® consideran que, en ausencia de pacto de transmisién,

7 La § 201 del Copyright Act establece que el empleador o comitente para la cual se realizé una
obra es considerada el autor de la misma, ostentando todos los derechos sobre ella, salvo pacto
en contrario.

Del mismo modo, la § 101 del Copyright Act establece ulteriores requisitos, incluyendo que haya
una relaciéon laboral o, si es civil o mercantil, que la obra sea especificamente encargada o comi-
sionada para su incorporacién a una obra colectiva, a una obra audiovisual, o a una compilacién,
entre otras, y que si las partes acuerdan especificamente por escrito que la obra se considera una
obra hecha por encargo (work made for hire o work for hire). Vemos, por tanto, que, a diferencia
de Espaifia, en otros paises si se ha regulado el sistema de atribucién de derechos en regimenes
de obra por encargo, ostentando todos los derechos en tales casos (incluso teniendo el estatus de
autor), siempre y cuando se cumplan todos los requisitos, el empleador o comitente.

8 En este sentido, autores como P. CAMARA AGUILA, «La Obra Colectiva», Pe. i. revista de pro-
piedad intelectual, n° 35, 2010, pag. 41 y R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, «Comentario a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2003, sobre Propiedad Intelectual: encargo de
creacién de programa de ordenador; cumplimiento del contrato por el comisionista; derechos del
comitente sobre el programa de ordenador; limites de los derechos de explotacién correspondientes
al autor». Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nam. 64, enero-abril 2004, pags. 155 y 156.
No obstante, reciente jurisprudencia parece sostener lo contrario, si bien con cierta timidez y con
criticable ausencia de razonamiento y rigor técnico. Por ejemplo, la sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid (Seccién 28?), de 19 de abril de 2017 (190/2017) ECLI:APM:2017:5573, que, en
un caso de fotografias realizadas por encargo, afirmé lo siguiente: «(...) no suscita dudas que, atin
en el caso de hallarnos ante realizaciones protegidas por derecho de autor, el comitente adquiere
la propiedad del soporte material de la obra encargada (corpus mechanicum). Lo Ginico que suscita
dudas, en cierto sector doctrinal, es si en tal caso la adquisicién de derechos sobre la obra (corpus
mysticum) requiere del afiadido de un pacto de cesién de los mismos. Debemos considerar, pues,
que las diapositivas pertenecen a INVERSOR (comitente)». La Audiencia no razona por qué llega
a esa conclusién ni tampoco el alcance de dicha pertenencia, que deducimos que es plena por
desestimar totalmente el recurso del demandante. Dicha conclusién, como decimos, contrasta con
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los derechos de propiedad intelectual residiran en el autor, salvo que por el
contrato de encargo de obra (incluyendo su causa, cuantia de la remuneracion,
finalidades de la explotacién, etc.) se pueda deducir que el espiritu de las par-
tes era no solo encargar la realizacion de la obra, sino también transmitir en
su totalidad los derechos de explotaciéon de la misma (lo cual, inicialmente,
entendemos que son aspectos diferentes®).

Por tanto, para que quien encarga la obra pueda sostener que es, ademas, titular
de los derechos de la misma, debera demostrar que existe tal cesiéon expresa o
tacitamente (como decimos, por mor del contrato de encargo de obra y segiin
la causa del mismo, de su amplitud, remuneracién y finalidad perseguida); que
estamos ante una relacién laboral (operando, por tanto, el articulo 51 LPI); o
que, como estamos analizando en este apartado y que sera, junto al anterior,
el fenomeno mas habitual, que estamos ante una obra colectiva creada bajo
su iniciativa, que se concibié y desarroll6 bajo su coordinacién, siendo ademas
quien la edita y divulga bajo su nombre (y, por supuesto, que existen multitud
de coautores, no pudiendo de ninguna forma buscar dicho objetivo en un ré-
gimen de autoria individual).

Estos requisitos podrian plantear, si bien con multiple casuistica, diversas cues-
tiones en el sector del videojuego, ya que no siempre es el publisher quien
coordina a los coautores para realizar la obra, sino que delega dicha funcién al
developer, que es justamente contratado para desarrollar el videojuego, y quien
tiene que poner todos los medios necesarios (salvo los recursos econémicos vy,
quiza, determinados recursos, que son aportados por el publisher porque se
reutilicen de juegos anteriores) para llevar a buen fin dicho encargo. Cabria,
por tanto, plantearse si esa persona natural o juridica bajo cuya iniciativa y
coordinacién se crea un videojuego es el publisher o el developer, ya que el
primero es quien tiene el primer impulso para la creacion del juego, aporta
la financiacién y elige a un tercero para su desarrollo; o, por el contrario, es
dicho tercero tal persona que coordina el desarrollo del juego.

Desde nuestro punto de vista, debemos decantarnos por la primera opcién; es
decir, el publisher es la persona (juridica, generalmente) quien tiene en mente

el formalismo del articulo 45 LPI (por el cual toda cesién de derechos debe constar por escrito),
que no se produjo en el caso enjuiciado y con las presunciones del articulo 43 LPI, que deberian
aplicarse para casos como este, y entre las que no se encuentra la pertenencia de los derechos a
favor de un comisionista para una obra por encargo.

¢ Somos conscientes de que esta interpretacién plantea cuestiones por cuanto el Capitulo I del Titulo
V de la LPI establece que toda cesién de derechos debe formalizarse por escrito y inicamente establece
presunciones de cesién (que no de titularidad originaria de los derechos) en contados casos, entre los
que no esté (a diferencia de otros paises) la obra por encargo. No obstante, como los contratos deben
ser analizados conforme a las reglas interpretativas de los articulos 1281 a 1289 CC, en ausencia del
requerimiento del articulo 45 in fine LPI, entendemos que podria defenderse la existencia de una
cesion técita si la causa, finalidad y remuneracién establecidos en el encargo de obra sostienen tal
extremo. No vamos a ahondar mds en esta cuestiéon al no ser el objeto de este trabajo.
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desarrollar un videojuego; quien incluso realiza o encarga un esbozo argu-
mental o el guion completo; quien, a nivel empresarial, realiza acciones para
asegurar la financiacién del videojuego; quien busca a un desarrollador idéneo
(por su experiencia, estructura, tamario, etc.) para el juego; quien negocia con
este durante meses para definir los aspectos basicos del juego; y quien, en el
proceso de creacién, realiza reuniones y controles constantes para asegurar que
el videojuego se desarrolla correctamente y siguiendo sus deseos. Por todo ello,
consideramos que el hecho de que se delegue a un tercero la materializacion
de todo o parte del videojuego™, no desvirtia la consideracién de este como
una obra colectiva, siendo el titular originario de sus derechos de propiedad
intelectual el publisher que tomé la iniciativa, eligié las caracteristicas, selec-
cion6 a las personas involucradas en dicho proceso y, en definitiva, asumi6
todo el riesgo y ventura de la creacion del videojuego, incluyendo su posterior
comercializacion™.

Durante este apartado hemos presupuesto la existencia de un régimen de obra
colectiva en el proceso de creacién y publicacién de un videojuego; sin embargo,
otro tipo de proyectos, sobre todo los independientes, amateur o de autores
noveles, no se crean bajo los patrones de tipo de obras del articulo 8 LPI,
sino mas bien del anterior, considerandose, por tanto, obras en colaboracion.
En tal caso, el titular de derecho sobre el videojuego serdan todos los autores

 De hecho, es igualmente frecuente que el developer acuda a subcontratistas para que estos rea-
licen determinados activos (o assets, en la terminologia del sector, como coches, armas, personajes
secundarios, etc.) que posteriormente seran integrados en el juego.

' En esta misma linea, P. CAMARA AGUILA, «La Obra...», cit. pags. 23-24, quien afirma que,
respecto a una obra colectiva, «el promotor no deja de cumplir los requisitos del art. 8 LPI cuando
encomienda esa tarea [de direccién y coordinacién] a uno de los autores participes, del mismo
modo que no deja de cumplir los requisitos del citado precepto cuando se ocupa de realizar esa
labor un miembro de su personal de direccién —en caso de persona juridica». CAMARA AGUILA
critica la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (seccién 3%), de 25 de abril
de 2003 (253/2003) ECLL:ES:APTF:2003:1100, la cual, respecto a una enciclopedia, consideré que
la editorial de la misma no fue quien llevé la coordinacién de la publicacién (a pesar de tomar
la iniciativa), al delegar dicha tarea de manera casi absoluta a un tercero externo, a quien le con-
traté para tal fin. La autora entiende que dicho encargo no deberia hacer desvirtuar la figura del
coordinador, que deberia permanecer en la editorial ya que fue esta la que encargd y contraté al
anterior para realizar dicha funcién. Mientras que compartimos que una empresa puede encargar
a un tercero (ya sea persona fisica o juridica) realizar dichas funciones de direccién y coordina-
cién, sin que se desvirtie o se deba rechazar la existencia de una obra colectiva, entendemos que
para que esto siga siendo asi, el rol del comitente debe ser activo en la toma de decisiones sobre
la configuracién final de la obra, que no debe estar exclusivamente al arbitrio del tercero a quien
se encarga tales tareas. Por tanto, si quien encarga una obra no influye en el proceso creativo de
la misma, entendemos que este no habra realizado tales tareas de direccién o coordinacién (no
habiendo nada de él en el resultado final), por lo que, en ausencia de uno de los requisitos de la
obra colectiva, esta no lo seré tal o, al menos, quien tuvo la iniciativa en primer término no podra
ser considerado titular originario de los derechos de autor sobre la misma. Por el contrario, si el
comitente encarga a un tercero una obra pero coordina la misma, quiza no en un nivel de jerarquia
inferior, pero si en tanto en cuanto que influye, decide, dirige o concierta los principales elementos
originales y creativos del mismo, de forma que el resultado final es fruto de dicha coordinacion,
entonces, dicha persona fisica o juridica sera titular originario de los derechos sobre tal videojuego.
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en la proporcién que determinen segun su aportacién al conjunto de la obra,
pudiendo cada uno de ellos explotar de forma independiente su aportacién a
la misma, salvo pacto en contrario o que cause un perjuicio a la explotacién
comun de la obra.

El legislador nacional, al igual que el de otros paises’, consideré necesario es-
tablecer regimenes especiales para determinadas obras que, por su complejidad
o caracteristicas, merecian un tratamiento particular. Nos referimos a las obras
audiovisuales y a los programas de ordenador, regulado de manera especifica
en los articulos 86 a 104 LPI.

Como hemos argumentado anteriormente y a pesar de lo mantenido por algian
sector de la doctrina internacional y la jurisprudencia”™, consideramos que los
videojuegos no son obras audiovisuales y que, por lo tanto, no se le puede apli-
car lo dispuesto en el Titulo VI del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual,
lo cual tiene un importante impacto inicial, y es que no seria de aplicacion el
articulo 87 de la misma vy, asi, un videojuego no seria en todo caso una obra
en colaboracién, ni los autores del mismo serian tnicamente el director-reali-
zador, el guionista y el compositor de la banda sonora. Justamente negamos
dicha posibilidad tanto porque entendemos que los videojuegos no encajan
completamente en la (pasiva) definiciéon del articulo 86 LPI, como porque no
es facilmente extrapolable al sector de los videojuegos las categorias de autores
descritas en el articulo 87. Asi, como describimos anteriormente, en un video-
juego hay muchos otros autores’™ que influyen sustancial y significativamente
en el resultado final de la obra, los cuales no estan citados en dicho precepto
a pesar de su indudable aportacién autoral. Por estos y por muchos otros mo-
tivos (incluyendo la propia morfologia de la obra en cuestién) consideramos
que un videojuego no es una obra audiovisual y, consecuentemente, el régimen
especial de este tipo de obras no le puede ser de aplicacién.

Dada la especial complejidad de los videojuegos, y al igual que las obras au-
diovisuales y los programas de ordenador, podria plantearse la necesidad de
establecer un nuevo titulo dentro de la Ley de Propiedad Intelectual para es-
tablecer reglas o excepciones especificas para los videojuegos. Los regimenes
especiales del software y de las obras audiovisuales disponen determinadas
presunciones de cesiones de derechos mas favorables para los cesionarios que
las del régimen general de los articulos 43 y 51, establece una serie de limites
especiales (para el caso del programa de ordenador) o trata de compensar a
los autores audiovisuales con determinados derechos de simple remuneracion
(por ejemplo, por mor del articulo 90 LPI).

2 Por ejemplo, Argentina, Alemania o Uruguay, entre otros.
3 Ver apartado especifico en este trabajo sobre la Naturaleza Juridica de los videojuegos.
7 Por ejemplo, los creadores de personajes, de niveles, artistas graficos, etc.
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Las presunciones y compensaciones de las obras audiovisuales no pueden ser
aplicables a los videojuegos, dado que hemos descartado su calificacién como
tales, aunque si el programa de ordenador o game engine que sirve para eje-
cutar el videojuego en un sistema informaético, al que se le puede aplicar el
régimen del articulo 95 y siguientes de la LPI; por ello, como decimos, cabria
plantearse la idoneidad de su implementacién dada la complejidad y especiales
caracteristicas de este tipo de obras. No obstante, en un principio, debemos
descartar tal necesidad por diferentes motivos, esencialmente porque no parece
que exista tal exigencia ni por parte de la industria de los videojuego, ni de
los creadores que componen la misma; porque, en ausencia de un régimen es-
pecial, el general es de perfecta aplicacién; y, principalmente, porque el sector
de los videojuegos estd altamente autorregulado, no solo la relacién entre las
empresas y sus trabajadores y colaboradores, sino también entre las diferentes
empresas que interactian entre si.

No queremos negar de plano la idoneidad de establecer determinadas reglas
especificas para los videojuegos o la posible existencia de derechos de simple
remuneraciéon ante explotaciones novedosas de los videojuegos (como la publi-
cacion de gameplays o los eSports), si bien, ante la ausencia de demanda por
las partes implicadas (que entendemos que se debe a una satisfaccién de su
estatus actual) y sin existir un sosegado debate en el plano empresarial y doc-
trinal, entendemos mas idéneo mantener el régimen actual, que ha permitido
que la del videojuego sea la mayor industria del entretenimiento del mundo y
una de las que genera mas puestos de trabajo.

IV. UTILIZACION DE CONTENIDOS DE TERCEROS
EN UN VIDEOJUEGO

1. ELEMENTOS PROTEGIDOS POR PROPIEDAD INTELECTUAL 0 DISENO INDUSTRIAL

Las caracteristicas técnicas de los videojuegos permiten incorporar a los mis-
mos practicamente cualquier otro tipo de obras y prestaciones reconocidas por
la Ley de Propiedad Intelectual, asi como, potencialmente, reproducciones de
invenciones protegidas por patentes o incluso disenos industriales. Mientras que
los primeros videojuegos eran necesariamente arcaicos y el desarrollo tecnolé-
gico condicionaba las posibilidades técnicas y creativas de los desarrolladores
de juegos, en la actualidad, gracias a la realidad virtual, la captura de movi-
mientos y las capacidades de procesamiento, las opciones son practicamente
ilimitadas y, consecuencia de ello, es habitual encontrar videojuegos que son
verdaderas obras compuestas en la que se incorporan otras preexistentes, como
composiciones musicales, coreografias, obras arquitecténicas, fonogramas, in-
terpretaciones, grabaciones audiovisuales, o disefios de arte aplicada, como
coches, aviones, armas, juguetes o instrumentos musicales.
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Entendemos que no plantea cuestién alguna la incorporacién de una obra pre-
existente (por ejemplo, una cancién, una obra plastica u otra arquitecténica)
dentro de un videojuego por cuanto la Ley de Propiedad Intelectual confiere
derechos exclusivos a los titulares de derechos de una obra o prestacién, quienes
pueden impedir la reproduccién y posterior distribucién y comunicacién publi-
ca de una obra o prestacién de su propiedad, incorporada sin su autorizacién
a un videojuego. No obstante, podria plantearse la aplicacién de algin limite
a los derechos exclusivos para justificar la falta de autorizacién del titular de
derechos; pues bien, del catdlogo de excepciones previstas en el Capitulo IT del
Titulo IIT del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual, entendemos que, en
principio, para los videojuegos comerciales tinicamente podrian alegarse las
excepciones sobre obras situadas en la via publica de manera permanente” y
la parodia’.

En este sentido, uno de los objetivos de los desarrolladores de determinados
videojuegos es realizarlos de la forma mas realista posible, especialmente en
juegos deportivos (de futbol, baloncesto, ftitbol americano o carreras de coches)
o de universos abiertos (como la famosa saga Grand Theft Auto o la versién de
2018 de Spider-Man), en los que se pretende reproducir con absoluta fidelidad
coches, edificios, puentes, estadios o, incluso, tatuajes. Por ello, el desarro-
llador de un videojuego, en aplicacién del limite del articulo 35.2 LPI podria
reproducir dentro del mismo (para su posterior distribucién y comunicacién
publica), por ejemplo, una escultura que estuviese en la via publica de forma
permanente, sin necesidad de solicitar autorizacién al titular de derechos de
la misma. Aunque este precepto inicamente permite tal reproduccién a través
de «pinturas, dibujos, fotografias y procedimientos audiovisuales», sin hacer
mencion especifica a videojuegos, entendemos que la reproduccién gréafica que
se hace dentro de este seria equivalente al dibujo o al procedimiento audiovisual
enunciado en el precepto, pudiendo ser de aplicaciéon dicho limite.

En el resto de situaciones, el desarrollador de un videojuego debera recabar
la autorizacién del titular de los derechos de una obra o prestacién que se
pretenda incorporar en el juego en cuestién, lo cual es practica habitual en
el sector, por ejemplo a través de contratos de sincronizacién musical (muy
populares en juegos musicales como SingStar) o cuando se desean reproducir
obras pictéricas como parte del videojuego.

Recientemente, se ha iniciado en EE.UU. un procedimiento judicial por la re-
produccion de tatuajes reales en juegos deportivos, para la caracterizacién visual
de jugadores de baloncesto profesional””. En el asunto, la mercantil Solid Oak

7> Articulo 35.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.

76 Articulo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual.

7 https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/judge-refuses-dismiss-copyright-lawsuit-tattoos-nba-
2k-1098620 (Recuperado el 15 de julio de 2019).
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Sketches, LLC® adquiri6 los derechos de propiedad intelectual de ocho tatua-
jes (a la postre, obras plasticas) realizados por tatuadores profesionales y que
llevan en su piel jugadores de la NBA, incluyendo Lebron James; posteriormen-
te, dicha sociedad se dirigi6 a Take-Two, el publisher de la popular franquicia
NBA 2K, exigiendo el pago de una licencia por la inclusién de tales tatuajes en
las reproducciones virtuales de tales jugadores en el juego, a lo cual se negé
(principalmente por la suma solicitada), desencadenando el conflicto judicial.

Es evidente que un tatuaje puede estar protegido por derechos de propiedad
intelectual en cuanto creacion artistica expresada en un soporte tangible (como
es la piel del tatuado), siendo el titular de los derechos su autor o cualquier
cesionario que hubiese adquirido los mismos. Si bien es cierto, como afirma
la defensa del publisher, que una resolucién favorable a los intereses de los
demandantes les permitiria dirigirse contra cualquier publicacién o programa
de television en donde apareciese retratada la persona que lleva el tatuaje,
incluso creando conflictos cuando esta explota sus derechos de propia imagen
con fines comerciales, no es menos cierto que, estrictamente, tal reproduccién
se produce, y en tanto en cuanto la incorporacién de una cancién en un video-
juegos requiere la autorizacion de los titulares de derechos, la reproduccion de
una obra pictérica (de la naturaleza que sea) también™.

No obstante, la defensa del publisher argumenta que el uso de los tatuajes
en el videojuego no necesita autorizaciéon en base a la doctrina de mininis®
y, subsidiariamente, a la defensa del fair use8!, ambos inexistentes (al menos
formalmente®) en nuestro pais. En la actualidad, dicho procedimiento se en-

8 Se puede encontrar una descripcién mas detallada del caso en KING, Y.; «Solid Oak Sketches v.
2K Games: is this lawsuit the beginning of the end of uncertainty concerning the enforceability of
tattoo copyrights?»; Interactive Entertainment Law Review, Vol. 1, nam. 1, Londres, 2018, pags. 62-66.
7 Literalmente afirmaba: «If Take-Two’s motion is denied, Solid Oak will be able to use that deci-
sion to shakedown each of the publications and television programs in which those players have
appeared, as well as any other video game publisher that depicts the Tattoos.» (...) «It would be
illogical to allow Solid Oak to seek rents each time that a player bearing one of its tattoos commer-
cializes his likeness, or worse, appears in public, and therefore arguably ‘publicly displays’ the Tat-
toos under copyright law.» (pagina 25 del escrito procesal de la defensa, disponible en https:/www.
documentcloud.org/documents/3922770-Tattoos-Sjm.html —Recuperado el 15 de julio de 2019—).
80 En base a esta, la reproduccién trivial o superflua de una obra ajena no es base suficiente para
el inicio de acciones por infraccion de derechos de autor, siempre que tal copia no supere un um-
bral cuantitativo razonable. Es esta una doctrina jurisprudencial, no positivizada en el Copyright
Act, desarrollada por vez primera en el célebre asunto West Publ’g Co. v. Edward Thompsom Co.,
169 F. 833, 861 (E.D.N.Y. 1909).

81 La cual si estd positivizada en el 107 del Copyright Act, que exige, para poder acogerse a dicha
defensa, el analisis de cuatro factores: 1. La finalidad de la utilizacién de la obra; 2. La naturaleza
de la obra utilizada; 3. La cantidad y sustantividad utilizada; y 4. El efecto de dicha utilizacién en
el mercado potencial de la obra utilizada.

8 En contadas ocasiones, los tribunales de nuestro pais han aplicado la doctrina de minimis,
por uso inocuo o hasta el fair use, incluso aunque las mismas no estan incorporadas en nuestra
legislacion ni en nuestra tradicion juridica en materia de derechos de autor. Estas sentencias son,
principalmente, la del Juzgado de lo Mercantil n° 6, Madrid, de 13 de enero de 2019 (1327/2007)
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cuentra aun pendiente de juicio, por lo que sera interesante seguir su evolucién
para conocer la opinién del tribunal, siempre y cuando las partes no alcancen
un acuerdo extrajudicial previo, lo cual suele ser habitual en EE.UU.%

Cuestion diferente es la reproduccién de objetos o productos en un videojuego,
para dar mas realismo a este, que pudiese estar protegido como disefio indus-
trial. Sin perjuicio de la posible proteccién por derechos de autor que pudiese
tener un mueble, un traje, un vehiculo o un utensilio doméstico®, se plantea
la cuestién de si es necesario obtener autorizaciéon para la inclusiéon en un vi-
deojuego de cualquier disenio industrial (registrado o protegido como dibujo o
modelo comunitario no registrado), por ejemplo armas o tanques en un juego
de guerra o coches en un juego de carreras.

La Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protecciéon Juridica del Disefio Industrial
atribuye al titular de un disefio registrado el derecho exclusivo a utilizarlo y a
prohibir su utilizacién por terceros sin su consentimiento, definiendo utilizacién
«la fabricacién, la oferta, la comercializacién, la importacién y exportaciéon o
el uso de un producto que incorpore el diseno, asi como el almacenamiento
de dicho producto para alguno de los fines mencionados®».

Esta discusién es relevante para el objeto de este trabajo por cuanto esta ley
no reconoce expresamente un derecho exclusivo de comunicaciéon publica o
analogo, que obligase a cualquier tercero (por ejemplo, una cadena de television
o una productora de cine) a solicitar autorizaciéon para la incorporacién de un
producto que incorpora un disefio industrial, a un programa de televisiéon o a
una pelicula®. Este tipo de discusiones se ha dado timidamente®” en el ambito

ECLILES:JMM:2010:30 vy, sobre todo, el notorio caso Megakini, del Tribunal Supremo (Sala 1%), de
3 de abril de 2012 (172/2012) ECLI:ES:TS:2012:3942. Si bien entendemos idéneo y conveniente la
existencia de este tipo de mecanismos, junto con los mas rigidos limites a los derechos exclusivos,
la realidad es que ni se encuentran positivizados en nuestro pais, ni los tribunales lo han acogido
claramente y sin reservas, como deberia haber sido lo deseable en aras de la seguridad juridica.
8 En 2011, un tatuador profesional demandé a Warner Bros. por reproducir un tatuaje, afirmaba,
de su propiedad (el celebérrimo del rostro del ex-boxeador Mike Tyson, reproducido en uno de los
protagonistas de Hangover 2); el asunto se resolvié en un acuerdo extrajudicial (https:/www.hollywoo-
dreporter.com/thr-esg/warner-bros-settles-hangover-ii-203377 (Recuperado el 15 de julio de 2019).

8 Por mor del articulo 3 de la Ley de Propiedad Intelectual y de la disposicién adicional décima
de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial.

8 Articulo 45 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial.

8 Parece esta una lista cerrada, que contrasta con el punto IV de la Exposicién de Motivos de la
norma, que afirma que la concesion del registro «da derecho a su titular a impedir cualquier acto
de explotacién del disefio», enunciando que los actos como meros ejemplos de tales explotaciones.
87 R. DANNENBERG relata en Computer Games and Virtual Worlds: A New Frontier in Intellectual
Property Law, Ed. American Bar Association, 2010, pags. 65-66, varios casos de disefiadores de moda
que demandaron a Linden Lab, propietaria del popular mundo virtual Second Life, por facilitar
en su, a la postre, videojuego, determinados objetos y disefios de moda. No tenemos constancia
de que los demandantes siguiesen adelante con los procedimientos, los cuales, en todo caso, se
hubiesen llevado de forma diferente en nuestro pais por cuanto la normativa europea y americana
en materia de disefio industrial y useful articles difiere significativamente.
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de los videojuegos, especialmente en aquellos que recrean mundos virtuales, sin
que a dia de hoy tengamos constancia de que haya manifestacion o linea juris-
prudencial clara al respecto, mas alla del caso que relataremos mas adelante.

En nuestra opinion, el catdlogo de acciones descrito en el articulo 45 debe
entenderse numerus apertus si lo analizamos junto con el articulo 12 de la
Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de
1998 sobre la proteccién juridica de los dibujos y modelos, y el articulo 19 del
Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los
dibujos y modelos comunitarios, en cuanto ambos establecen, en la definicién
de utilizacion, que se entiende por tal, «en particular, la fabricacién, la oferta
(...), o el uso de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo
o modelo (...)». Vemos, por tanto, que dicho catidlogo de acciones no debe
entenderse tnico y que otro tipo de actos de explotacién podrian perseguirse
por el titular de derechos de un disefio industrial. Sin embargo, con esto no
queremos decir que cualquier acto requerira la autorizacion del titular de de-
rechos, ya que la Ley de Disefio Industrial parecer otorgar un ius prohibendi al
mismo respecto a actividades que supongan una verdadera competencia para
el mismo, estableciendo, ademas, determinados limites (los del articulo 13 de
la ley) a tal derecho exclusivo.

Por otro lado, cabe plantearse si la comercializacién u oferta de un objeto virtual
en el que se incorpore un diseno industrial puede prohibirse por el hecho de no
ser fisico, sino digital, y si ello serfa una utilizacién del mismo que requiere la
autorizacioén de su titular de derechos, ya que las acciones del articulo 45 de la
Ley de Disefio Industrial deben entenderse asociadas a un producto, el cual es
definido como «todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas,
las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la
presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, con exclusion
de los programas informaticos»®. Como desarrollaremos a continuacién, en
nuestra opinién, un objeto virtual (incluyendo aquel en el que se hubiese incor-
porado un disefio industrial) tiene un componente de software (que se requiere
para ser mostrado en la pantalla) y otro grafico (que es el elemento intangible
donde reside el disefio en si) que, sin problema alguno, podria protegerse por
disefio industrial. La exclusién de los programas de ordenador incluida en la
definicién no es relevante para el presente analisis por cuanto un objeto virtual
no es un programa informatico, sino que, mas bien, se sirve de él para mostrar
el verdadero elemento grafico en la pantalla.

Es indudable que la ley piensa principalmente en la incorporacién de disefios
en objetos fisicos, si bien nada obsta para extender la misma a objetos virtua-
les por cuanto también incluye dicho articulo a las presentaciones, simbolos o
tipografias y, ademas, segin el Diccionario de la Real Academia Espafiola, un

8 Articulo 1.2.b) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccién Juridica del Disefio Industrial.
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producto es una cosa producida, y una cosa es «lo que tiene entidad, ya sea
corporal o espiritual, natural o artificial, concreta, abstracta o virtual». Asi lo
ha entendido, entre otros, la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
y la Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas, que permiten el registro de disefios
de paginas web, interfaces graficas (no asi el cédigo de ordenador subyacente) y
los iconos, lo cual, por analogia, podria abarcar también a los objetos virtuales.

Consecuentemente, el titular de un derecho sobre un diseno industrial de cual-
quier tipo (ya sea este un objeto virtual o uno fisico) podria oponerse a la co-
mercializacion y oferta del mismo (por ejemplo, la venta de un elemento virtual
para un videojuego como un mueble, vestido o vehiculo), si bien entendemos
que dicha facultad no abarcaria otros actos que no implicasen una comercia-
lizacion o puesta en el mercado del disefio industrial registrado, como podria
ser su comunicacién publica (en un videojuego o en una obra audiovisual de
cualquier tipo), en linea con otro tipo de derechos de propiedad industrial,
como se vera mas adelante®.

En resumidas cuentas, y aunque ya existen numerosos ejemplos de mundos y
entornos virtuales, se trata esta de una cuestién compleja, con muchas aristas
e implicaciones, escasamente tratada por la doctrina y atin menos por la ju-
risprudencia, que debe desarrollarse en los préximos afios e incluso mediante
modificacién legislativa, de forma que sea indubitado que los objetos virtuales
pueden gozar de la proteccion de la Ley del Disefio Industrial, si bien se permita
la incorporacién de productos o articulos que incorporen disefios industriales
en videojuegos, de la misma forma que hoy se produce en peliculas o publica-
ciones periédicas, sin que, en este ultimo caso, el titular de un derecho pueda
oponerse a tales difusiones de sus diserios.

2. DEerecHOSs A LA PrROPIA IMAGEN

Los desarrolladores y publishers de videojuegos, desde sus inicios, contemplaron
la utilizacién de la imagen de personajes famosos (actores, deportistas, cantan-
tes, etc.), en un principio para servir como reclamo para la venta de un juego
o consola (ejemplo de ello fue la famosa y simpéatica campana de Atari con el
musico invidente Stevie Wonder) y, posteriormente, cuando las posibilidades
técnicas lo permitieron, incluso incorporando la imagen del personaje célebre

8 En este sentido, United States District Court, E.D. Arkansas, Western Division. Feb 21, 2014,
140 F. Supp. 3d 795 (E.D. Ark. 2014) P.S. Products Inc. v. Activision Blizzard Inc., se desestimé la
demanda de un fabricante de articulos de defensa personal, quien demandé6 a Activision Blizzard
por incluir en su juego Call of Duty: Black Ops II una reproduccién de un pufio americano para
defensa personal del cual tenian un design patent. El tribunal acept6 la peticién de inadmision de
la demanda porque, siguiendo el test del observador razonable (reasonable observer test), entendié
que ninguna persona razonable podria pensar que, al comprar el objeto virtual, estaba comprando
el producto protegido por la patente de diseno.
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dentro del videojuego (como Michael Jackson, amigo del anterior, con su célebre
Moonwalker). Inicialmente, la explotacion de los derechos de propia imagen de
una persona (célebre o no) dentro o como parte de un videojuego, requeriria
la autorizaciéon de la misma, si bien, como analizaremos a continuacién, no
es esta una cuestién pacifica y en la que no hay armonizacién internacional.

Como decimos, seria sensato pensar que para hacer un videojuego de una per-
sona, por ejemplo, el precitado Michael Jackson, es necesario contar con la
autorizacion del mismo (o, tras su fallecimiento, por la persona designada por
este), en nuestro pais por mor del articulo 7.6 de la Ley Organica 1/1982, de
5 de mayo, sobre proteccion civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen, el cual afirma que «tendran la consideracién
de intromisiones ilegitimas en el ambito de proteccién delimitado por el articu-
lo 2 de esta ley (...) la utilizacién del nombre, de la voz o de la imagen de una
persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza anédloga».

Mientras que, coloquialmente, no cuestionamos la necesidad de contar con la
autorizacion del titular del derecho fundamental a la propia imagen para desa-
rrollar y explotar un videojuego en el que se incluya su nombre, voz o imagen,
nadie se plantea solicitar tal permiso para la venta de, por ejemplo, un libro
sobre la vida de un deportista, la produccién y distribucién de una pelicula
sobre un politico o la creacion de un cuadro con una famosa actriz como figura
principal. ¢Por qué, a pesar de ser todas ellas creaciones artisticas, existe tal
percepcion desigual? Es decir, dificilmente se cuestionaria la legalidad de una
pelicula o un libro sobre la vida del dictador panamefio Manuel Noriega, si
bien y por el contrario, apostariamos por la necesidad de contar con su permiso
para hacer un videojuego con la misma temaéatica®.

Adn mas ¢es posible comercializar un videojuego en el que se incluya o men-
cione a un personaje famoso? Si la utilizacién del nombre de dicha celebridad
se realiza con una finalidad informativa (por ejemplo, en un juego de preguntas
y respuestas como el popular Buzz), probablemente nos decantariamos por
permitir la misma, pero si es en el contexto de un juego deportivo (de gestién
de equipos reales de futbol), de carreras (por ejemplo, utilizando a actores fa-
mosos para competir entre ellos en circuitos de coches) o de lucha (incluyendo
en un juego el nombre de personajes publicos, que se pelean entre si), como
decimos, nuestra conclusiéon quiza serfa muy diferente. Es esta una cuestién
problematica que la jurisprudencia de nuestro pais no ha resuelto atn.

% De hecho, el ejemplo no es fortuito. Manuel Noriega demandé a Activision por infraccion de sus
derechos de propia imagen, al incluir en el videojuego Call of Duty: Black Ops II un personaje con
su apariencia, al que los jugadores debian derrotar. Un tribunal de California (Noriega v. Activision
Blizzard, Inc, et al, No. BC 551747 in the Superior Court of California, County of Los Angeles)
desestim6 la demanda argumentando que el uso que se hacia de su imagen era «transformativo»,
al anadir elementos creativos al personaje (si bien la realidad era otra, ya que se trataba de una
reproduccién fidedigna de su persona e historia).
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Este asunto si ha sido objeto de analisis jurisprudencial en EE.UU., con resulta-
dos muy diversos e incluso contradictorios. Este pais tiene una de las industrias
del entretenimiento méas desarrolladas del mundo y una normativa en materia
de derecho a la propia imagen (alli enmarcada dentro del denominado Right of
Publicity) muy diferente a las tradiciones continentales e incluso divergentes en
cada uno de los estados. Quiza los casos mas célebres de EE.UU. con relacion
a derechos de imagen y videojuegos deportivos fueron los iniciados por juga-
dores universitarios de fatbol americano en sendos casos, que demandaron a
Electronic Arts por la venta de videojuegos, incorporando su imagen y nombre
sin autorizacién®!. Los tribunales de California consideraron que el uso que se
hacia de los publicity rights de los jugadores en ambos casos no era transfor-
mativo, por lo que condenaron al publisher a indemnizar a los jugadores, de
quienes debia recabar autorizacién en el futuro®.

Estas decisiones fueron criticadas tanto por votos particulares de miembros de
los tribunales, como por una parte de la doctrina norteamericana, que consideran
que, con tales resoluciones, se ha creado «una métrica especifica para este medio
que otorga menos proteccién a los videojuegos que a otras obras expresivas®»; es
decir, y como adelantabamos anteriormente, parece que los tribunales y nuestra
l6gica juridica concluyen que se puede hacer una pelicula sobre la vida de un
personaje célebre, pero no un videojuego. No solo es criticable este diferente
rasero para distintos tipos de obras del intelecto, sino, ademas, aplicando este
mismo test del uso transformativo de la imagen de una persona, los tribunales de
California han llegado a conclusiones completamente divergentes (por ejemplo,
en los casos Noriega y Hart), mientras que, en otras ocasiones y basandose en
la Primera Enmienda, no han sancionado a un publisher por introducir en un
videojuego un personaje que guardaba grandes similitudes con la imagen de
una popular cantante, si bien se le habian afiadido otros elementos creativos®*.

1 Los casos son Hart v. Elec. Arts, Inc., 717 F.3d 141 (3d Cir. 2013) y NCAA Student-Athlete Name
& Likeness Licensing Litig. (Keller) v. Elec. Arts, 724 F.3d 1268 (9th Cir. 2013).

2 El denominado Transformative Test (desarrollado por la Corte Suprema de California en el asunto
Comedy III Prods., Inc. v. Gary Saderup, Inc. 25 Cal. 4th 387, 406-409, 2001) analiza si los derechos
de imagen de un tercero es uno de los elementos que se contienen en una obra original o si, por
el contrario, dichos derechos de imagen son la obra en cuestién. Esta doctrina otorga una protec-
cién a una persona por la utilizacién de los «publicity rights» de otra cuando los derechos de esta
altima han sido tan transformados, que el resultado es sobre todo la propia expresién creativa del
primero. Es un test basado en la Primera Enmienda de la Constitucién americana, que reconoce
la libertad de expresién y creacién artistica, y que prevaleceria sobre el derecho a la propia imagen
en estos casos en los que se hace un uso transformativo de la imagen de un tercero.

% Estas son palabras del juez Thomas Ambro, del precitado asunto Hart, y que son recogidas por
D NABEL.,, y B CHANG., Video Game Law in a Nutshell, West Academic Publishing, 2018, pag.
163, quienes critican, ademas, la inconsistencia de estas resoluciones con, por ejemplo, la del caso
Noriega que describiamos anteriormente, en la nota al pie 90.

% Es el caso Kirby v. Sega of Am., Inc. 144 Cal. App. 4th 47 (2006), en el que la cantante Kierin
Kirby demandé6 a Sega por el personaje Ulala, que aparecia en el juego «Space Channel 5» y que
guardaba gran similitud con ella. La Corte de Apelacién de California concluyé que aunque Sega
hubiese utilizado elementos caracteristicos de Kirby para crear dicho personaje, la Primera Enmienda
le protegia por afiadir otros originales y expresivos, que daban como resultado una nueva expresion.
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Por otro lado, otras jurisdicciones dentro de EE.UU. han venido utilizando otras
doctrinas, como el denominado Roger Test® (por el que hay que analizar si la
utilizacion de la imagen de una persona tiene alguna «relevancia artistica» o
si, por el contrario, «no esta en absoluto relacionado» con la obra en cuestion;
y si dicho uso esconde realmente un interés mas publicitario que creativo); el
Predominant Use Test*® (similar a la anterior y por la que hay que hacer un
analisis sobre la utilizacién de la imagen de la persona y ponderar si el uso
predominante es expresivo o de explotar el valor comercial de tal imagen); u
otras, que no se basan en estas doctrinas al tener legislacién propia®’. Como
vemos, es esta una cuestién no resuelta atin en EE.UU., que provoca que, en
la mayoria de los casos, los publishers se decanten por recabar los derechos de
propia imagen necesarios de personas que aparecen en un videojuego para no
poner en riesgo la multimillonaria inversién en el mismo.

Volviendo a nuestro entorno juridico, tras haber hecho una descripcién del
pais que, quiza, tenga mas desarrollada esta cuestién, comprobamos que la
Ley Organica 1/1982 no ofrece instrucciones concretas en este sentido, al san-
cionar en términos generales la utilizacién, sin autorizacién, «de la voz o de
la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza
analoga», si bien estableciendo vagamente que no seré ilegitimo tal uso cuando
«predomine un interés histérico, cientifico o cultural relevante®®». El Tribunal
Supremo, en diversas ocasiones, ha tenido que realizar un anélisis de ponde-
racién entre el derecho al honor, intimidad y propia imagen, y el derecho a la
creacion artistica (derecho también fundamental) y, siguiendo las doctrinas del
Tribunal Constitucional®, ha concluido que «cuando este derecho fundamental
entre en colisiéon con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos,
deberan ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las cir-
cunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protec-
cion (...)'%. Desafortunadamente, el Tribunal Supremo no ofrece reglas para
realizar tal juicio de proporcionalidad o ponderacién judicial, lo cual ha sido
criticado por parte de la doctrina!®, que considera que el mismo se desarrolla

% Desarrollado en el asunto Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989).

% Desarrollado en el asunto Doe v. TCI Cablevision, 110 S.W.3d 363, 374 (Mo. 2003).

7 Por ejemplo, Indiana, que no permite iniciar acciones por infraccién de derechos de propia
imagen por su incorporacién en obras creativas; o Nueva York, que en términos similares a Es-
paia, solo permite iniciar una demanda si el nombre o imagen de una persona es utilizado con
fines publicitarios o con finalidad comercial (for advertising purposes or for the purposes of trade).
% Articulo 8.1 de la Ley Organica 1/1982, de 5 de mayo, sobre proteccién civil del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

% Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de julio de 2001 (156/2001) ECLI:ES:TC:2001:156.
100 Tribunal Supremo 1° Pleno de 7 de mayo de 2014 (1978/2011) ECLI:IES:TS:2014:2458.

101 En este sentido, J. LEDESMA IBANEZ, Practicum de Propiedad Intelectual, Editorial Thomson
Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2016, pag. 593. No obstante, dicho autor se decanta por la «preva-
lencia por defecto» del derecho a la creacién artistica frente al derecho a la propia imagen cuando
«la obra no se utiliza con fines comerciales o publicitarios, sino en un contexto puramente artistico
(...) siempre que el uso se encuentre amparado por el predominio del interés cultural relevante, de
conformidad con los usos sociales imperantes».

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

54



Comienza la partida

«en un terreno cargado de subjetividad», especialmente sensible en el caso de
la produccién artistica (en contraposicién a finalidades histéricas o informati-
vas), «al no poder aplicar criterios mas préximos a la objetividad como son la
veracidad o la instrumentalidad».

Es fundamental que a los videojuegos se le apliquen las mismas reglas y tengan
las mismas facultades creativas que el resto de obras y si es posible explotar un
libro sobre determinados hechos histéricos, incluyendo a sus protagonistas, tam-
bién deberia ser desarrollar un juego electrénico sobre los mismos. Por ello, los
tribunales deberian permitir la utilizacién de la propia imagen de terceros en un
videojuego si, tras el preceptivo andlisis, se cumplen todos los puntos siguientes:

1)

2)

3)

Contexto: la imagen de la persona debe utilizarse en alguna de estas
circunstancias:

— En obras literarias, artisticas o cientificas que tienen un valor
artistico intrinseco al margen de los derechos de propia imagen
afectados. En este sentido, la obra donde se incluye la imagen de
la persona debe tener un desarrollo y altura creativa suficiente,
con una historia abundante y con un valor artistico propio, que
sea suficientemente atractivo para el pablico con independencia
de la imagen del tercero.

— La utilizaciéon tiene un valor o una finalidad informativa o fac-
tica, y no puramente comercial, a pesar de que tal uso esté
enmarcado en una actividad empresarial.

Justificacién: El uso de la imagen del tercero debe estar razonado
dentro del contexto del juego y no puede ser fiitil, frivolo o insustan-
cial (en términos cualitativos). Asi, la utilizacién de la imagen debe
estar justificada y el juego no debe ser una mera excusa para explotar
la imagen de la persona (por ejemplo, al tener un desarrollo muy
simple o una mecanica de juego tan basica que se pudiese concluir
que lo verdaderamente atractivo para el publico es la imagen de la
persona, mas que el juego en si).

Limitacién del uso: El uso de la propia imagen del tercero debe estar
limitado a lo estrictamente indispensable para cumplir la finalidad
artistica o informativa pretendida, pudiendo utilizar su apariencia
fisica si fuese absolutamente necesario por las caracteristicas del
juego o limitdndose simplemente al nombre cuando fuese un juego
estadistico o de analogas caracteristicas. Ello afectara a la publicidad
que se hace del juego, que no debe mostrar la imagen de la persona
salvo que sea estrictamente necesario para informar suficientemente
a los consumidores sobre las caracteristicas del producto.
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Para aplicar estos criterios, el tribunal deberia analizar el caso concreto, valo-
rando el contexto en el que se produce la utilizacién de la imagen de la persona
(si es en una obra artistica o si se realiza con una finalidad informativa); la
justificacién y razonabilidad del uso; y, finalmente, que la forma en la que se
produce no supone un abuso y se realiza en los términos necesarios para satis-
facer un interés artistico o social. Si, tras el analisis de estos puntos, se puede
concluir que todos ellos se cumplen por parte del desarrollador o el publisher,
el uso de la imagen de la persona dentro del videojuego debe estar permitido.
Por el contrario, si no se cumple alguno de los puntos, por ejemplo, porque el
uso de la imagen no esta justificado dentro de la historia del juego o porque
este es tan simple que carece de valor artistico alguno, la ponderaciéon debera
caer a favor del afectado.

Este criterio se podria utilizar no solo para los videojuegos sino también para
otro tipo de entornos analogos, por ejemplo, juegos de mesa o dinamicas de
gamificacién, en donde se utilicen los derechos de propia imagen de terceros.
En este sentido, especialmente relevantes son las denominadas ligas de fantasia
o fantasy league, muy populares en EE.UU. y que han dado su salto también
al entorno digital a través de paginas web y apps!®. En estas competiciones,
los participantes deben seleccionar una lista de jugadores profesionales reales
en base a un presupuesto prefijado y en cada jornada de liga obtienen unos
puntos en base al rendimiento real que han hecho sus jugadores. Para poder
llevar a cabo este juego-competicion, los organizadores y los participantes de-
ben utilizar los nombres de los jugadores reales (seria imposible hacerlo de
otro modo), lo cual ha provocado importantes conflictos judiciales, tanto en
Espaiia!® como en EE.UU.'%

192 Futmondo o Fantasy Football Manager son ejemplos de ellas.

103 En nuestro paifs, la Liga de Futbol Profesional, Santa Ménica Sports, S.L., y Diario AS deman-
daron a Recoletos Grupo de Comunicacién, S.A. (editora del diario Marca) por la organizacién
del popular juego Liga Fantastica Marca, en el que se utilizaban los datos y nombre de equipos
y jugadores de la primera divisién de futbol. La demanda no se fundamenté en intromisiones
ilegitimas a la propia imagen de los futbolistas, sino, entendemos que por una cuestiéon de legiti-
macion activa, en acciones por competencia desleal. Las pretensiones de los demandantes fueron
desestimadas en todas sus instancias, considerando finalmente el Tribunal Supremo que no habia
conducta reprochable alguna (Tribunal Supremo Sala 1%, S 23-07-2010, n° 513/2010, rec. 2035/2006
ECLILIES:TS:2010:4209). Como decimos, en este caso no se analizaron cuestiones de propia ima-
gen, si bien la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28%, de 24 de julio de 2006 n° 120/2006, rec.
163/2006 ECLI:IES:APM:2006:18324 analiz6 el uso de la imagen de los futbolistas en el seno de la
Competencia Desleal, afirmando lo siguiente: «Y aunque los nombres e imagenes de los jugadores
o las menciones de los equipos a que pertenecen tienen una fuerza atractiva significativa y su
utilizacién podria ser cuestionada en otras circunstancias, la referencia a ellos en el citado juego
no se estima suficiente para justificar en este caso concreto un reproche de que efectivamente se
haya producido una indebida explotacién comercial de la reputacién ajena (articulo 12 de la LCD)».
104 En EE.UU. si existe un precedente en el que se analizé expresamente la utilizacién de los
nombres de jugadores profesionales en este contexto, y es el asunto C.B.C. Distribution and Mar-
keting, Inc. v. Major League Baseball Advanced Media (443 F. Supp. 2d 1077 -E.D. Mo. 2006),
que se resolvié a favor de los organizadores de la fantasy league en base a la Primera Enmienda
(libertad de expresion) y por utilizar informacién ya existente en el domino publico. Esta decisiéon
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Concluyendo, no encontramos justificado un diferente trato juridico a los vi-
deojuegos cuando entran en conflicto con derechos a la propia imagen, ya que
deben contar con las mismas prerrogativas que el resto de obras artisticas; por
ello, de la misma forma que es incontrovertido comercializar una serie de tele-
visiéon basada en hechos histéricos, usando los nombres reales de las personas
que estuvieron involucradas en los mismos, deberia ser posible el desarrollo
de un videojuego sobre esos mismos acontecimientos, aunque, por la propia
naturaleza del medio, haya componentes de interactividad y de juego. De esta
forma, siendo conscientes de la dificultad de delimitar en qué casos debe ser
legitimo el uso sin autorizaciéon de la propia imagen de una persona ajena,
proponemos, para ponderar los intereses en conflicto, el andlisis del contexto
donde se utiliza tal imagen, la justificacion del uso y, finalmente, si quien la
utiliza no se ha extralimitado en el mismo.

3. Marcas

La interrelacién de los derechos marcarios con los videojuegos ha sido otra
materia tradicionalmente poco tratada por la doctrina especializada, quiza por
la aparente falta de conflictos o cuestiones a resolver, lo cual, como veremos,
no se corresponde con la realidad. Es bien sabido que el derecho de exclusiva
que se otorga al titular de una marca cumple determinadas funciones, en es-
pecial las de permitir indicar el origen empresarial de un producto o servicio,
la de calidad del mismo, la funcién comunicativa o publicitaria y la funcién de
inversién'®. El propietario de un videojuego, como el de cualquier otro tipo de
contenido, puede ostentar un derecho marcario sobre el titulo del mismo, lo
cual, en principio, no comporta particularidad alguna en este tipo de obras!'.
Sin embargo, si puede ser controvertida la utilizacién de marcas ajenas den-
tro del videojuego, por ejemplo para recrear con absoluta fidelidad una calle
(como Times Square en Nueva York, con todos sus carteles publicitarios), un
coche de carreras (con los logos reales del fabricante y sus patrocinadores) o
la camiseta de un equipo de fitbol (con el logotipo del mismo y su sponsor).

De hecho, nuevamente en EE.UU. se han iniciado numerosos casos por viola-
cién de derechos de marca contra publishers de videojuegos por, por ejemplo,

ha sido criticada duramente en EE.UU. (entre otros, ROBERTS. Jr,, D.G., «The Right of Publicity
and Fantasy Sports: Why the C.B.C. Distribution Court Got it Wrong», 58 Case W. Res. L. Rev. 223
(2007); disponible en https:/scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol58/iss1/12 —Recuperado el
15 de julio de 2019—), por considerar que este tipo de competiciones de fantasia tienen un enorme
valor en el mercado, del que no se benefician los deportistas.

105 Articulo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

196 Sj bien ha habido algiin caso por la utilizacién de denominaciones similares en videojuegos y
peliculas, las cuales podian dar riesgo a confusién, aunque no fuesen productos idénticos. El mas
significativo es el asunto CI Games S.A. v. Destination Films (C.D. Cal. Oct. 25, 2016), por la peli-
cula Sniper: Ghost Warrior, con titulo muy similar al videojuego anterior, Sniper: Ghost Warrior.
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reproducir con total realismo los carteles publicitarios de un circuito de carreras
en la popular saga Gran Turismo!%’; por incluir en el famoso juego de guerra
Call of Duty el también popular coche militar Humvee!'%® o helicépteros reales
en Battlefield 3'%; o incluso por reproducir una marca grafica en los uniformes
de soldados en Call of Duty!'°.

La Ley de Marcas otorga un ius prohibendi al titular de una marca frente al uso
de un signo similar o idéntico para productos o servicios idénticos a aquellos
para los que la marca esté registrada; para productos o servicios que sin ser idén-
ticos, son similares y existe un riesgo de confusion por parte del publico; o para
cualquier tipo de productos o servicios, cuando una marca goce de renombre
y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal
del caracter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial
para dicho caracter distintivo o dicho renombre. Sin embargo, este derecho
exclusivo no es absoluto ya que se ve acotado, entre otros, por lo dispuesto en
el articulo 37 LM, recientemente modificado y que establece limitaciones al
derecho de marca, asi como por la jurisprudencia, que de forma paulatina en
los dltimos tiempos, ha venido aceptando la utilizacion de marcas de terceros
cuando responde a usos leales y sin una finalidad distintiva intrinseca respecto
de los productos o servicios en los que va incorporada, exigiendo que dicho
uso se haga conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial,
en la linea del principio general de buena fe del articulo 7 del Cédigo Civil.

A este ultimo respecto, la jurisprudencia comunitaria se ha encargado de deli-
mitar este limite al derecho de marca mediante el uso descriptivo de la misma,
entre otros, en el Asunto C-487/07, de 18 de junio de 2009 (Asunto L'Oréal v.
Bellure), en el que el TJUE afirmé que determinados usos con fines meramente
descriptivos estan excluidos del &mbito de aplicacion del articulo 5.1 de la Di-
rectiva de marcas''!. Esta limitacién se recoge igualmente en la jurisprudencia
nacional!'?, que ha considerado incluido dentro del articulo 37 LM esas utiliza-

107 Mas informacién en http://www.thedrive.com/sheetmetal/16205/sony-wins-gran-turismo-lawsuit-
involving-realistic-track-sponsorship-logos (Recuperado el 15 de julio de 2019).

108 Mas informacién en https://www.reuters.com/article/us-activision-amgeneral/humvee-maker-
sues-activision-over-call-of-duty-idUSKBN1D828F (Recuperado el 15 de julio de 2019).

19 M4s informacién en https://www.mandourlaw.com/blog/electronic-arts-cites-first-amendment-
protection-for-video-games-in-trademark-infringement-dispute/ (Recuperado el 15 de julio de 2019).
110 Mas informacién en https:/lizerbramlaw.com/2015/02/24/trademark-dispute-can-video-game-use-
another-companys-trademark/ (Recuperado el 15 de julio de 2019).

1 Epigrafe 61 de la sentencia, que literalmente establece que «el Tribunal de Justicia ya ha de-
clarado que determinados usos con fines meramente descriptivos estdn excluidos del ambito de
aplicacion del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839), ya que no menos-
caban ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposicién y, por lo tanto, no estan
comprendidos en el concepto de uso en el sentido de ésta (véase, en este sentido, la sentencia de
14 de mayo de 2002, Holterhoff, C 2/00, Rec. p.I 4187, apartado 16)».

112 Tncluyendo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sec. 8% de 14 de septiembre
de 2015 (181/2015) ECLI:ES:APA:2015:1536, o en la Sentencia de la Seccién 28 de la Audiencia
Provincial de Madrid, de 8 de marzo de 2013 (75/2013) ECLI:ES:APM:2013:6913.
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ciones de signos de terceros, no para identificar productos propios, sino para
referirse precisamente a los del titular de la marca.

Por tanto, el titular de una marca no tiene un ius prohibendi absoluto frente a
cualquier tercero que use la misma y en especial para el tipo de utilizacién que
estamos aqui planteando (signos graficos o denominativos en videojuegos), si
bien no son pacificos e incontrovertidos los criterios para concluir con absoluta
certeza si el uso no requiere autorizacién del titular de derechos.

En EE.UU., el US District Court for the Northern District of California, basandose
en el caso Rogers''3, concluyé en Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard,
Inc, que el uso artistico de una marca no es perseguible salvo que (1) dicha
utilizaciéon no tenga «absolutamente ninguna relevancia artistica para la obra
subyacente»; o que (2) tenga cierta relevancia artistica, pero «explicitamente
confunda sobre el origen o el contenido de la obra!'!*s. El estandar impuesto
por la jurisprudencia americana es ciertamente favorable para el desarrollador
de un videojuego, que podra utilizar marcas ajenas siempre que tenga algo de
relevancia artistica (aunque sea nimia) y que no confunda a través de compor-
tamientos o manifestaciones explicitas. Dicho caso del fabricante de parches
para ropa fue desestimado, como también lo fue el anteriormente descrito de
carteles publicitarios en un circuito de carreras, no asi el de los helicépteros,
que en una fase judicial preliminar, el juez consideré que el caso debia ser
juzgado porque el uso de los helicépteros en el juego no era incidental sino
primario, y porque el publisher (Electronic Arts) habria realizado promocién
con el helicoptero como reclamo!'.

En nuestro entorno, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea ha concluido en varios asuntos''® que «determinados usos con fines
meramente descriptivos estan excluidos del &mbito de aplicacion del articulo 5,
apartado 1, de la Directiva 89/104 (EDL 1988/13839), ya que no menoscaban
ninguno de los intereses que pretende proteger dicha disposicién y, por lo tanto,
no estan comprendidos en el concepto de uso en el sentido de esta (véase, en
esta linea, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Holterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187,
apartado 16''")». A mayor abundamiento, el TJUE también ha considerado que

113 Ver nota al pie 93.

114 Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard, Inc, Case No. 14-cv-02361-RS, 2014 WL 6655844.
115 Otros casos curiosos son los de los magnificos videojuegos Grand Theft Auto: San Andreas (en
el que el duefo de un club de alterne demandé a Rockstar Games por incluir en el juego un local
similar al suyo, tanto en nombre como en apariencia, demandando por infraccién de marca y
por trade dress - E.S.S. Entm’t 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 fn. 1 - 9th Cir.
2008) y The Godfather (por incluir en el juego, como contenido descargable, un personaje que
representaba a un John Dillinger moderno y un arma con su nombre -Dillinger, LLC v. Elec. Arts
Inc., No. 1:09-CV-1236-JMS-DKL, 2011). Ambos casos fueron desestimados aplicando el test Rogers.
116 SSTJUE de8 25 de enero de 2007 Adam Opel AG v. Auter AG (C-48/08), y de 23 de febrero de
1999 BMW v. RK Deenik (C-63/97).

117 Sentencia del TJUE de 18 de junio de 2009 L'Oreal SA y otros v. Bellure NV y otros (C-487/07).
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el analisis de esta limitacién al derecho exclusivo precisa la concurrencia de dos
presupuestos para que la limitacién sea de aplicacion: (i) que la marca se use
como indicacién de una caracteristica del producto o servicio, como puede ser
la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, etc.; y (ii) que dicho uso
se realice conforme a las practicas leales en materia industrial o comercial 8.

Parece, por tanto, que la jurisprudencia tiende a limitar el derecho del titular
de una marca cuando el uso ajeno no afecta a ninguna de las funciones de
la misma, siempre que se haga de una forma descriptiva y leal. Numerosa
jurisprudencia nacional!'® ha hecho igualmente una interpretaciéon restrictiva
del derecho exclusivo marcario, al considerar descriptiva y, por tanto, licita, la
utilizaciéon de una marca ajena, siendo especialmente relevante para el presen-
te trabajo la sentencia de 25 de febrero de 2011 del Juzgado de lo Mercantil
n° 1 de Alicante!?®, que consider6 que la venta de coches de slot de Scalextric
con los logotipos de la marca de bebidas energéticas Red Bull, no constituye
infracciéon por no menoscabar la funcién indicadora del origen empresarial ni
publicitaria de las marcas. En consecuencia, y por analogia, el publisher de un
videojuego podria reproducir marcas ajenas en el mismo siempre que cumpla
los requisitos aqui expuestos y no suponga un menoscabo a cualquiera de las
funciones del derecho de marca.

Aunque la jurisprudencia tiende a ser permisiva con la utilizacién de marcas
ajenas cuando no se pongan en riesgo las funciones de estas (incluso aunque
pudiese haber cierta dilucién de la marca utilizada) y que se realice de forma
leal y honesta, en la mayoria de los casos, los desarrolladores de videojuegos
se decantan por solicitar autorizacién a los titulares de marcas ajenas para
conseguir determinada informacién adicional (como, por ejemplo, las especi-
ficaciones técnicas de coches reales) y, sobre todo, para evitar procedimientos
judiciales que pudiesen poner en riesgo el lanzamiento de un producto que
ha costado millones en desarrollar. En cualquier caso, seria deseable que la
jurisprudencia ofreciese reglas mas claras y objetivables sobre cuando puede
producirse un menoscabo de las funciones marcarias en un videojuego, en-
contrando razonables los dos elementos del test Rogers, aplicable en EE.UU.

118 Este ultimo requisito desarrollado ademaés en el asunto Gillette (C-228/03), en cuya sentencia
de 17 de marzo de 2005, TJUE exigi6 para la concurrencia del primer presupuesto: (i) que el uso
en cuestion sea el tinico medio de proporcionar una informacién; (ii) que no se efecttie de forma
que pueda crear la impresiéon de que existen vinculos comerciales entre las empresas en juego en
esa referencia expresa; y (iii) que no afecte al valor de la marca al obtener un aprovechamiento
indebido de su prestigio y renombre.

119 Un ejemplo es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sec. 28% S de 18 de mayo
de 2018, n° 289/2018, rec. 692/2016, sobre la utilizacién de una marca ajena (en este caso, Zara)
para promocionar productos o servicios propios del tercero que hacia uso de la misma, la cual se
consider6 conforme a Derecho.

120 Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante de 25 de febrero de 2011 (74/2011) ECLI:ES:JMA:2011:193.
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V. EXPLOTACIONES SECUNDARIAS DE VIDEOJUEGO
1. GAMEPLAYS

Los gameplays son grabaciones de partidas individuales o colectivas de videojue-
gos, donde se muestran los elementos graficos, visuales y sonoros del mismo,
para su difusién generalmente a través de plataformas habilitadas a tal efecto,
como YouTube o Twitch. Por increible que pudiese parecer hace dos décadas,
desde hace unos anos se ha desarrollado todo un mercado de consumo, no solo
del videojuego en si, sino ademas de la grabacién de las partidas a juegos, que
son compartidas por los jugadores y organizadores de eventos para el disfrute
de (literalmente) millones de personas. De esta forma, aunque los videojuegos
nacieron para ser jugados, desde hace unos anos, sobre todo con la irrupcién
de Internet, se ha generado un mercado secundario de explotacién de game-
plays, que son publicadas y monetizadas a través de YouTube y Twitch, por lo
general al margen de los publishers.

Esta actividad la llevan a cabo youtubers, gamers y empresas de diferente in-
dole (como organizadores de campeonatos de videojuegos, webs especializa-
das con tutoriales de videojuegos, etc.), que publican las partidas en videos
compuestos exclusivamente por la misma o al que se le afiaden comentarios,
voces en off u otro tipo de contenido anexo. Este mercado secundario se ha
desarrollado en apariencia al margen de los propietarios de los videojuegos, ya
que los gameplays son subidos por empresas y usuarios a estas plataformas sin
requerir autorizacién a los publishers por entender que no estan explotando el
videojuego, por ser en realidad una promocién del mismo o incluso alegando
defensas como el fair use'!.

Sin embargo, la reproduccién y comunicacién puiblica de una obra sin autoriza-
cion de los titulares de derechos de las mismas supone una clara infraccién de
sus derechos de propiedad intelectual. En el caso de los videojuegos no solo en-
contramos la comunicacion publica de la interfaz gréafica del propio videojuego,
sino que también de las composiciones musicales incluidas en él, fonogramas,
obras graficas, disenos, etc., por lo que, salvo que los terceros propietarios de
tales derechos hubiesen permitido al desarrollador o publisher la explotacion de
sus derechos en esta modalidad, nos encontrariamos con multiples infracciones
de los mismos'?2. No obstante lo anterior, parece que los beneficios indirectos
que los gameplays suponen para las distribuidoras de videojuegos justifica la

21 Una exposicién de estas creencias populares esta en https://www.cbc.ca/news/entertainment/
youtube-gaming-pewdiepie-fair-use-1.4309312 (Recuperado el 15 de julio de 2019).

122 Popular Twitch Streamers Temporarily Banned For Playing Copyrighted Music https://kotaku.
com/popular-twitch-streamers-temporarily-banned-for-streami-1827066551 (Recuperado el 15 de
julio de 2019); Popular Twitch streamers temporarily banned thanks to DMCA takedowns https:/
www.polygon.com/2018/6/22/17494198/twitch-bans-dmca-copyright-keemstar-friday-fortnite-league-
overwatch (Recuperado el 15 de julio de 2019).
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tolerancia de estas practicas llevadas a cabo por los jugadores, unido a las con-
secuencias negativas en el mercado que una accién o comportamiento agresivo
contra los propios jugadores podria tener en el mismo!'?.

Como adelantamos, dentro de los gameplays diferenciamos aquellos en los que
el jugador sube directamente un lets play del videojuego, sin ningun tipo de
anadido o edicién, de otros en los que el usuario edita el video, lo comenta o
incluso afiade elementos superpuestos al mismo o incluso, los mas creativos,
que afiaden suficientes elementos originales como para crear una obra audio-
visual derivada del videojuego.

Cuando un jugador publica un gameplay, ya sea como amateur o como profe-
sional, podria realizar actos que pudieran generar derechos de propiedad in-
telectual, ya sea porque se erige como autor, como ejecutante o incluso como
productor de grabaciones audiovisuales. De este modo, se ha planteado ! la posi-
bilidad de que un gamer pudiera ser autor y crear una obra segtin va avanzando
la partida, opcién que debemos descartar salvo en algunos supuestos en los que
el jugador tiene tal libertad creativa que le permite crear contenidos suficiente-
mente originales (como en el popular Minecraft); en el resto de ocasiones, que
son practicamente la mayoria, no nos encontramos ante una creaciéon original
y, por tanto, la figura del autor estd completamente ausente del gameplay.

Por sus caracteristicas, entendemos que el jugador de un videojuego podria
estar mas cerca del artista intérprete y ejecutante que del autor, por cuanto la
LPI define al primero como la «persona que (...) ejecute en cualquier forma una
obra...!?». Asi, un jugador no crea pero si juega/ejecuta una obra (el videojue-
go), por lo que se podria plantear la existencia de un derecho conexo en dicha
prestaciéon; ahondaremos sobre este planteamiento en el capitulo siguiente del
presente trabajo.

Por ultimo, especial relevancia y trascendencia econémica tienen los derechos
sobre el gameplay en si, como posible grabacién protegida por derechos de

123 De hecho, publishers como Ubisoft han establecido politicas propias de publicaciones de ga-
meplays por parte de la comunidad, disponible en https:/www.ubisoft.com/en-us/videopolicy.html
(Recuperado el 15 de julio de 2019).

124 En este sentido, ver sentencia del asunto Midway Manufacturing Co. v. Artic International Inc.
(704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983)), sobre si un jugador del popular juego Pac-Man pudiese alegar un
interés sobre los aspectos visuales de su partida a medida que va avanzando en ella. La Corte de
Apelacién del Séptimo Circuito lo rechazé, afirmando: «Playing a video game is more like changing
channels on a television than it is like writing a novel or painting a picture. The player of a video
game does not have control over the sequence of image that appears on the video game screen.
He cannot create any sequence he wants out of the images stored on the game’s circuit boards.
The most he can do is choose one of the limited number of sequence the game allows him to
choose. He is unlike a writer or a painter because the video game in effect writes the sentences
and paints the painting for him; he merely chooses one of the sentences stored in its memory, one
of the paintings stored in its collection».

125 Articulo 105 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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propiedad intelectual y la titularidad de sus derechos. Las partidas de video-
juegos, en principio, tienen la finalidad de mostrarse en la pantalla del sistema
informatico donde se ejecuta el juego y tnicamente se convierte en una gra-
bacién auténoma e independiente si el gamer (o alguien alrededor a él) decide
grabarla en un archivo de video, ya sea a través de la propia funcionalidad de
una consola, del juego, con programas externos o, mas rudimentariamente,
con una videocamara. ¢Serfan dichas grabaciones de partidas de videojuegos
protegibles y quién tendria los derechos sobre las mismas?

La Ley de Propiedad Intelectual protege aquellas «fijaciones de un plano o se-
cuencia de imagenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser
calificadas como obras audiovisuales en el sentido del articulo 86 de esta Ley'*®»,
definicién que encaja perfectamente con las grabaciones de partidas de videojue-
gos en tanto secuencias de imagenes, con sonido, que no son, en principio, obras
audiovisuales. Los derechos sobre tales grabaciones, sin perjuicio de las obras
de terceras contenidas en ellas (en este caso, de un videojuego), que requerira
la autorizacién de sus titulares de derechos, seran de quien ostente la categoria
de productor'?’, que es «la persona natural o juridica que tenga la iniciativa
y asuma la responsabilidad de dicha grabacién audiovisual!?®». Esta persona
que tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabacién sera en unos
casos el gamer (para aquellas grabaciones hechas en entornos domésticos), el
organizador de una competicién de videojuegos (para campeonatos de eSports)
o la empresa responsable de una web especializada (en los casos de tutoriales
profesionales), quienes ostentaran derechos exclusivos sobre dicha grabacion.
Asi, cualquier tercero (por ejemplo, un canal de televisiéon) que desee explotar tal
grabacion audiovisual (que inicialmente no es obra, aunque contenga una —el
videojuego—, por no ser una creacion en el sentido del articulo 86 LPI) debera
recabar la autorizacién de dicho productor, sin perjuicio, de nuevo, de los dere-
chos de terceros que fuesen necesarios por las obras y prestaciones contenidas
en dicha grabacién.

Comprobamos la complejidad juridica de un tipo de entretenimiento con enor-
me trascendencia econémica en la practica; no en vano, es el segundo tipo de
contenido mas subido y visualizado en YouTube, solo por detras de la musica.
Estos datos quiza hubiesen variado si todos y cada uno de los videos disponi-
bles en esta plataforma o en Twitch hubiesen sido previamente autorizados de
manera expresa por los titulares de derechos de los videojuegos contenidos en
dichas grabaciones, los cuales han preferido dejar hacer o establecer unas laxas

126 Articulo 120.1 de la Ley de Propiedad Intelectual.

127 En Corea del Sur ya se han producido algunos conflictos por la comercializacién de los derechos
audiovisuales de videojuegos como el sucedido entre la Korean eSports Players Association (KeSPA)
y Blizzard, cuando la primera intent6 comercializar los derechos audiovisuales de la competicién
de World of Warcraft y StarCraft sin contar con el estudio titular de los derechos de propiedad
intelectual sobre el videojuego.

128 Articulo 120.2 de la Ley de Propiedad Intelectual.
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reglas de juego, ciertamente permisivas con la comunidad para propiciar que
esta se desarrolle y difunda el juego, cuya explotacion principal se desarrolla
por otros cauces.

2. ESPORTS

Los eSports son otro ejemplo de explotaciéon paralela o secundaria de video-
juegos surgida en los ultimos afos'?’, que plantea relevantes cuestiones juri-
dicas en tanto que eventos cuyos elementos centrales son el videojuego y los
jugadores, de forma similar a que lo son las obras musicales y los musicos
para un concierto. La principal discusién juridica que se ha desarrollado los
dltimos anos es si las competiciones de eSports son o no deporte (no en vano
incluyen dicha palabra en su denominacién), analisis que no realizaremos con
profundidad aqui por no ser objeto del presente trabajo, si bien consideraremos
a estas como eventos publicos de entretenimiento alrededor de un videojuego,
con determinados derechos conculcados.

La primera cuestién que plantea esta nueva forma de entretenimiento es si
alrededor de ella se explota un videojuego, es decir, si el organizador de un cam-
peonato de eSports realiza algin acto de explotacién que requiera autorizacion
del propietario del juego (incluyendo, incluso, de sus marcas). Debemos, por
tanto, analizar si utilizar un videojuego en una competiciéon puede entenderse
como una explotacién del mismo vy, por tanto, si el organizador debe requerir
del publisher (o titular de derechos del mismo) autorizacién por dicha conducta.
Para responder a esta cuestiéon debemos analizar la conducta, conocer en qué
términos se utiliza el videojuego y comprobar si se conculca algin derecho
exclusivo a favor del propietario de la obra compleja.

Existen, en términos generales, dos tipos de competiciones (respecto a la forma
en la que se ejecuta el videojuego), las primigenias, que eran aquellos campeo-
natos que se desarrollaban en locales fisicos y de forma offline, no conectadas
a Internet (casi inexistentes en la actualidad, salvo en algunos eventos amateur
y organizados con escasos recursos); y las populares actualmente, que se rea-
lizan a través de ordenadores o consolas conectadas a Internet, en donde los
jugadores compiten de forma deslocalizada o incluso estando fisicamente en el
mismo espacio fisico (ejemplo de ello son las partidas organizadas por la Liga
de Videojuegos Profesional o ESL).

En el primer tipo de competiciones, las offline, los organizadores suelen adqui-
rir copias (legales) del videojuego y una o varias consolas u ordenadores, que

129 Esta afirmacion no es del todo cierta ya que las primeras competiciones de videojuegos surgie-
ron en EE.UU. en los afios 80 del siglo pasado, si bien no ha sido hasta esta década cuando se ha
popularizado y ha adquirido la trascendencia que tiene actualmente.
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conectan entre si creando una red LAN (o red local), en donde se desarrolla
la competicién. En ellas, estrictamente, ni se reproduce, ni se distribuye, ni se
transforma una obra (el videojuego), pero si podria plantearse la consumacién
de un acto de comunicacién publica de la obra compleja o parte de ella, como
la interfaz grafica y las grabaciones sonoras incluidas en la anterior. En tanto
en cuanto la comunicacién publica es todo acto por el cual una pluralidad
indeterminada de personas acceden a una obra sin una previa distribucién de
ejemplares'®®, comprobamos que tales requisitos se cumplen en una competiciéon
local de videojuegos cuando se produce, como suele ser habitual (para ello se
hace), como un evento publico y abierto al que asisten espectadores, que veran
en grandes pantallas la partida de videojuegos que alli acontece. No obstante,
incluso en ausencia de dichas pantallas donde se muestra la obra grafica (la
interfaz del videojuego) y de tales altavoces en donde se oyen sus grabaciones
sonoras (el sonido del mismo), podria afirmarse que, al realizar dicha compe-
ticién, el organizador esta explotando el videojuego en términos amplios, segin
expone el articulo 17 de la LPI («corresponde al autor el ejercicio exclusivo de
los derechos de explotacién de su obra en cualquier forma»), dada la condicién
de numerus apertus de los actos de explotacion de los articulos 18 a 21 LPI,
pudiendo incluirse cualquier otro tipo, incluso aquellos futuros o desconocidos
en la actualidad. En efecto, al llevar a cabo una competicién de videojuegos,
el organizador esta haciendo uso de una obra ajena, explotiandola y realizando
una actividad (generalmente con animo de lucro) alrededor de ella, la cual es
el nacleo de dicho evento y sin la que este no seria posible!3!.

Por otro lado estan las competiciones de videojuegos modernas que no se desa-
rrollan en redes locales, sino a través de Internet, para lo cual los sistemas in-
formaticos (consolas u ordenadores) se conectan a la Red, incluso aunque todos
los jugadores estén fisicamente en el mismo espacio. En este entorno, se produce
entre los gamers una transmisién de determinada informacion del videojuego,
aunque de datos técnicos para permitir dicha partida, los cuales no son la obra
en si, ya que esta esta instalada en los ordenadores de los jugadores y no es objeto
de transmisién. Una partida, por tanto, podria desarrollarse en un servidor dado
que la informacién transmitida para hacer posible la misma a través de Internet,
se compone de datos técnicos, no existiendo stricto sensu una explotacién de la
obra. En cualquier caso, incluso aunque pudiera darse un acto de comunicacion
al publico de todo o parte del videojuego, entendemos que este seria implicita o
explicitamente (a través de los EULAs del juego) autorizado por el propietario del
videojuego, que ha habilitado técnicamente la funcién multijugador y ha confi-
gurado la obra para que parte de la misma pueda ser transmitida por Internet,
a un nimero mayor o menor de personas, segun las opciones del juego.

130 Articulo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual.

131 Hecho, ademaés, generalmente prohibido por los propietarios de videojuegos, que unicamente
permiten usos personales de los mismos; por ejemplo, RockStar: https:/www.rockstargames.com/
eula (Recuperado el 15 de julio de 2019).
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Cuestion diferente seria que el videojuego estuviese instalado en un servidor
conectado a Internet y la partida se desarrollase integramente en él, siendo
los ordenadores de los gamers meras terminales gregarias o pasivas, que no
almacenan el juego ni procesan datos, sino que tinicamente lo muestran en la
pantalla. En tal caso, estariamos indudablemente ante actos de reproduccién
y comunicacién al publico del videojuego, los cuales requieren la autorizacion
de su titular de derechos!®2.

En uno u otro caso, los organizadores de la competicién pueden, ademas, emitir,
grabar y publicar en Internet las partidas de la misma con el objeto de facilitar
su visualizacién y seguimiento, erigiéndose los primeros como productores de
tales grabaciones audiovisuales, como veiamos al hablar de los gameplays. Sin
embargo, conviene recordar que tales grabaciones estarian compuestas prin-
cipalmente del videojuego, que es titularidad del publisher y de quien deberan
requerir autorizaciéon para cualquier explotaciéon de dicho gameplay.

2.1. Juicio sobre el estatus juridico de los jugadores de videojuegos

Cuestién mas controvertida si cabe es la consideracién juridica de los jugado-
res de videojuegos y si estos pueden ser considerados deportistas (de nuevo,
la palabra deporte se encuentra incluida en la denominacién de su actividad),
autores (por increible que parezca, esta cuestion se plante6 en el asunto Midway
Manufacturing Co. v. Artic International Inc.!'?3, para descartarse), artistas intér-
pretes o ejecutantes (por cuanto protagonistas de un show de entretenimiento)
o si, por el contrario, su prestaciéon no tiene encaje alguno en conceptos ya
establecidos.

La primera posibilidad ha sido ampliamente debatida por la doctrina nacional
y enlaza con la consideracién juridica de las competiciones de videojuegos y si
estas pueden ser consideradas una actividad deportiva. En este punto hay postu-
ras contrapuestas, existiendo personas y entidades a favor de tal consideracion 3

132 Estas explotaciones, muchas veces de versiones antiguas de videojuegos populares, son per-
seguidas por los publishers de videojuegos (por ejemplo, Blizzard en https://arstechnica.com/ga-
ming/2016/04/blizzard-shuts-down-popular-fan-run-pirate-server-for-classic-wow/) (Recuperado el
15 de julio de 2019).

133 Ver supra nota al pie 124.

134 El Comité Olimpico Internacional abre la puerta a la consideraciéon de ciertos eSports como
deporte: https://www.olympic.org/mews/communique-of-the-olympic-summit (Recuperado el 15 de
julio de 2019). Igualmente, la Asociacién Empresarial eSports, que aglutina a empresas relacio-
nadas con este sector, se muestra dubitativa, si bien parece que finalmente se decanta por el
reconocimiento de los eSports como especialidad deportiva; Guia Legal de los eSports (disponible
en https://asociacionempresarialesports.es/wp-content/uploads/guia-legal-de-los-e-sports.pdf, pag. 25
(Recuperado el 15 de julio de 2019): «Si nos fijamos en lo descrito en los epigrafes precedentes
acerca del caracter elemental de una actividad fisica intensa para la conformacién de un deporte
a la antigua usanza, parece que los e-Sports no encajarian en la definicién teérica. Sin embargo, si
partimos de que ni siquiera muchas de las modalidades deportivas reconocidas sitiian la actividad
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y otras que lo rechazan'!®. Si bien no es objeto de este trabajo analizar dicha
cuestion, simplemente apuntaremos que nos adherimos a los postulados de estos
ultimos, principalmente y al afectar a nuestro andlisis, porque el ntcleo de la
competiciéon es una obra protegible por derechos de propiedad intelectual, lo
cual seria inédito en el mundo del deporte en caso de aceptar que los eSports
tienen tal consideracion.

A mayor abundamiento, el TJUE, a la luz de la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema comun del impuesto
sobre el valor afiadido, recalcé, basandose en una interpretacion restrictiva de
la citada Directiva y en el lenguaje corriente, que el popular juego de cartas
del bridge no era un deporte, ya que este requiere en todo momento de una
actividad de naturaleza fisica que no existe en dicho juego y que el caracter
competitivo del mismo no determina su consideracién como tal'3¢. Por analogia,
y a pesar de que la anterior sentencia no versaba sobre un videojuego y que la
normativa aplicable era en materia tributaria, podria concluirse que los eSports
tampoco son deporte, tanto por el significado natural de esta palabra'*’, como
por la aplicabilidad de los razonamientos dados por el TJUE.

Descartada la posibilidad de considerar a los gamers como autores y como
deportistas, debemos analizar su encaje en la figura que, a priori, podria tener

fisica como rasgo fundamental, y toda vez que ha quedado demostrado que los e-Sports reproducen
de manera casi exacta el espiritu competitivo asociado a los deportes tradicionales, que se prac-
tican bajo unas normas, que también precisan de entrenamiento recurrente y que promueven la
superacién personal, es més que licito plantearse su reconocimiento como especialidad deportiva».
135 En este sentido, A PALOMAR OLMEDA. y R TEROL GOMEZ, Régimen Juridico de las Com-
peticiones de Videojuegos. La Necesidad de un Marco Juridico Para los Videojuegos en Espatia. Ed.
Difusién Juridica, Madrid. 2017, pag. 238: «Es cierto que el efecto 6ptico o de visibilidad de la
inclusién en el deporte se presenta o se asocia, en gran medida, al factor competicional y, como se
ha dicho, a la regulacién ya existente de esta actividad. El anilisis realizado expone las dificulta-
des reales de la opcién y senala las dificultades de que una actividad como la propuesta tenga un
encaje satisfactorio a medio y, sobre todo, a largo plazo en el ambito de la regulacién deportivax.
13¢ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 The English Bridge
Union Limited v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-90/16), que afirmé: «En
efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el articulo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva
2006/112 no exige, para ser aplicable, que la actividad deportiva se practique en un nivel deter-
minado, por ejemplo, profesional, ni que la actividad deportiva en cuestién se practique de forma
determinada, esto es, de manera regular u organizada o con vistas a participar en competiciones
deportivas (sentencias de 21 de febrero de 2013, Zamberk, C 18/12, EU:C:2013:95, apartado 22, y
de 19 de diciembre de 2013, Bridport and West Dorset Golf Club, C 495/12, EU:C:2013:861, apar-
tado 19). A este respecto, procede sefialar también que el cardcter competitivo de una actividad no
basta por si mismo para fundamentar su calificacién como “deporte”, si no existe un componente
fisico no insignificante».

137 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola define el deporte como «1. m. Ac-
tividad fisica, ejercida como juego o competicién, cuya practica supone entrenamiento y sujecion
a normas; 2. m. Recreacién, pasatiempo, placer, diversiéon o ejercicio fisico, por lo comun al aire
libre». La primera definicién excluye la consideracién de los videojuegos como deporte por la
ausencia de una actividad fisica significativa, mientras que la segunda definiciéon deja la puerta
abierta a esa posibilidad.
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mas sustento juridico, esto es, como artistas ejecutantes, por cuanto ejecutan
una obra protegida por derechos de propiedad intelectual. Recordemos que la
definicién de artista intérprete o ejecutante, en la legislacién especial, bascula
sobre tres elementos: 1. persona, 2. que ejecuta; 3. una obra!3¥; mientras que
es indiscutible que el primer elemento se cumple (es decir, hay una persona
—el gamer—), el dilema estaria en si, haciendo una interpretaciéon estricta de
la norma (si bien extensiva del concepto), lo hacen ademas el segundo y tercer
componente, al haber una ejecucién del juego. Encontramos argumentos en
ambos sentidos.

Dice la ley nacional que los actos que deben realizar los artistas respecto de
una obra deben ser la representacion, canto, lectura, recital, interpretacién o
ejecucion de la misma en cualquier forma; otros textos supranacionales hablan
también, en su version inglesa, de «play in»'*; asi pues podria argumentarse,
realizando dicha interpretacién literal de la norma, que un gamer es una per-
sona que juega o ejecuta una obra y que, como tal, es un artista ejecutante. La
ley no exige que tal interpretacion sea original (requisito reservado tnicamente
para las obras), o que tenga una determinada altura artistica, calidad o mérito,
sino exclusivamente que haya tal ejecucién de una obra en cualquier forma.

La propia Directiva 2001/29/CE muestra la voluntad del legislador de garantizar
una amplia proteccién de los derechos de autor y afines; en particular, el caracter
tuitivo de la norma lo encontramos en los considerandos 5'*° y 914! que abogan
por la adaptacion de la misma a las nuevas tecnologias y formas de explotacién
con el fin de garantizar un elevado nivel de proteccion de los autores y titula-
res de derechos conexos. La cuestion estriba, mas bien, en si los videojuegos,
como las composiciones musicales o las obras teatrales, son susceptibles de ser
ejecutados, esto es, si una persona puede interpretar o ejecutar, en términos
juridicos, tal obra artistica, de tal manera que entre el publico y el autor se
produzca dicha intermediacién propia de un artista. Un artista es una persona
que se interpone entre la obra y quienes disfrutan de la misma, ejecutandola y
realizando prestaciones artisticas que dotan de una esfera particular a la accién;

138 A esta conclusién se llega sin dificultad alguna tras la lectura del articulo 105 de la Ley de
Propiedad Intelectual, del Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI o del
Tratado de la OMPI sobre Interpretaciéon o Ejecuciéon y Fonogramas (WPPT).

139 Por ejemplo, el articulo 2 del WPPT, al definir intérpretes.

140 Considerando 5 de la Directiva 2001/29/CE: «El desarrollo tecnolégico ha multiplicado y diver-
sificado los vectores de creacion, producciéon y explotacién. Si bien la protecciéon de la propiedad
intelectual no requiere que se definan nuevos conceptos, las actuales normativas en materia de
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben adaptarse y completarse para
responder adecuadamente a realidades econémicas tales como las nuevas formas de explotacién».
141 Considerando 9 de la Directiva 2001/29/CE: «Toda armonizacién de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor debe basarse en un elevado nivel de proteccién, dado que
tales derechos son primordiales para la creacién intelectual. Su proteccién contribuye a preservar
y desarrollar la creatividad en interés de los autores, los intérpretes, los productores, los consu-
midores, la cultura, la industria y el publico en general. Por lo tanto, la propiedad intelectual ha
sido reconocida como una parte integrante del derecho de propiedad».
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esto es exactamente lo que hacen los gamers que, tras horas de practica, estudio
y aprendizaje, son capaces de jugar a un videojuego de forma tinica, que tiene
un interés en el publico y un impacto econémico, al ser sus partidas visualizadas
por millones de usuarios por su arte y oficio con el juego en cuestién. No en
vano los gamers utilizan un teclado para jugar al videojuego, con un nivel de
complejidad similar al de un teclista musical y desde luego que requiere mu-
chas mas habilidades que determinados intérpretes musicales cuyo instrumento
no demanda tal complejidad (como los platillos o el tridngulo). Estos hechos,
aunque no son concluyentes, creemos que juegan a favor de la consideracién
de los jugadores como artistas ejecutantes de un videojuego.

En este sentido, hay que aclarar que el intérprete no estd ejecutando el pro-
grama de ordenador que subyace en el videojuego, cuya posibilidad ya ha sido
rechazada por la doctrina!¥, sino que su prestaciéon se realiza sobre la obra
visual, siendo el software un instrumento (como pudiese ser una flauta o una
guitarra respecto a una partitura) para tal ejecuciéon. La anterior idea supone
la exclusion de la interpretabilidad de los programas de ordenador, lo cual re-
frendamos, pero parece dejar intacta la posibilidad de que un jugador sea un
artista ejecutante cuando ejecuta un juego para un publico, accesible ya sea a
través de YouTube o en directo (como en la Pro League de Rainbow Six: Siege).
Esta tesis se podria hacer mas evidente en juegos como Just Dance o Sing Star,
en donde los jugadores deben bailar o interpretar canciones; no obstante, lo
cierto es que tales ejemplos juegan en contra de la tesis de reconocer a los
gamers como artistas ejecutantes ya que estos realmente no estan ejecutando
el videojuego en si, sino otras obras (coreografias y obras musicales, respecti-
vamente) incorporadas a él.

Es por ello que del amplio espiritu de proteccién establecido en el Convenio de
Roma, en las directivas europeas y en los textos nacionales, se podria colegir
que, en tanto en cuanto un gamer ejecuta una obra, tendria la consideracién
de artista ejecutante, lo cual tendria un importante impacto juridico y econé-
mico, incluyendo la ostentaciéon de un derecho a autorizar la fijacién de dicha
prestaciéon y a recibir una remuneracion por cada comunicacion publica de la
misma, en los términos descritos en el articulo 108 LPI. De esta forma se veria
recompensado el esfuerzo, horas de practica y habilidad del gamer, el cual tam-
bién participaria de los ingresos que generasen los miles o millones de visitas
que pudiesen tener los videos con su forma particular de ejecutar el juego.

En contra de esta posibilidad nos encontramos también importantes argumentos,
incluyendo la consideracién de que la norma parece proteger inicamente a aque-
llas personas que interpretan una obra segtin sus impulsos emocionales y con
un trasfondo o resultado artistico; asi, el gamer ejecuta el videojuego siguiendo
el camino (salvo contadas excepciones, como con el juego No Man’s Sky) y las

192 Ver nota al pie siguiente.
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posibilidades trazadas por el desarrollador del mismo (de forma analoga a la
de un cantante, que interpreta la obra con la letra y partitura impuesta por el
autor), si bien el resultado no es tan evidente que tenga un componente artistico
en sentido estricto sino, sobre todo, de ganar la competicién obteniendo mas
puntos o doblegando a mas adversarios, que es el verdadero fin de los eSports
(v no la contemplaciéon espiritual o artistica). Adicionalmente, también juega
en contra de esta conclusién la tradicional consideracion de que no es posible
interpretar obras plasticas, fotograficas, arquitecténicas o graficas'#?, estando
en esta ultima, como hemos sostenido anteriormente, la interfaz grafica de los
videojuegos, que es lo que parece que, en principio, ejecutan los gamers. Porque
incluso podria considerarse que lo que verdaderamente ejecutan estos no son
los elementos graficos, sino el juego en si, es decir, las mecénicas establecidas
por el desarrollador del videojuego, las cuales no son obra, lo que haria descar-
tar de raiz el presente planteamiento por cuanto la existencia de una obra es
obligatoria para la adquirir el estatus de artista ejecutante.

Estos argumentos, entre otros, podrian usarse para concluir que los jugadores
de videojuegos no son artistas ejecutantes por cuanto no recitan, interpre-
tan o ejecutan una obra, calificacién que se reserva exclusivamente a aquellas
personas con un rol menos finalistas (ganar una competicién) sino mas bien
artistico o contemplativo.

La realidad es que en la actualidad los gamers no son considerados méas que
eso, jugadores, los cuales a través de su manager o representante establecen
contractualmente las cesiones de sus derechos de propia imagen y obligacio-
nes para su participacion en las competiciones de videojuegos, sin que se les
reconozca estatus juridico alguno, atin menos de artista ejecutante. Este sector
se encuentra hoy en dia completamente autorregulado, especialmente a base
de contratos, y no parece tampoco que haya una demanda ni necesidad por
los gamers por ser considerados como artistas ejecutantes. Por tanto, antes
de decidirnos finalmente por una postura u otra debemos realizar un analisis
sosegado de la cuestion y de las cualidades intrinsecas de esta nueva figura,
valorar las necesidades del sector y concluir para equilibrar los diferentes in-
tereses confrontados en esta nueva industria.

3. Mobs

Un mod, como la propia palabra nos hace intuir, es una modificacion del vi-
deojuego original, para dotarlo de nuevas funcionalidades, objetos, misiones,

> En este sentido, R. GOMEZ CABALEIRO, y R. SANCHEZ ARISTI, Practicum de Propiedad
Intelectual, Ed. Thomson Reuters, Navarra, 2016, pag. 474, afirman: «Seria dudoso hablar de la
posibilidad de interpretar o ejecutar una obra plastica o grafica, una obra fotografica o una obra
arquitectonica o de ingenieria. Y parece atin méas descartable aplicar la nocién de interpretacién
0 ejecucion a un programa de ordenador o a una base de datos».
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un mejor rendimiento o graficos mas definidos. Tradicionalmente, la utilizacién
de mods de juegos se producia por comunidades ajenas a los publishers que
modificaban los videojuegos para mejorar su experiencia o simplemente por
diversion; sin embargo, en la actualidad, por la complejidad técnica de los video-
juegos, para poder realizar un mod, los modders deben contar con herramientas
que les faciliten los titulares del juego!*, ya que, sin ellas, no podrian acceder
técnicamente al motor de juego del videojuego que sirve para su ejecucion.

En los videojuegos podemos encontrar diferentes tipos de n0ds, lo cual es im-
portante a efectos de la titularidad y proteccién de los mismos. De este modo,
los mods existentes en la actualidad son los siguientes:

— Conversién total: modificaciones del videojuego que lo cambian
por completo!'#.

— Conversién parcial: modificaciones que permiten cambiar ciertos
elementos del videojuego como los personajes, texturas, sonidos,
iluminacién, etc.

— Complementos: anaden nuevo contenido como armas, misiones o
nuevos mapas sin modificar el videojuego original.

— Parches: modificaciones que permiten la solucién o reparaciéon de
bugs o errores del juego.

El principal problema que entrafia la creacion de mods por parte de los modders
es que la creacién de los mismos, cuando estamos en supuestos de conversion
total, supone la modificaciéon del videojuego original, pudiendo ser incluso una
obra derivada cuando de tal proceso de transformacién se genera una obra nueva.

Para que un mod pueda interactuar e integrarse en un videojuego, el modder
tendra que acceder al codigo fuente del software (al menos a parte de él) que
sirve de base al mismo e incluso modificarlo, tanto para la fase preparatoria
de desarrollo del mod, como para su posterior carga y uso. Para ello, el modder
necesita que el propietario del juego le facilite determinadas herramientas e
instrucciones para poder realizar dicho mod; asi, el programador aficionado
tendra libertad creativa para desarrollar esa modificaciéon del juego, pero se
vera restringido por los cotos que haya impuesto el publisher en la herramienta
facilitada. Ello se suele materializar a través de la facilitaciéon de herramientas
por parte del propietario del videojuego, denominadas Software Development
Kit (SDK), que son las que permitiran al modder alterar el juego, si bien tinica-
mente en la medida permitida técnicamente por el publisher. Este hecho tiene

144 Ejemplo de ello es el publisher Valve (propietaria del popular juego Half-Life), que ofrece dicha
informacién y herramientas en su péagina web: https://developer.valvesoftware.com/wiki/Create_a_
Mod (Recuperado el 15 de julio de 2019).

145 El méas conocido es el juego CSGO, el cual es una modificacién del también popular juego
Half-Life.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

71



Andy Ramos Gil de la Haza y Alvaro Martinez Crespo

una gran relevancia juridica porque, aunque a priori pudiese parecer que los
mods se hacen al margen del propietario del videojuego o sin su autorizacion,
en realidad es este quien abre la puerta del mismo para hacer participe a la
comunidad de dicho desarrollo del juego mas alld de su comercializacion.

Por el contrario, cuando el publisher no ofrece el SDK del juego, el modder
debera acceder al cédigo fuente del mismo y para ello tendra, en primer lugar,
que eludir las medidas de proteccién que pudiese contar dicho videojuego'# vy,
en segundo lugar, utilizar técnicas de ingenieria inversa para conseguir tal fin.

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea, en el caso Nintendo c. PC Box!¥,
consider6 ajustado a Derecho la elusién de medidas tecnolégicas implemen-
tadas sobre consolas y/o videojuegos para fines que no infrinjan derechos de
propiedad intelectual 8. En base a esta resolucién, se podria pensar que seria,
en consecuencia, legitimo eludir una medida tecnolégica para el desarrollo de
un mod si este pudiese acogerse a alguno de los limites del articulo 100 LPI (ya
que no operarian, en principio, las excepciones del resto de obras, por cuanto
el elemento que se ve verdaderamente afectado en esta accién es el programa
de ordenador sobre el que se desarrolla técnicamente el complemento). Sin
embargo, no podemos llegar a dicha conclusién ya que, a diferencia del resto
de obras, para las que el legislador contemplé excepciones para cuyo disfru-
te se podia exigir (siguiendo los procedimientos adecuados) el levantamiento
de cualquier medida tecnolégica implementada sobre la misma, no ocurre lo
mismo para el catdlogo de limites descritos en el articulo 100 LPI. Si bien es
cierto que ello puede ser debido a la falta de previsién o de capacidad técnica,
la realidad es que el legislador no ha contemplado situaciones en las que un
usuario legitimo de un programa de ordenador puede exigir el levantamiento
de una medida tecnolégica, por lo que, aunque un acto pudiese estar amparado
por un limite, ello no implica que el beneficiario del mismo pueda eludir dicha
medida para su disfrute!®.

Sobre la legitimidad de la segunda fase, es decir, la utilizacién de recursos de
ingenieria inversa para acceder al cédigo fuente (traduccién de su forma) que
sirve para ejecutar el videojuego, entendemos que podria realizarse si cumple
los requisitos del articulo 100.5 LPI., por el que cualquier usuario legitimo de

146 Protegidas tanto por mor del articulo 196 LPI, para el videojuego en general, como por el
articulo 102.c) LPI para aquellas que, técnicamente, tuviesen como finalidad proteger al software
del videojuego.

147 Asunto C-355/12, con sentencia de fecha 23 de enero de 2014, comentado supra.

148 Si bien se llegé a dicha conclusién en el analisis del articulo 6.3 de la Directiva 2001/29/CE,
entendemos que nada obsta para que, por analogia, se pueda aplicar también a las medidas tec-
nolégicas implementadas en programas de ordenador.

149 No queremos decir con esto que un videojuego es un programa de ordenador, tesis que ya hemos
descartado en este trabajo, sino que al componente esencial del primero al que hay que acceder
para poder desarrollar el mod es a dicho software que sirve de base para la ejecucion del juego.
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un programa de ordenador (y del videojuego sobre el que subyace el anterior)
puede reproducir y traducir su cédigo, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:

1. La finalidad de dicha reproduccién y conversién es conseguir la
interoperabilidad entre programas informaticos.

2. Eltitular de derechos no debe haber puesto la informacién necesaria
para conseguir tal interoperabilidad.

3. Que dichos actos se limiten a aquellas partes del programa original
que resulten necesarias para conseguir la interoperabilidad.

4. La informacién obtenida se utilice inicamente para conseguir la
interoperabilidad del programa creado de forma independiente (en
nuestro caso, el mod); s6lo se comunique a terceros cuando sea
necesario para la interoperabilidad del programa creado de forma
independiente (no pudiendo, por tanto, tener una explotacién inde-
pendiente o en sentido amplio); y no se utilice para el desarrollo,
produccién o comercializacién de un programa sustancialmente
similar en su expresién al original, o para cualquier otro acto que
infrinja los derechos de autor.

La intencién de este limite es asegurar la interoperabilidad entre dos sistemas
informaticos, especialmente para los casos en los que el titular de derechos
del original no habia facilitado los medios y las interfaces necesarias para tal
fin. Por tanto, si un modder cumple todos los requisitos (lo cual se nos antoja
complicado), no estaria infringiendo derechos de propiedad intelectual, siempre
y cuando también cumpla el requisito de no eludir una medida tecnolégica
de proteccién, como veiamos anteriormente. La realidad es que, con indepen-
dencia a lo anterior, es este un supuesto de laboratorio y aplicable solamente
a videojuegos muy sencillos en los que no hubiesen implementadas medidas
tecnolégicas. Para que un modder pueda realizar un complemento a un juego
AAA debera contar con las herramientas que tendra que facilitar el publisher,
quien suele permitir cierta proliferacién de comunidades alrededor de un vi-
deojuego, con el objetivo anexo de aumentar su vida ttil y posibilidades'.

Aunque estos mods se realicen con autorizaciéon de los titulares de los dere-
chos del juego, plantea otras cuestiones, como la autoria y la titularidad de la
obra resultante, ya que el modder lo maximo que podra hacer es aquello que
le permita el SDK del videojuego y la biblioteca de medios habilitada a tal
efecto. Si pensamos en el jugador-creador como un autor de contenidos que
desarrolla una serie de personajes, imagenes, mapeados, etc., no estariamos ante
una situacién diferente a la de un escritor que, a través de las funcionalidades

150 D, KUSHNER, «It's a Mod, Mod World: For Computer Game Developers, Encouraging Users
to Modify Copyrighted Material Is Good for Business», IEEE Spectrum Online, https://spectrum.
ieee.org/consumer-electronics/gaming/its-a-mod-mod-world (Recuperado el 15 de julio de 2019).
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de Microsoft Word, escribe una novela o incluso ante el fotégrafo que utiliza
Adobe Photoshop para modificar una mera fotografia hasta convertirla en una
auténtica obra, todo ello con las funcionalidades mas o menos limitadas que
le ofrece el programa!'s!.

Un caso real de la problematica que pueden generar los mods lo encontramos en
2002, cuando Blizzard lanz6é Warcraft III: Reign of the Chaos, un videojuego de
estrategia en tiempo real (RTS), el cual incluye un editor de mapas. Utilizando
dicha herramienta, Kyle Sommer (Kyle) creé un mod llamado Defense of the
Ancients —DotA. Kyle, como autor y tnico habilitado para modificar dicho
mod, admitia contribuciones de terceros, hasta que finalmente lo publicé con
una licencia open source'>>—, pudiendo ser modificado por otros modders. Tras
diferentes alteraciones y versiones basadas en el primer DotA, en 2009 Kyle y
otro modder llamado Icefrog fueron contratados por Valve, mientras que otro
modder, Guinsoo, fue contratado por Riot, habiendo cedido cada uno de ellos
sus respectivos derechos sobre sus versiones de DotA a Valve y a Riot (quien
se los cedi6 a su vez a Blizzard en 2013). Tras el lanzamiento de DotA 2 por
parte de Valve, Valve conjuntamente con Blizzard demandaron a Lilith’s games
y a uCool por infraccién de sus derechos sobre DotA 2, por hacer versiones
sobre el juego original open source. A la fecha de finalizaciéon de este trabajo,
el asunto estaba pendiente de resolucion.

En general, estas modificaciones estaran sometidas a los términos y condicio-
nes en los que el SDK del videojuego se pone a disposicién de los usuarios
a través del preceptivo End User License Agreement (EULA)'>3. Estos arreglos

151 A, DANNEMBERG ROSS, Computer Games and Virtual World..., cit. pag. 61.

152 Se puede entender por Open Source o fuente abierta aquellos programas que permiten el acceso
a su codigo para la modificacion del software por desarrolladores diferentes de los creadores del
software original.

153 Un ejemplo de este es el acuerdo que deben suscribir los adquirentes del videojuego Red Dead
Redemption 2 en relacién con el contenido creado por el usuario, que reza especificamente lo
siguiente: «El Software puede permitir la creaciéon de contenido, incluidos, entre otros, mapas de
juego, escenarios, capturas de imagen, disefios de vehiculos, personajes, objetos o videos de su
experiencia de juego. A cambio del uso del Software y en el caso de que el uso continuado del
mismo pueda dar lugar a derechos de autor, usted le concede al Licenciador un derecho exclusivo,
perpetuo, irrevocable, plenamente transferible y con derecho de sublicencia de alcance mundial,
asi como una licencia para usar sus contribuciones de cualquier manera y con cualquier propé-
sito con relacién al Software y los bienes y servicios relacionados. Esto incluye, entre otros, los
derechos de reproduccion, copia, adaptacién, modificacién, exhibicién, exposicion, publicidad,
emisioén, transmisién o cualquier otro tipo de comunicacién al publico por cualquier medio, co-
nocido o desconocido, y la distribucién de sus contribuciones sin previo aviso o compensacion de
ningdn tipo a su persona durante el tiempo de proteccién concedido a los derechos de propiedad
intelectual por las leyes aplicables y los convenios internacionales. Por este Acuerdo, renuncia a
reclamar derecho moral alguno de paternidad, publicacién, reputacién o atribucién con respecto al
uso y disfrute del Licenciador y los jugadores en relacién con el Software y los bienes y servicios,
conforme la legislacion aplicable. Esta licencia que le concede al Licenciador y las condiciones
antes establecidas sobre los derechos morales aplicables tienen caracter permanente y perviviran
a este Acuerdo».
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contractuales suelen establecer una cesién de derechos en exclusiva a favor de
los publishers (excluyente para los propios modders), lo cual genera no pocas
discusiones con las comunidades de fans, si bien, en la practica, los publi-
shers parece que suelen ser relativamente permisivos con estas. De esta forma,
los propietarios de los videojuegos tinicamente suelen perseguir la creacién y
comercializaciéon de mods cuando existe una finalidad comercial clara y sin
autorizacién de ningun tipo!>4.

Por otro lado, la realizacion de mods tipo parches, que se limitan a la resolu-
cién de errores o la mejora del rendimiento, parece mas pacifica, al ser menos
exigente el limite del articulo 100.1 LPI, que establece que «no necesitaran
autorizacioén del titular, salvo disposicién contractual en contrario, la reproduc-
cién o transformacién de un programa de ordenador incluida la correccion de
errores, cuando dichos actos sean necesarios para la utilizaciéon del mismo por
parte del usuario legitimo, con arreglo a su finalidad propuestas.

Por todo lo anterior, es esta una cuestién compleja, técnica en determinados
supuestos (cuando hay elementos adicionales de un videojuego, sin explotacién
stricto sensu del mismo) y en otros, a pesar de que la modificacién pudiera
suponer una infraccién de los derechos de los titulares del videojuego, en la
practica nos encontramos la coexistencia pacifica de desarrolladores y modders
cuando no hay mercantilizacién de los mismos.

4. REVENTA DE OBJETOS VIRTUALES

La explotacién de los videojuegos es variopinta y también incluye el desarrollo,
obtencién y posible venta de objetos virtuales, que son todos y cada uno de los
objetos, prendas, armas, o cualesquiera otro tipo de elementos que permiten la
personalizaciéon y/o mejora de las caracteristicas de nuestro avatar dentro de
un videojuego. Su importancia no es solo teérica o doctrinal, sino que tiene
un trasunto real por el elevado precio que pueden tener los mismos en deter-
minados entornos de ventas y subastas!®.

5% Un ejemplo es el caso Micro Star v. FormGen Inc., 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998): FormGen, el
publisher del juego Duke Nukem 3D, permitia la creacién y publicacion de nuevos niveles por parte
de los jugadores en Internet, lo cual utilizé Micro Star, un distribuidor de software, para la venta de
una recopilacién de 300 niveles creados por los jugadores. Ante los requerimientos de cesacién de
FormGen, Micro Star inici6é un procedimiento declarativo para garantizar tal comercializacion, si
bien FormGen reconvino por infringir la anterior su derecho exclusivo a crear contenido derivado
de Duke Nukem 3D, reconvencién que fue estimada por el tribunal debido a que el recopilatorio
derivaba del contenido de la libreria artistica proporcionada por FormGem. Se puede encontrar
un resumen y critica completa a esta sentencia en R. DANNENBERG y J. DAVENPORT, «Top 10
video game cases (US): how video game litigation in the US has evolved since the advent of Pong»,
Interactive Entertainment Law Review, Vol. 1, No. 2, 2018, Londres, pag. 92.

155 La venta de la recreacién de la ciudad de Amsterdam para el juego Second Life llegé a alcanzar
la cifra de $50.000. Otro ejemplo es la venta del Planeta Calypso para el juego Entropia Universe,
que alcanzo la cifra de $6.000.000.
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Se ha discutido en ocasiones el tratamiento juridico de estos objetos virtuales y
si los mismos suelen ser asemejables al derecho de propiedad que una persona
puede tener sobre una casa, un coche o un arma!*. Nosotros, por el contrario,
debemos descartarlo por cuanto la morfologia de estos objetos virtuales esta
compuesta por un elemento grafico y por un cédigo informatico que subyacen
sobre el anterior, que no pueden ser objeto de apropiacién en el sentido del
articulo 333 del Cédigo Civil. Es decir, el objeto virtual esta compuesto por un
codigo informaético (programa de ordenador), que interacttia con el videojuego y
un elemento grafico (que puede ser obra o no dependiendo de su originalidad),
sobre los que habra determinados derechos de propiedad intelectual, que son
explotados junto con el videojuego pero que no son susceptibles de disfrute al
margen de él ni, mucho menos, de propiedad como derecho real!*’.

Este es también el criterio de los publishers de videojuegos, en cuyos EULA suelen
establecer que los objetos virtuales contenidos en el mismo son propiedad del
titular del juego, ya sea por una cesién especifica o, implicitamente, con una
reserva de derechos sobre el contenido del videojuego'*®. En este escenario, por
tanto, el jugador tnicamente tiene una licencia (autorizacién) de uso del objeto
virtual (y del videojuego completo) dentro del videojuego'>®. No obstante, en
otros casos, como en el popular mundo virtual Second Life, sus desarrolladores

15 Generalmente no en un plano académico, pero si econémico, como en https:/www.forbes.com/
sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#6544764b108a (Recuperado
el 15 de julio de 2019).

157 También en este sentido, R. DANNENBERG cita en Computer Games and Virtual Worlds..., cit.
pags. 81, «since the participants never have a right to physically possess either the virtual item
or the data representing that item... it is more accurate to say that what participants possess is
a license to enter the virtual world and to use items in connection with that access. Transfers of
virtual items, avatars and accounts constitute not a transfer of possession of the virtual good itself,
but instead a transfer of the license associated with use of the virtual good...» SHELDON, supra
nota 154, at 774-775.

158 Blizzard Entertainment’s World of Warcraft Terms of Use Agreement 2, 4, 8, hhtp://www.worldo-
fwarcraft.com/legal/termsofuse.html; Blizzard Entertainment, World of Warcraft End User License
Agreement, http://www.worldofwarcraft.com/legal/eula.html. (Recuperado el 15 de julio de 2019) Se
reservan todos los derechos y la propiedad de cualquier elemento u objeto dentro del videojuego.
159 En el EULA de Red Dead Redemption 2 (con una redaccién y traduccién ciertamente criticables)
encontramos que especificamente se reservan todos los derechos sobre el software del videojuego
sin que pueda considerarse en ningin caso como una venta del mismo y por otro lado establece
una licencia especifica para la moneda y objetos virtuales incluidos en el videojuego: < MONEDA
Y BIENES VIRTUALES. El Software puede permitir a los usuarios (i) utilizar moneda virtual fic-
ticia como medio de intercambio exclusivamente dentro del Software (“Moneda virtual” o “MV”)
y (ii) acceder a bienes virtuales dentro del Software (“Bienes virtuales” o “BV”) y obtener derechos
limitados de uso de estos. Con independencia de la terminologia utilizada en cada caso, la MV y
los BV representan un derecho con licencia limitada que se rige por este Acuerdo. El Licencia-
dor, sujeto a los términos y al cumplimiento de este Acuerdo, le concede el derecho y la licencia
limitados, sin exclusiva, intransferibles y no sublicenciables para usar la MV y los BV que usted
obtenga para utilizarlos con caricter personal y sin d4nimo de lucro exclusivamente en el juego
que compone el Software. Excepto cuando la legislacién vigente lo prohiba, la MV y los BV que
obtenga se le licenciaran a usted vy, por el presente, acepta que no se estd transfiriendo ninguna
titularidad ni propiedad de la MV ni de los BV. Este Acuerdo no constituye una venta de derechos
sobre la MV ni los BV».
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establecen en el EULA!® del mismo que los jugadores mantendran la propiedad
de sus creaciones como autores de las animaciones, graficos, guiones y sonidos
creados a través de las funcionalidades del propio videojuego, con la tnica con-
dicién de otorgar una licencia no exclusiva a Linden Lab para la utilizacién y
explotacion dentro del juego del contenido creado. Asi, en estos casos determi-
nados, el titular del videojuego reconoce que los jugadores seran propietarios de
los objetos virtuales, entendiendo que lo seran de sus propias creaciones (de los
derechos de propiedad intelectual que pudiese recaer sobre estas) o de nada, si
estas no fuesen originales y el cédigo estuviese predispuesto por el videojuego.

Por otro lado, la realidad muchas veces supera la ficcién y distorsiona los
planteamientos juridicos. En China, un jugador de videojuegos denuncié a otro
por haberle hackeado su cuenta en un videojuego, resolviendo el tribunal que
los usuarios tienen derecho a su propiedad virtual en los mundos virtuales y
por tanto el derecho a controlar y proteger su propiedad frente al resto del
mundo'®!. A su vez, los propios jugadores constantemente intentan resolver los
conflictos ocasionados en los mundos virtuales de los videojuegos utilizando
principios de propiedad y de propiedad intelectual. Un ejemplo se dio, de nuevo,
con Second Life, donde un disenador present6é una queja debido a que las botas
que habia creado para el juego habian sido copiadas y puestas a la venta por
otro jugador, ante lo cual Linden Lab creadores del videojuego les remitieron
a la jurisdiccion ordinaria para su resoluciéon 2,

Por otro lado, desde el comienzo de la existencia de estos objetos virtuales,
individualizables y transferibles dentro del juego, se ha producido una mercan-
tilizacién'®* de los mismos, principalmente de personajes, armas, armaduras o
incluso de cuentas de usuario completas, lo cual suele estar prohibido por los
propios desarrolladores del juego!®*. No obstante, si en realidad los propietarios

160 Linden Lab, Terms of Service: Second Life 3.2 http://secondlife.com/corporate/tos.php «Linden
Lab acknowledges and agrees that, subject to the terms and conditions of this Agreement, Second
Life users will retain any and all applicable copyright and other intellectual property rights with
respect to any Content they create using the Service, to the extent they have such rights under
applicable law».

161 Es el caso Li Hongchen v. Beijing Arctic Ice Technology Development Co., referenciado por R.
DANNENBERG, en Computer Games and Virtual Worlds: A New Frontier In Intellectual Property
Law (ABA - 2011) (pag. 62), quien cita a su vez a Joshua A.T. FAIRFIELD, «Virtual Property», 85
B.U. L. Rev. 1047, 1084 (2005).

162 Jessica Holyoke, Linden’s Boor Dueling DMCA Claims to RL Court, Second Life Herald, Sept.
30. 2007, http://www.secondlifeherald.com/slh/2007/09/boot-controvers.html (Recuperado el 15 de
julio de 2019). A este respecto, Eros, LLC v. Doe, No. 8:07-CV-01158 (M.D. Fla. Filed July 3, 2007);
Benjamin Duranske, Eros v. Leatherwood Update-Default Entered, Virtually Blind, Nov. 20, 2007,
hhtp://virtuallyblind.com/2007/1/29/eros-leatherwood-default.

163 Richard A. Bartle, Essay & Reflection, Virtual Worldliness: What the Imaginary Asks of the
Real, 49 N.Y.L. Sch. L Rev. 19, 34 n.36 (2004).

164 Asf lo afirma Blizzard, que dispone en su EULA lo siguiente: «Blizzard does not recognize the
transfer of Accounts... Blizzard does not recognize any virtual property transfers executed outside
of the Game or the purported sale, gift or trade in the real world of anything related to the Game.
Accordingly, you may not sell items for real money or otherwise exchange items for value outside
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de objetos virtuales son licenciatarios de un cédigo informatico y de una obra
grafica, se podria plantear si tienen la facultad de transmitir dicha licencia a
un tercero, como analizdbamos al principio de este trabajo en relacién con el
videojuego en si.

En este sentido, recordemos que en UsedSoft, el Tribunal de Justicia de la
Unién Europea afirmé que para que se produzca el agotamiento del derecho
de distribucién el usuario legitimo debe transferir el uso del software, por un
plazo indefinido y a cambio de un precio. Esta resolucién, aplicada por ana-
logia a los objetos virtuales, permitiria la reventa de los mismos si estos son
transferidos o vendidos con caracter indefinido a otro jugador a cambio de una
remuneraciéon econémica, siempre que el método de transferencia de archivos,
establezca que el objeto virtual original queda inutilizado para el titular original.

Esta logica operaria, al menos, para los objetos mas sencillos graficamente
o los formados tnicamente por software, incluso aunque la licencia de uso
estableciera la prohibicién de reventa de tales objetos virtuales. Por el contra-
rio, no podemos llegar a la misma conclusiéon para aquellos otros objetos mas
complejos graficamente y que, con independencia del cédigo informatico que
subyazga en él, exista una obra protegible por derechos de propiedad intelectual,
en cuyo caso el andlisis de UsedSoft seria insuficiente.

En efecto, si diseccionamos un objeto virtual de un juego AAA, vemos el com-
ponente informatico (al que se le podria aplicar UsedSoft si se cumplen todos
los elementos ahi dispuestos), pero, sobre todo, un elemento grafico, visual y
sonoro que podrian ser susceptibles de proteccién por derechos de autor y co-
nexos, y para los que la precitada sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni6én
Europea no seria de aplicacién. El juzgador, en tal asunto, no resolvié si existia
el derecho de agotamiento para obras y prestaciones diferentes a programas
de ordenador, facilitadas por medios digitales, si bien dicha cuestién si fue
analizada por el mismo tribunal en el caso Allposters'®>, donde negé que una
obra que no se encuentra en soporte tangible pueda ser objeto de agotamiento

the Game». En el mismo sentido, el EULA de Red Dead Redemption 2 establece lo siguiente:
«NO CANJEABLES. La MV y los BV solo pueden canjearse por bienes y servicios en el juego.
Usted no puede vender, prestar, licenciar ni alquilar MV ni BV ni convertirlos en MV convertible.
La MV y los BV solo pueden canjearse por bienes o servicios en el juego, y no por dinero, con-
travalores monetarios ni otros bienes del Licenciador ni de ninguna otra persona fisica o juridica
en momento alguno, salvo lo dispuesto en el presente o cuando lo exija la legislacién aplicable.
La MV y los BV no tienen valor en metalico y ni el Licenciador ni ninguna otra persona fisica o
juridica tienen la obligacién de cambiarlos por algo de valor, incluido, entre otros, el dinero real;
NO TRANSFERIBLES. La transmisioén, comercio, venta o intercambio de MV o BV a otros fuera
de los usos autorizados expresamente por el Licenciador durante el juego utilizando el Software
(“Transacciones no autorizadas”), incluidos, entre otros, los realizados entre otros usuarios del
Software, no cuentan con la aprobacién del Licenciador y quedan prohibidos terminantemente».
165 Sentencia de 22 de enero de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unién Europea Art & Allposters
International BV y Stichting Pictoright (C-419/13), el cual ya comentamos supra al hablar de la
reventa de videojuegos.
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del derecho de distribucién. Por ende, en tanto en cuanto en una reventa de
un objeto virtual hay un acto de reproduccién (del usuario adquirente), dicha
nueva fijacién de una obra en un formato digital (como un ebook o un objeto
virtual) requerird de la autorizacién del titular de derechos, no siendo posible
dicho acto de venta sin la autorizacién del propietario del objeto.

A mayor abundamiento, el propio Tribunal de Justicia de la Unién Europea
dej6 claro en UsedSoft que la Directiva 2009/24 es lex specialis'®® de la Directiva
2001/29 y, por tanto, no podemos entender que las interpretaciones y doctrina
generadas en la misma puedan ser extrapolables al resto de obras y prestaciones
sujetas a la Directiva 2001/29'¢7. Por tanto, en la linea descrita por el TJUE,
parece que la voluntad del legislador europeo era establecer diferentes reglas
para el agotamiento de derechos'®®, y que este no sea igual para cualquier obra
y prestacién, siendo mas restrictivo en la Directiva 2001/29 que en la Directiva
2009/24, para programas de ordenador'®.

Siguiendo la jurisprudencia europea analizada anteriormente, el Oberlandesge-
richt de Frankfurt'” recalcé el caracter de lex specialis de la Directiva 2009/24,

166 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 3 de julio de 2012 (C-128/11), parra-
fo 51: «las disposiciones de la Directiva 2009/24, y en concreto su articulo 4, apartado 2, son lex
specialis en relacién con las disposiciones de la Directiva 2001/29».

167 Ibidem, parrafo 60 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 3 de julio
de 2012 (C-128/11): «No obstante, aun suponiendo que el articulo 4, apartado 2, de la Directiva
2001/29 —interpretado a la luz de los considerandos 28 y 29 de ésta y del Tratado sobre derecho
de autor, que la Directiva 2001/29 pretende aplicar (sentencia de 9 de febrero de 2012, Luksan (C-
277/10), apartado 59)— preceptuara, respecto de las obras incluidas en el ambito de aplicacién de
dicha Directiva, que el agotamiento del derecho de distribucién se refiere tinicamente a los objetos
tangibles, ello no influiria en la interpretacién del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
habida cuenta de la diferente voluntad expresada por el legislador de la Unién en el contexto
preciso de esta tltima Directiva».

168 En palabras de J.P. APARICIO VAQUERO en «La tutela juridica de los videojuegos y de las medidas
tecnoldgicas de proteccién de las obras sujetas a los derechos de autor y afines», Actas de Derecho
Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXXIV (2013-2014), mayo 2015: «En definitiva, un videojuego
es un tipo de obra diferente del programa de ordenador o cédigo informético que le sirve de base.
Esta consideracién es sumamente importante en orden a la relacién entre este pronunciamiento
del TJUE y otro anterior, al que se refiere s6lo de forma incidental: el caso UsedSoft. En éste, el
Tribunal habia sefalado ya el caracter de lex specialis de la Directiva de Proteccién de los Progra-
mas de Ordenador frente a la Directiva de Derechos de Autor, con una importante consecuencia:
la no aplicacién a dichos programas de esta tltima norma, y permitiendo asi, en el marco de la
Directiva del software, la operativa del agotamiento del derecho de distribucién a los casos en que
las copias de dichos programas fueran vendidas (pues auténticas “compraventas” considera a tales
operaciones) sobre un soporte (como bienes tangibles) o descargadas de los servidores del titular 14».
169 A esta misma conclusiéon llegé el Alto Tribunal Regional de Berlin en un caso iniciado por la
organizacién de consumidores Verbraucherzentrale Bundesverband, que demandé a Valve por no
permitir la transferencia de cuentas entre usuarios y la reventa de objetos virtuales. Los demandantes
no vieron satisfechas sus peticiones ni en primera, ni en segunda instancia, al considerar que no
habia una venta en el sentido de UsedSoft y por no existir un derecho de agotamiento en el am-
bito digital para los videojuegos (més informacién en http://www.osborneclarke.com/insights/court-
confirms-again-steam-accounts-do-not-have-to-be-transferable/) (Recuperado el 15 de julio de 2019).
170 OLG Frankfurt, 18.12.2012 - 11 U 68/11, 2013 GRUR 279-285 (280).

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n® 62 (mayo-agosto 2019)

79



Andy Ramos Gil de la Haza y Alvaro Martinez Crespo

sobre la cual diferentes asuntos han venido distanciando la posibilidad de que
otras obras distintas a los programas de ordenador puedan ser objeto de ago-
tamiento en su versién digital, en la misma linea que ha sefialado el Landge-
richt de Bielefeld!”! o el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York!”? respecto
del suministro digital de e-books o la reventa de de musica de Apple iTunes,
respectivamente. A su vez, volviendo al objeto de estudio del presente articulo,
en el caso Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve!” el tribunal senal6
que no podria aplicarse la doctrina de UsedSoft a los videojuegos al no ser es-
trictamente un programa de ordenador, sino una obra compleja con elementos
visuales y sonoros, no pudiendo, por ende, extender la misma a la reventa de
keys para la descarga de videojuegos de plataformas como Steam.

En base a todo lo anterior, comprobamos que los objetos virtuales incluidos en
un videojuego podrian ser objeto de reventa solo cuando se diesen los presu-
puestos de UsedSoft y cuando el objeto en si no contuviese obras o prestaciones
(es decir, fuese una espada o una armadura no original). En caso contrario, el
analisis de la cuestioén seria insuficiente con dicha sentencia y, aplicando Allpos-
ters, confirmariamos que tal objeto virtual que contiene una obra o prestacién
protegida no puede ser objeto de reventa, al no poderse aplicar el derecho de
agotamiento a ambitos digitales, donde no se encuentra conculcado el derecho
de distribucién.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado de manera transversal a la obra del inte-
lecto humano mas compleja que existe, realizando un anélisis descriptivo de
su naturaleza juridica en su conjunto y de cada uno de los elementos que la
componen, para concluir que los videojuegos son un nuevo tipo de obra (en el
sentido de no estar taxativamente recogida en la Ley de Propiedad Intelectual)
que merece proteccién como tal, sin perjuicio del analisis distributivo que se
pudiese hacer de tales elementos en ella contenidos. A pesar de que el video-
juego se sigue percibiendo como un producto de software, reiteramos que es
momento de abandonar dicha idea preconcebida, la cual tiene su origen en la
realidad existente hace décadas, cuando el elemento informatico era original
en cada videojuego y este tenia un desarrollo visual y sonoro limitado. En la

171 LG Bielefeld, 5.3.2013, AZ 4 O 191/11, GRUR-Prax 2013, 207.

172 United States District Court., Southern District of New York, No. 12 Civ. 95 (RJS) Capitol Re-
cords, LLC v. Redigi INC., March 30, 2013; NAYLOR, D., PARRIS, E., After ReDigi: Contrasting
the EU and US Approaches to the Re-Sale of Second-Hand Digital Assets, EIPR, 2013, vol. 35 i.
8, pags. 487-490.

173 Verbraucherzentrale Bundensverband c. Valve Inc., 21.1.2014, 15 O 56/13. Mas informacién en
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Tech-Data-Telecoms-Media/Germany/Osborne-
Clarke/Court-rules-Valve-may-prohibit-Steam-account-transfers?redir=1 (Recuperado el 15 de julio
de 2019).
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actualidad, como hemos defendido, el programa de ordenador que subyace en
el videojuego es generalmente licenciado por el publisher, quien no sera titular
de derechos de dicho software, sino, sobre todo, de una obra compleja.

Especial mencion realizamos a las mecénicas de juego que, en tanto ideas, en-
tendemos que no deben merecer proteccién por derechos de autor, si bien cabria
la posibilidad de proteger determinadas concepciones de un videojuego cuando
sean complejas y estén suficientemente desarrolladas. Somos conscientes de la
dificultad de proteger a las mismas al ser también ideas, si bien un desarrollo
expresivo y original suficiente en su conjunto deberia ser suficiente para os-
tentar cierta proteccién, especialmente frente a meras copias de las mismas.

Igualmente hemos apuntado anteriormente la dificultad de la determinacién
de quiénes son los autores de un videojuego, especialmente los mas complejos,
descartando que se pueda realizar una analogia plena con aquellos establecidos
por el legislador para la obra audiovisual. No creemos que exista en la actualidad
ni un debate serio sobre la cuestién, ni que se deba responder taxativamente
a la misma en la regulacién, tanto por la ausencia del anterior, como por las
particularidades de cada videojuego. En este sentido, en caso de establecerse, se
deberia apostar por un régimen flexible, permitiendo que en cada caso concreto
se pueda determinar quiénes han sido los que, por sus aportaciones creativas
y originales, merecen tal consideracion. Un sistema estricto y taxativo como
el existente en el ambito de las obras audiovisuales no tiene sentido en este
area del entretenimiento, tanto por la gran variedad de tipos de videojuegos,
como por la rapida evoluciéon de este sector. En cualquier caso, reiteramos,
dicha regulaciéon deberia venir tras un necesario debate doctrinal, que atn no
se ha producido.

Los videojuegos se estan enfrentando a muchos otros retos, como los limites de
su contenido o la explotacién secundaria de los mismos (a través de gameplays,
eSports, reventa de objetos virtuales o analogos) en donde, hasta el momento,
la industria parece haber adoptado una postura de laissez faire, permitiendo
tacitamente e incluso, en ocasiones, fomentando este tipo de practicas, repri-
miendo las mismas tinicamente en casos excepcionales.

Sin embargo, los videojuegos se estian encontrando con el gran reto de que,
conceptualmente, se les considere obras expresivas y no un mero producto
de merchandising o de marketing vy, por tanto, que puedan incorporar en ellas
derechos o elementos ajenos, como el cine o la literatura. Asi, hemos compro-
bado como en ocasiones se percibe a los videojuegos como un arte menor o
mas cercano a un producto de mercadotecnia, negando la posibilidad de, por
ejemplo, incorporar en €l la propia imagen de una persona, una marca o, en
general, cualquier derecho ajeno sobre lo cual no se discutiria en otros ambitos
del arte. Los videojuegos son, sin lugar a dudas, un cauce de expresién artistica
en el cual los autores plasman sus ideas y emociones, sin que la interactividad,
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las mecanicas de juego o su tematica deba despistarnos respecto a su verdadera
naturaleza artistica.

Por todo ello, queda atin mucho por analizar y por debatir antes de plantear
una posible regulacién especifica para los videojuegos (més bien ajustes en
la existente actualmente) que, en cualquier caso, no parece urgente teniendo
en cuenta el enorme crecimiento de esta industria en las ultimas décadas y la
ausencia de reivindicaciones relevantes dentro de la misma. Mientras tanto, no
podemos mas que seguir desarrollando la literatura juridica alrededor de este
tipo de obras y, por supuesto, disfrutarlas, ya que sera la tinica forma de hacer
analisis realistas sobre ellas.
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