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COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL SOBRE
VIOLACIONES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS EN INTERNET *

Ivana KUNDA ~

SUMARIO: 1. Introduccion. 11. Nociones generales sobre la jurisprudencia del TJUE relativa a
la competencia en materia de ilicitos. III. Jurisprudencia reciente del TJUE sobre el foro especial
en supuestos de infraccion a través de Internet de derechos de autor y derechos conexos: 1. Asunto
Pickney. 2. Asunto Hi Hotel. IV. Cuestiones especificas: 1. Principio de territorialidad e interpre-
tacion del lugar del “hecho dafioso”: A) Unitarios frente a dualistas; B) Evaluacion de los argu-
mentos del TJUE. 2. Accesibilidad o direccionamiento. V. Conclusion.

RESUMEN: Este articulo se centra en el foro especial de competencia judicial internacional de
la UE aplicable a los casos de violacién de derechos de autor y derechos conexos que se cometen a
través de Internet. En el andlisis del art. 5.3° Reglamento Bruselas I, es inevitable atender a la
jurisprudencia del TJUE. Asi, se estudian con detalle las sentencias mas recientes, especialmente
en los asuntos Pinckney y Hi Hotel, pero también en otros asuntos relacionados con otros derechos
de propiedad intelectual. En particular, se analizan estas resoluciones en relacion con el principio
de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. La parte final del articulo se decida a la
cuestion de si estas sentencias del TJUE adoptan el criterio de la accesibilidad o el criterio del
direccionamiento para establecer la competencia en los asuntos relacionados con Internet.

PALABRAS CLAVE: DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO — INTERNET — COMPETENCIA JUDICIAL
INTERNACIONAL DERECHOS DE AUTOR — DERECHOS CONEXOS.

ABSTRACT: This article is focused on the European Union provision on special international
Jurisdictional applicable in cases of infringement of author’s right and neighbouring rights com-
mitted over the internet. In the analysis of Article 5(3) of the Brussels I Regulation, it is inevitable
to rely on the CJEU case law. The recent judgments, especially in the cases Pinckney and Hi
Hotel, as well as some other cases related to other intellectual property rights, are discussed in
detail. Particularly, they are assessed as against the principle of territoriality of intellectual prop-
erty rights. The final part of the article is dedicated to the question of whether these CJEU judg-

" Traduccion del inglés a cargo de P. Orejudo Pricto de los Mozos (Universidad Complutense de
Madrid).
Catedratica de Derecho internacional y europeo privado. Universidad de Rijeka (Croacia).
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ments adopt accessibility or targeting as the criterion for establishing jurisdiction for the internet—
related disputes.

KEY WORDS: PRIVATE INTERNATIONAL LAW — INTERNET — JURISDICTION — AUTHOR’S RIGHTS —
NEIGHBORING RIGHTS.

I. Introduccion

El aumento del uso de Internet ha generado diversas cuestiones de indole juri-
dica. Siendo un fendmeno intrinsecamente transfronterizo, Internet ha sido ob-
jeto de intenso estudio por la doctrina del Derecho internacional privado (DIPr)
desde sus primeras etapas, y este interés se ha mantenido desde entonces'. Entre
las cuestiones de DIPr, la competencia es, probablemente, la que la mayor preo-
cupacidn suscita en la mayor parte de los sujetos que operan o estan presentes de
alguna forma en Internet’. Las discusiones sobre si y como deberia regularse la
competencia en los casos relacionados con Internet han sido una constante a
ambos lados del Atlantico’. Aunque en este articulo se haran algunas referencias
a los planteamientos y opiniones de América del Norte en esta materia, la aten-
cion se centrara en las normas de la Unidn Europea.

Ciertamente, las cuestiones de competencia judicial internacional en casos de
Internet han estado en el centro de la atencién no solo de la doctrina europea,
sino también de los jueces nacionales y supranacionales, asi como de los profe-
sionales, durante tiempo. Debido a la naturaleza de Internet, por lo general este
tipo de cuestiones se refieren a objetos inmateriales. Hace ya una década se
afirmé que los candidatos principales para plantear demandas relacionadas con

' Vid. alguna de las primeras obras, como, v.gr., K. Boele-Woelki y C. Kessedjian (eds.), Internet:
Which Court Decides? Which Law Applies?/Quel tribunal decide? Quel droit s ’applique?, The Hague,
Kluwer Law International, 1998; P.A. de Miguel Asensio, Derecho privado de Internet, Madrid, Civi-
tas, 2000; H. Spang—Hansen, Cyberspace Jurisdiction in the US — The International Dimension of Due
Process, Oslo, Norwegian Research Centre for Computers and Law, 2001; D.J.B. Svantesson, Private
International Law and the Internet, Alphen and den Rijn, Kluwer Law International, 2007.

2 Vid. “Key Finding C in the Global Internet Jurisdiction: The ABA/ICC Survey”, American Bar As-
sociation, Business Law Section, Cyberspace Law Committee, Internet Jurisdiction Subcommittee,
2004, http://apps.americanbar.org/buslaw/newsletter/0023/materials/js.pdf, p. 2.

* Vid., v.gr., D.L. Burk, “Jurisdiction in a World Without Borders”, Virginia J. L. Tech., vol. 1,
1997-3, pp. 1522-1687; H. Schack, “Internationale Urheber—, Marken— und Wettbewerbsrechts-
verletzungen im Internet — Internationales Zivilprozessrecht”, Multimedia und Recht: Zeitschrifi fiir
Informations—, Telekommunikations— und Medienrecht, 2000-3, pp. 135-140; M. Traynor y L. Pirri,
“Personal Jurisdiction and the Internet: Emerging Trends and Future Directions”, Practising Law Insti-
tute, Sixth Annual Internet Law Institute, 712, 2002-93, pp. 135-147; N. Rosner, “International Jurisdic-
tion in European Union E-Commerce Contracts”, en N.S. Kinsella y A.F. Simpson (eds.), Online Con-
tract Formation, New York, NY, Oceana Publications, Inc., 2004, p. 481; T. Schultz, “Carving up the
Internet: Jurisdiction, Legal Orders, and the Private/Public International Law”, Eur. J. Int’l L., vol. 19,
20084, pp. 799-839.
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Internet que comportasen cuestiones de DIPr eran los casos de difamacion y los
casos relacionados con la violacién de los derechos de propiedad intelectual®. Y
esto se aproxima bastante al estado actual de las cosas, al menos en el ambito de
las obligaciones extracontractuales. Tal y como sugieren casos recientes, los
derechos de autor y los derechos conexos cada vez se vulneran mas en Internet,
de forma que se precisa, inter allia, una evaluacion de las normas de competen-
cia judicial internacional aplicables en estos casos. Con ello no se quiere decir
que otras cuestiones de DIPr en los casos de Internet, tales como las relacionadas
con la violacion de los derechos de la personalidad, o la infraccion de marcas’,
no necesiten ser revisadas. Centrarse en los casos relacionados con la violacion
de los derechos de autor y los derechos conexos no se debe sino a la evolucion
en esta materia de la jurisprudencia del TJUE en el ultimo afio. Los criterios y
argumentos que el TJUE maneja en sus sentencias deben ser evaluados desde la
perspectiva tanto de la normativa de propiedad intelectual como del DIPr. Este
trabajo tiene por objeto realizar dicho andlisis y ofrecer conclusiones sobre la
idoneidad de la solucion del TJUE en cada caso en concreto.

I1. Nociones generales sobre la jurisprudencia del TJUE relativa a la com-
petencia en materia de ilicitos

La cuestion de la competencia en materia civil y mercantil esta regulada por el
Reglamento (CE) n° 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre competencia
judicial, reconocimiento y ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil (RR I)®, que, el 10 enero 2015 sera sustituido por el Reglamento
(UE) n°1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2012 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecucion de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo RB I bis)’. Como excep-
cion al principio fundamental enunciado en el art. 2.1° RB 1, que atribuye com-
petencia a los organos jurisdiccionales del EM en cuyo territorio esté domicilia-
do el demandado, el capitulo II, seccion 2, de dicho Reglamento establece foros
de competencias especiales, entre los que figura el previsto en el art. 5.3° RB 1
(vid., en el RB I bis, los arts. 4.1° y 7.2°, respectivamente)®. De acuerdo con esta
disposicion, una persona domiciliada en un EM podra ser demandada en otro
EM, en materia de responsabilidad delictual o cuasidelictual, ante el tribunal

* P.P. Swire, “Elephants and Mice Revisited: Law and Choice of Law on the Internet”, University of
Pennsylvania L. Rev., vol.153, 2005, pp. 1975-2001, esp. p. 1999.

5 1 g .

Vid. infra ap. 111.1.

®DOL 12,16.1.2001; DO L 363, 20.12.2006; DO L 304, 14.11.2008.

"DO. L 351,20.12.2012.

¥ Para mayor simplicidad, en las siguientes paginas se hara referencia tnicamente al art. 5.3° RB I,
que es el que actualmente se encuentra en vigor.
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“del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dafioso”.
Puesto que la competencia de los organos jurisdiccionales del lugar donde se
hubiere producido o pudiere producirse el hecho dafioso es una regla de compe-
tencia especial, debe interpretarse de modo estricto, sin que quepa una interpre-
tacion que vaya mas alla de los supuestos explicitamente contemplados en el
Reglamento. A este respecto, segun reiterada jurisprudencia, la regla de compe-
tencia establecida en el art. 5.3° RB I se basa en la existencia de una conexion
particularmente estrecha entre la controversia y el drgano jurisdiccional del lugar
en que se ha producido o puede producirse el hecho dafioso, que justifica la atri-
bucion de competencia a dicho 6rgano jurisdiccional por razones de buena ad-
ministracion de la justicia y de una sustanciacion adecuada del proceso.

Dicho esto, en el asunto Minas de Potasa el TIUE declardé que la expresion
“lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dafioso” (locus
delicti commissi) que figura en el art. 5.3° RB I se refiere tanto al lugar de la
materializacion del dafio (locus damni) como al lugar del hecho causal que origind
ese dafno (locus actus), de modo que la accion puede ejercitarse, a eleccion del
demandante, ante los tribunales de cualquiera de esos dos lugares’. Un ilicito en el
que ambos lugares estan separados es un ilicito a distancia (Distanzdelikt). En
cuanto a la competencia basada en el locus actus, el TIUE dictamind en Meltzer
que tal competencia no puede establecerse sobre la base del lugar del hecho
causante (locus actus) con respecto a uno de los supuestos autores de los dafios
que no ha actuado dentro de la jurisdiccion del tribunal que conoce'®. No es del
todo claro si la referencia al locus actus implica el lugar donde el infractor ha
actuado fisicamente'' o el lugar en que esté establecido el infractor'?, pero esta
ultima interpretacion parece prevalecer cuando el ilicito se relaciona con la
actividad profesional.

En cuanto a la competencia basada en locus damni, el TJUE ha aclarado,
ademas, que este Ultimo lugar sélo puede corresponderse con el lugar donde se
produjo el dafio directo (locus damni directi), y no las consecuencias indirectas del
hecho dafioso'. En las situaciones de violacién de los derechos de la personalidad

? STICE 30 noviembre 1976, as. C-21/76: Handelskewekery GJ Bier et Fondation Reinwater c. Mi-
nes de Potase d’Alsace, Rec. 1976, 1735 (en adelante, asunto Minas de Potasa).

" STICE 16 mayo 2013, as. C=228/11, Melzer v MF Global UK Ltd, ap. 41.

"' Vid. as. Minas de Potasa, aps. 20 y 21.

2 Vid, as. Shevill, citado infira, ap. 24; STICE 5 febrero 2004, as. C—18/02: Danmarks Rederiforen-
ing, acting on behalf of DFDS Torline A/S v LO Landsorganisationen i Sverige, acting on behalf of
SEKO Sjifolk Facket for Service och Kommunikation, Rec. 2004, 1-01417, ap. 37, y el as. Winterstei-
ger, al que se hace referencia infra.

13 STICE de 19 septiembre 1995, as. C-364/93, Antonio Marinari v Lloyds Bank Plc and Zubaidi
Trading Company, Rec. 1995 1-02719 (en adelante, Asunto Marinari); STICE de 11 de enero de 1990,
C-220/88, Dumez France SA and Tracoba SARL v Hessische Landesbank and Others, Rec 1990 1-
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por medio de publicaciones y en las que el dafio se produce en multiples EM, co-
como en Shevill, la expresion “lugar donde se hubiere producido o pudiere
producirse” significa tanto “el lugar donde se origina el dafio”, es decir, el lugar
donde reside el editor, en cuyo caso la competencia abarca los dafios y perjuicios
por la totalidad del dafio causado por la violacion; como “el lugar donde surge el
dafio”, es decir, en cualquier EM en el que la publicacion haya sido difundida y la
victima alegue haber sufrido un perjuicio a su reputaciéon, en cuyo caso la
competencia se limita a los dafios que pudieran haberse causado en ese EM en
particular'®. A los efectos de violacién on line de los derechos de la personalidad,
que ocurre en eDate Advertising, el TJUE considerd que la regla Shevill debia ser
adaptada para que una victima pueda interponer una demanda en un unico foro
respecto a todos los dafios causados, segtn el lugar donde se haya causado el dafio
en la UE, y que ese foro es el lugar donde una persona tiene el “centro de sus
intereses”. El concepto de centro de intereses se corresponde en general con la
residencia habitual de la persona, pero también puede estar ubicado en un EM
distinto, si factores tales como la actividad profesional, apuntan a la existencia de
una relacion especialmente estrecha con ese EM .

Por el momento resulta indiscutido que el art. 5.3° RB I cubre los casos de
infraccion de derechos de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de
autor y los derechos conexos. A juzgar por el numero de peticiones de decision
prejudicial de los ultimos afios, la aplicacion del art. 5.3° en casos de infraccion
de la propiedad intelectual parece ser una preocupacion creciente entre los jueces
nacionales. Y mas aun cuando estos casos estan relacionados con Internet. Asi,
en Wintersteiger'®, el TIUE tuvo la oportunidad de declarar que es preciso dife-
renciar entre los derechos de la personalidad y los derechos de propiedad intelec-
tual debido a la territorialidad de los segundos. Una accion relativa a la violacion
de una marca registrada en un EM, causada por la utilizacion, por un anunciante,
de una palabra clave idéntica a la marca en un sitio web de motores de blisqueda
que opera bajo un dominio de primer nivel correspondiente a otro EM, se podra

00049; y STJCE 10 junio 2004, as. C—168/02: Rudolf Kronhofer v Mariane Maier, Christian Moller,
Wirich Hofius, Zeki Karan, Rec. 2004 1-06009.

4 STICE 7 de marzo de 1995, as. C—68/03: Fiona Shevill Ixora Trading Inc; Chequepoint SARL,
Che?uepoint International Ld. C Press Alliance SA, Rec. 1-0415 (en lo sucesivo, Asunto Shevill).

"> STJ (Gran Sala) 25 octubre 2011, Asuntos acumulados C—509/09 y 161/10, eDate Advertising
GMBH y X'y Olivier Martinez, Robert Martinez y MGN Limited, Rec., 2011, 1-10269. Vid. el comenta-
rio de C. Heinze, “Surf Global, sue local! Der europiische Kliagergerichtsstand bei. Persénlichkeitsre-
chtsverletzungen im Internet”, Europdische Zeitschrifi fiir Wirtschafisrecht, 2011-24, pp. 947-951.

16 yid STJUE 19 abril 2012, as. C-523/10, Wintersteiger AG v Products 4U Sondermaschinenbau
GmbH (atin no publicada en Rec., disponible en www.curia.eu). Vid. el comentario de P. Picht, “Von
eDate zu Wintersteiger — Die Ausformung des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO fiir Internetdelikte durch die
Rechtsprechung des EuGH”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, 2013—
1, pp. 19-27.
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interponer ante cualquiera de los tribunales de los EM en los que esté registrada
la marca, siendo el locus damni, o ante los tribunales del EM del lugar de esta-
blecimiento del anunciante, siendo el locus actus.

III. Jurisprudencia reciente del TJUE sobre el foro especial en supuestos de
infraccion a través de Internet de derechos de autor y derechos conexos

Como se indicd anteriormente, hay varias sentencias recientes del TIUE que
se ocupan de la determinacion de la competencia en casos de violacidn a través
de Internet de derechos de autor y derechos conexos. Se presentan a continua-
cion, para servir como base para el analisis de sus caracteristicas principales.

1. Asunto Pinckney

En el asunto decidido por Sentencia de 3 octubre 2013"7, al TJUE se le habia
consultado sobre la interpretacion del foro del art. 5.3° RB I, por un tribunal
francés que dudaba si resultaba competente para conocer del recurso interpuesto
por el Sr. Pinckney, residente en Francia, en contra de Mediatech, una empresa
establecida en Austria. El procedimiento se referia a una reclamacién por los
dafios y perjuicios resultantes de la infraccion del derecho de autor del Sr.
Pinckney (sobre letras y musica) y del derecho del artista intérprete o ejecutante de
canciones grabadas por el grupo Aubrey Small en un disco de vinilo. Esas
canciones fueron reproducidas sin su autorizacion en un CD grabado en Austria
por Mediatech y comercializado por las sociedades del Reino Unido Crusoe y
Elegia, a través de diversos sitios de Internet, que eran accesibles desde su
residencia en Toulouse. Mediatech impugnd sin éxito la competencia del tribunal
francés, que se consider6 competente con base en que el Sr. Pinckney habia sido
capaz de comprar la grabacion en cuestion desde su residencia en Francia, a través
de un sitio de Internet accesible al publico francés. La excepcion fue de nuevo
ejercitada en la segunda instancia, donde Mediatech argumentd que los CDs se
habian grabado en Austria, donde esta situada su sede, a peticion de una empresa
del Reino Unido que los comercializa a través de un sitio de Internet. Por lo tanto,
afirmo, los tUnicos tribunales competentes eran los tribunales del lugar de
domicilio del demandado, que esta en Austria, o los tribunales del lugar donde se
produjo el dafio, que es el lugar donde se cometio la presunta infraccidn, el Reino
Unido. El tribunal de apelacion francés sostuvo que los tribunales franceses no
eran competentes porque el demandado estaba domiciliado en Austria y el lugar
donde se produjo el dafio no podia estar situado en Francia; y que no habia

7 STIUE 3 octubre 2013, as. C—170/12: Peter Pinckney v KDG Mediatech AG (atin no publicada en
Rec., disponible en www.curia.eu).
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necesidad de examinar la responsabilidad de Mediatech, en ausencia de cualquier
acuerdo entre éste y Crusoe o Elegy. El Sr. Pinckney interpuso recurso de casacion
contra dicha sentencia y la Cour de Cassation planted las siguientes cuestiones al
TIUE:

1) (El art. 5, punto 3, del [Reglamento] debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se
alegue una vulneracion de los derechos patrimoniales de autor cometida mediante el contenido
ofrecido en linea en un sitio de Internet,

— la persona que se considera lesionada puede ejercitar una accion de responsabilidad ante los tri-
bunales de cada Estado miembro en cuyo territorio sea o haya sido accesible el contenido ofrecido en
linea en Internet, para obtener reparacion Unicamente del dafio causado en el territorio del Estado
miembro del 6rgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado dicha accion,

— es preciso, ademas, que esos contenidos estén o hayan estado destinados al publico situado en el
territorio de dicho Estado miembro, o que se ponga de manifiesto otro punto de conexion?

2) (Debe darse la misma respuesta cuando la presunta vulneracion de los derechos patrimoniales
de autor no resulta de la oferta en linea de un contenido desmaterializado, sino, como en el caso de
autos, de la oferta en linea de un soporte material que reproduce dicho contenido?

Estas preguntas, tal y como son reformuladas por el TJUE, lo que pretenden
que se dilucide, esencialmente, es si el art. 5.3° RB I debe interpretarse en el
sentido de que, en caso de que se alegue una vulneracion de los derechos
patrimoniales de autor garantizados por el EM del 6rgano jurisdiccional ante el
que se haya presentado la demanda, éste es competente para conocer de una
accion de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad
domiciliada en otro EM y que ha reproducido en €l dicha obra en un soporte
material que, a continuacion, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un
tercer EM a través de un sitio de Internet accesible también desde la
circunscripcion territorial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda.
En definitiva, lo que se plantea es la cuestion de si el 6rgano jurisdiccional
francés tiene competencia sobre la base de que es el tribunal del lugar del locus
damni, esto es, del criterio de la materializacion del dafio alegado.

En su razonamiento, el TJUE reiter6 que para identificar el lugar donde se
produjo el dafio supuestamente causado a través de Internet, es preciso diferen-
ciar entre las infracciones de derechos de la personalidad y la vulneracion de los
derechos de propiedad intelectual e industrial'®. Pero el TJUE no se detuvo alli;
traz6 otra distincion entre los derechos registrados, como las marcas, por un
lado, y los derechos de autor, por otro. En opinién del TJUE, esta distincidon se
debe al hecho de que “los derechos de autor deben ser protegidos de forma au-
tomatica, en particular, en virtud de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 22 mayo 2001 relativa a la armonizacién de determi-
nados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de au-

8 Vid. as. Pinckney, ap. 37; as. Wintersteiger, aps. 25y 28.
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tor en la sociedad de la informacion (en adelante Directiva Infosoc)" en todos
los EM, para que puedan ser objeto de infraccion en cada uno de acuerdo con el
Derecho sustantivo aplicable®. En base a esto y haciendo referencia de nuevo a
su fallo en Wintersteiger*', el TJUE concluye que

“... las cuestiones de, por una parte, en qué condiciones puede considerarse vulnerado un derecho
protegido en el Estado miembro del 6rgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la accién y,
por otra, si dicha vulneracién es imputable al demandado, corresponden al examen de fondo del
érgano jurisdiccional competente’™.

El TJUE anade, ademas que, en lo que respecta a la supuesta violacion del derecho
patrimonial de autor, la competencia para conocer de una accion en materia
delictual o cuasidelictual ya estd establecida en favor del 6rgano jurisdiccional
ante el que se ha presentado la demanda cuando el EM en cuyo territorio se
encuentra dicho organo jurisdiccional protege los derechos patrimoniales que
invoca el demandante y el dafio alegado puede materializarse en la circunscripcion
territorial del tribunal ante el que se ejercite la accion derecho de autor (y el
derecho de intérprete)”. El TJUE considera que surge tal riesgo, en particular,
cuando cabe la posibilidad de obtener una reproduccion (o ejecucion) de la obra a
la que estan vinculados los derechos que invoca el demandante en un sitio de
Internet accesible desde la circunscripcion territorial del tribunal ante el que se ha
presentado la demanda®. Por tltimo, la parte dispositiva de la sentencia establece
que

“El art. 5.3° Reglamento (CE) n°44/2001 del Consejo, de 22 diciembre 2000, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que se alegue una vulneracion de los
derechos patrimoniales de autor presentado la demanda, éste es competente para conocer de una
accion de responsabilidad ejercitada por el autor de una obra contra una sociedad domiciliada en otro
Estado miembro y que ha reproducido en éste la referida obra en un soporte material que, a
continuacion, ha sido vendido por sociedades domiciliadas en un tercer Estado miembro a través de
un sitio de Internet accesible también desde la circunscripcion territorial del tribunal ante el que se ha
presentado la demanda. Dicho drgano jurisdiccional Gnicamente es competente para conocer del
dafio causado en el territorio del Estado miembro al que pertenece”, garantizados por el Estado
miembro del érgano jurisdiccional ante el que se haya.

2. Asunto Hi Hotel

DO L 167 de 22.6.2001.

2 Vid. as. Pinckney, ap. 39.

2V Vid. as. Wintersteiger, ap. 26.
2 Vid. as. Pinckney, ap. 40.

2 Ibid., ap. 43.

2* Ibid. ap. 44.
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En su Sentencia de 3 abril 2014%, recaida en el asunto Hi Hotel, el TJUE
reiterd la argumentacion que habia desarrollado anteriormente en Pinckney.
Este caso fue resultado del procedimiento judicial entre Hi Hotel HCF SARL,
con domicilio en Niza (Francia), y el Sr. Spoering, un fotdgrafo residente en
Colonia (Alemania). Por encargo de Hi Hotel, el Sr. Spoering tomo 25
diapositivas de vistas interiores de varias habitaciones del hotel, y concedio a
Hi Hotel el derecho de utilizar las fotografias en folletos publicitarios y en su
sitio web, pero no se establecio ningin acuerdo escrito sobre los derechos de
uso. Hi Hotel pagd la factura de las fotografias, que ascendia a 2.500 euros y
contenia la mencidn “include the rights — only for the Hotel Hi”. Mas tarde, el
Sr. Spoering encontrdé un libro, Innenarchitektur weltweit (Arquitectura de
Interiores en el mundo), publicado por Phaidon—Verlag, sociedad establecida
en Berlin (Alemania), que contenia reproducciones de nueve de las fotografias
en cuestion. El Sr. Spoering consideré que Hi Hotel habia infringido su
derecho de autor sobre las fotografias al transmitirlas a Phaidon—Verlag, por lo
que present6 una demanda ante un tribunal de Colonia. En particular, pretendia
que se condenase al demandado acesar en la reproduccion, difusion y
exposicion de las fotografias en territorio aleman, por si misma o por medio de
terceros, sin su consentimiento previo, y a indemnizar por todos los dafios
resultantes de la conducta de Hi Hotel. La impugnacion de la competencia que
realizd el hotel no tuvo éxito ni en la primera ni en la segunda instancia, pero
el Bundesgerichtshof duda en lo que respecta a la posibilidad de determinar la
competencia internacional de los tribunales alemanes sobre la base del art. 5.3°
RB 1. Hi Hotel afirm6é que Phaidon—Verlag también disponia de un
establecimiento en Paris (Francia) y que, a su entender, el director de Hi Hotel
podia ceder las fotografias controvertidas a dicha editorial. Hi Hotel manifesto
que desconocia si dicha editorial habia cedido posteriormente las fotografias a
su sociedad hermana alemana. Como ninguno de estos extremos fue
contradicho por el Sr. Spoering, el Bundesgerichtshof sefiala que la
competencia internacional en el asunto debia ser examinada sobre la base de la
suposicion de que Phaidon—Verlag de Berlin difundié en Alemania las
fotografias controvertidas vulnerando asi el derecho de autor y que Hi Hotel
contribuy6 a dicha infraccion al ceder las referidas fotografias a la editorial
Phaidon de Paris.

En consecuencia, el Bundesgerichtshof plantea la siguiente cuestion:

(Debe interpretarse el articulo 5, punto 3, del Reglamento [...] n® 44/2001 en el sentido de que el
hecho dafioso se ha producido en un Estado miembro (Estado miembro A), cuando el acto ilicito

25 STJ 3 abril 2014, as. C 387/12, Hi Hotel HCF SARL v Uwe Spoering (atn no publicada en Rec.,
disponible en www.curia.eu).
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objeto del procedimiento o en el que se basa la demanda se ha cometido en otro Estado miembro (Es-
tado miembro B) y consiste en la participacion en un acto ilicito (acto principal) cometido en el pri-
mer Estado miembro (Estado miembro A)?”.

La cuestion, tal y como se reformula por el TJUE, pregunta si el art. 5.3° RB I
debe interpretarse en el sentido de que, en caso de pluralidad de presuntos
autores del dafio alegado a los derechos patrimoniales de autor protegidos en el
EM del 6rgano jurisdiccional que conoce del asunto, esta disposicién permite
asumir la competencia en relacion con uno de los autores que no actud en la
circunscripcion territorial de ese 6rgano jurisdiccional.

Distinguiendo este caso de Meltzer, ya que el foro de competencia probable-
mente sea el locus damni, antes que el locus actus, el TIUE vio la oportunidad
de ampliar los argumentos que habia avanzado en Pinckney. Basandose en el
hecho de que el Sr. Spoering estaba alegando una violacion de varios derechos
de autor, incluidos los derechos de reproduccion, difusion y exposicion de las
fotografias en cuestion, que estan protegidos en Alemania de conformidad con la
Directiva InfoScoc, el TIUE concluyo que el dafio podia ocurrir en Alemania
debido a la posibilidad de adquirir una reproduccion de la obra con derechos de
autor en cuestion en una libreria ubicada en este Estado; y que la reproduccion y
distribucién de las fotografias fue una consecuencia de la entrega de las fotogra-
fias en cuestion de Phaidon—Verlag de Paris, por lo que existia una relacion de
causalidad entre el actus en Paris y posible damnum en Alemania®.

El TJUE finalmente declara:

El art. 5.3° Reglamento (CE) n © 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, cuando hay varios supuestos autores de los
dafios supuestamente causados a los derechos de autor protegidos en el Estado miembro del
organo jurisdiccional que conoce del asunto, dicha disposiciéon no permite competencia para
establecer, a partir del hecho causante del dafio, de un tribunal en cuya jurisdiccion el supuesto
perpetrador que estd siendo demandado no actud, pero no permita que la jurisdiccion de ese
tribunal que se establezca sobre la base del lugar donde se produce el daifio alegado, a condicion
de que se puede producir el dafio dentro de la jurisdiccion del tribunal que conoce del asunto. Si
ese es el caso, el tribunal tendra competencia unicamente para pronunciarse sobre los dafios
causados en el territorio del Estado miembro al que pertenece.

IV. Cuestiones especificas

De la anterior jurisprudencia del TJUE, interesa traer al primer plano al menos
dos cuestiones, merecedoras de un analisis mas profundo. Una de ellas es la
aplicacion del principio de territorialidad de los derechos de propiedad intelec-

%8 Vid. as. Hi Hotel, aps. 36 y 37.
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tual, incluyendo el derecho de autor y los derechos conexos, especialmente a
efectos de determinar la competencia. La otra es el dilema de si la mera accesi-
bilidad de un contenido subido a Internet, que estd protegido por derechos de
autor o derechos conexos, constituye base suficiente para establecer la compe-
tencia internacional en caso de violacion; o, si, por el contrario, resulta necesario
un elemento mas cualificado, tal y como un direccionamiento a los usuarios en
un pais especifico.

1. Principio de territorialidad e interpretacion del lugar del “hecho darioso™

El principio de territorialidad probablemente sea el término méas mencionado
en todo debate sobre cuestiones de DIPr relativas a la propiedad intelectual. Es
importante destacar, en primer lugar, que el principio de territorialidad en rela-
cion con los derechos de propiedad intelectual puede entenderse de diferentes
maneras. Ulmer intenta captar la esencia de este principio afirmando que com-
porta que un derecho de propiedad intelectual produzca efectos solo en el territo-
rio del Estado que ha reconocido el derecho®’. Analizando el mismo principio,
Cornish, Llevelyn y Aplin mencionan cuatro posibles significados del principio
de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual. Uno de interés en el
contexto de este trabajo es el segundo significado™: “El derecho s6lo afecta a las
actividades llevadas a cabo por otro dentro del territorio geografico para el que
se haya concedido. Esta zona se suele definir por las fronteras del Estado de que
se trate”®. Por ejemplo, una persona que se estd produciendo un bien en un pais
¢ importandolo y vendiéndolo en otro, si ese bien esta protegido por un derecho

1B, Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Deventer, Kluwer, 1978, p. 9.

2 W. R. Cornish, D. Llevelyn y T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks
and Allied Rights, London, Sweet & Maxwell, 2013, pp. 27-28. Vid. también C. Wadlow, Enforcement
of Intellectual Property in European and International Law, London, Sweet & Maxwell, 1998, p. 9; B.
Ubertazzi, Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property, Tubinga, Mohr Siebeck, 2012, pp. 137 ss.

% Los otros significados, como el de que los derechos pueden hacerse valer en los tribunales del pais
para el que se conceden, se han superado en gran medida por la introduccion de la posibilidad de que el
tribunal de un pais pueda conocer de una accion relativa a un derecho de propiedad intelectual protegido
en el extranjero. Esto es posible en los Estados miembros de la UE con base en el art. 2 RB I1. El princi-
pio de territorialidad sigue estando muy arraigado en lo que respecta a las cuestiones de la existencia y
validez de los derechos de propiedad intelectual registrados. Vid. STJUE 13 julio 2006, as. C—4/03,
Gesellschaft fiir Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (GAT
v Luk), Rec. 2006 1-06509 (en adelante, Asunto GAT ¢ Luk). Vid. los comentarios de A. Kur, “A Fare-
well to Cross—Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and
Goldenberg”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 37, 20064, pp.
844-855; K. Szychowska, “Quelques observations sous les arréts de la Cour de justice dans les affaires
C—4/03 GAT et C-539/3 Roche”, Rev. dr. comm. belge, 20075, pp. 498-506; y P. Torremans, “The
Widening Reach of Exclusive Jurisdiction: Where Can You Litigate [P Rights after GAT?”, en A. Nuyts
(ed.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Alphen aan den
Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 61-77.
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de propiedad intelectual en uno de los paises, pero no en el otro, no puede ser
considerado responsable de los actos realizados en el pais en el que ese derecho
no es protegido. Este principio ha sido reconocido en el Derecho internacional,
como el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisti-
cas y el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, asi
como en instrumentos de la UE, tales como el Reglamento (CE) n° 864/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 julio 2007 sobre la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales (RR II)*’. Al parecer, este principio se relaciona
esencialmente con los aspectos sustantivos de los derechos de propiedad
intelectual. Pero, ;qué efecto tiene, si los hubiere, sobre la competencia
internacional?

A) Unitarios frente dualistas

La cuestion crucial en relacion con la aplicacion del foro especial previsto en
el art. 5.3° RB I a los casos de infraccion de la propiedad intelectual se refiere a
la interpretacion de la nocion “lugar donde se hubiere producido o pudiere
producirse el hecho dafioso” (locus delicti commissi), asi como de sus nociones
subordinadas “el lugar donde se produjo el dafio” (locus actus) y “el lugar del
hecho generador del dafio” (locus damni). Los académicos y profesionales que
han analizado la aplicacién de estas nociones tienen visiones diametralmente
opuestas.

Una corriente doctrinal, a la que cabria llamar de los unitarios’', entiende que
la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual impide que el

**DO L 199 de 31.7.2007.

S yid, v, gr., T. Bettinger y D. Thumm, “Territoriales Markenrecht im Global Village — Uberlegung-
en zu internationaler Tatortzustdndigkeit, Kollisionsrecht und materiellem Recht bei Kennzeichenkon-
flikten im Internet”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, vol. 48, 1999—
8/9, pp. 659-681, esp. p. 663; R. Hausmann, “Infringements of industrial property rights in European
international private law and procedural law”, European Legal Forum, 2003-5/6, pp. 277-286; E.
Jooris, “Infringement of Foreign Copyright and the Jurisdiction of English Courts”, European Intellec-
tual Property Review, vol. 19, 1996-3, pp. 127-148, esp. pp. 139-140; E.—M. Kieninger, “Internationale
Zustiandigkeit bei der Verletzung ausldndischer Immaterialgiiterrechte: Common Law auf dem Priif-
stand des EuGVU — Zugleich Anmerkung zu Pearce v. Ove Arup Partnership Ltd. and others (Chancery
Division) und Coin Controls Ltd. v. Suzo International (UK) Ltd and others (Chancery Division)”,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, vol. 47, 19984, pp. 280-290, esp.
p- 282; A. Kur, “Teritorialitit versus Globalitit — Kennzeichenkonflikte im Internet”, Wettbewerb in
Recht und Praxis, 2000— 9, pp. 935-940, esp. p. 936; D. Stauder, “Die Anwendung des EWG-
Gerichtsstands— und Vollstreckungsiibereinkommens auf Klagen im gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, vol. 25, 197611,
pp. 465-477, esp. pp. 465-474; V. Tetzner, “Die Verfolgung der Verletzung auslandischer Patente vor
deutschen Gerichten unter Beriicksichtigung des EWG-Gerichtsstands— und Vollstreckungs—
Abkommens”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, vol. 25, 1976-12, pp. 669—672, esp. p.
669.
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lugar del hecho causal y el lugar de la consecuencia sean diferentes cuando exis-
existe una sola infraccion de tales derechos. Para que los lugares sean distintos,
como explica Kur, no puede haber una unica infraccion, sino dos infracciones
distintas, una en cada uno de los paises. Tal seria el resultado de la (muy)
especifica naturaleza de los derechos de propiedad intelectual como derechos
exclusivos, y, en particular, del contenido de tales derechos. A diferencia de los
derechos que se violan en el contexto de otros tipos de responsabilidad civil, los
derechos de propiedad intelectual pueden ser infringidos por cualquiera de los
actos reservados exclusivamente para el titular del derecho®”. En el caso del de-
recho de autor, éste abarca el derecho de reproduccion, el derecho de distribu-
cion, el derecho de comunicacion al publico, asi como el derecho, reconocido
mas recientemente, de puesta a disposicion del publico (a través de Internet). Por
lo tanto, si una persona reproduce sin permiso una obra literaria protegida o una
fotografia en un pais, y la vende en otro pais, habria dos violaciones: la del dere-
cho de reproduccién en un pais y la del derecho de distribucién en el otro pais.
Aunque los hechos se encuentren conectados, ya que para la distribucidn es pre-
cisa la previa reproduccion, en términos legales no se consideran causa y efecto
de un Unico acto de violacién. Por el contrario, estos dos actos se producen por
separado en cada pais en el que el derecho del autor de la obra esta protegido y
por lo tanto constituyen dos infracciones distintas, sujetas a las leyes de cada uno
de los respectivos paises™. Este punto puede ilustrarse comparando situaciones.
En un Distanzdelikt normal, v.gr., es imposible que un cazador, de pie a un lado
de la frontera, sea directamente responsable de herir de bala a alguien que se
encuentra al otro lado de la frontera, a menos que el cazador haya disparado la
bala con su fusil, o haya realizado algun otro tipo de accion que comporte que la
bala alcanzara a la persona herida. Pero es perfectamente viable que una persona
sea responsable de la distribucion ilegal de una obra por el derecho de autor en
un pais, incluso si esa misma persona no ha reproducido o participado en la re-
produccién de la obra en otro pais. De acuerdo con los unitarios, la caracteristica
descrita de los derechos de propiedad intelectual, que deriva del principio de terri-
torialidad, tiene un efecto sobre la interpretacion del art. 5.3° RB I, pues el “hecho
dafioso” no puede ocurrir en ningun otro lugar distinto al del EM en el que el dere-
cho esté protegido. En consecuencia, los tribunales de un EM pueden tener com-
petencia para decidir sobre la infraccion de un derecho de propiedad intelectual
por actos cometidos dentro del EM. Si el autor actu6 en varios EM, los tribunales

32 Cf A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zustindigkeit und
an-wendbares Recht”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil, (en prensa,
previsa publicacion en los n® 7-8, 2014). La autora quisiera agradecer al Profesor Kur la gentileza de
facilitarle el articulo antes de su publicacion, asi como sus valiosos comentarios a este trabajo a lo largo
de su elaboracion.

33 Las normas sobre aplicabilidad de la lex loci protectionis se encuentra contenida en el art. 8 RR I1.
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de cada uno de los EM tendran competencia sélo en lo referido a la violacion del
derecho protegido en su EM, y en relacion con los hechos cometidos en el territo-
rio de ese EM.

Los defensores del enfoque opuesto, que pueden ser llamados dualistas®, afir-
man que del principio de territorialidad no deriva necesariamente la interpreta-
cion unitaria. En esencia, creen que la teoria unitaria confunde los efectos del
principio de territorialidad en sede de conflicto de leyes, con sus efectos en el
ambito de la competencia judicial internacional. Parten de la premisa basica de
que la territorialidad no peligra por el hecho de que haya tribunales competentes
para conocer de infracciones de los derechos protegidos por leyes extranjeras.
Esto se debe a que la territorialidad, tal como se define en el comienzo de este
epigrafe, rige independientemente de que la cuestion la decida el tribunal del
foro o un tribunal extranjero, siempre y cuando se aplique la /ex loci protectionis
al fondo del asunto. Por otra parte, la dualidad de criterios de competencia que
establece el art. 5.3° RB I segun la practica del TJUE no puede ser objeto de
interpretaciones contradictorias sélo en lo que respecta a los derechos de
propiedad intelectual. De lo contrario, las dos opciones del demandante en estos
casos se verian mermadas e injustificadamente reducidas a un unico lugar del
evento causal, que suele coincidir con el domicilio del demandado. Al mismo
tiempo, el lugar del dafio parece estar estrechamente relacionado con la
infraccion objeto del litigio®. Ademas, los dualistas invocan las sentencias del
TJUE en que las que se afirma que la determinacién de la competencia al
amparo del art. 5.3° RB I es independiente de que la accion esté fundamentada o
existan dafios con arreglo a la ley aplicable®. Por consiguiente, el “hecho dafio-
so” puede entenderse de manera dual, de forma tal que quepa establecer la com-
petencia tanto en el lugar donde actud el infractor como en el lugar donde emer-
ge el dafio como consecuencia de su acto. Asi, Nuyts explica que el hecho cau-
sante se encuentra en el territorio desde el que se origina, es emitido o enviado el
material infractor, que coincide habitualmente con el lugar donde tiene su esta-
blecimiento el responsable. Ademas, en lo que respecta al derecho de autor,
afirma que ese evento causal se encuentra en el lugar “donde la obra se reprodu-

** W. Neuhaus, “Das Ubereinkommen iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entescheindungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988, sowiet hiervon Streiti-
gkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes betroffen sind”, Mitteilungen der deutschen Patentanwiilte,
vol. 87, 1996-9, pp. 257-269, esp. p. 261; A. Nuyts, “Suing at the Place of Infringement: The Applica-
tion of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matters and Internet Disputes”, en A. Nuyts (ed.), Inter-
national Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Alphen aan den Rijn, Wolters
Kluwer, 2008, pp. 105-130, esp. pp. 115 ss; R. Pansch, “The Proper Forum for Illicit Acts in cases of
Cross—Border Infringement of Proprietary Commercial Acts: Proposed Interpretations of Article 5, No.
3 of the Brussels Convention”, European Law Forum, 2000200, 15, pp. 353-362, esp. p. 355.

33 Cf A. Nuyts, loc. cit., pp. 116-117 y 127.

36 Ibéd., p. 122, invocando el as. Marinari, antes citado.
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ce”, por ejemplo, donde se copia un libro o se graba en un CD o DVD el conte-
nido protegido’”. En lo que respecta al locus damni, Nuyts indica que el dafio
directo, en los casos de infraccion de derechos de autor, es generalmente la pér-
dida economica sufrida por el titular del derecho en el lugar donde se comer-
cializa, se anuncia o se utiliza el material infractor, esto es, en el lugar donde
“las copias de la material infractor se venden o distribuyen al publico”.

B) Evaluacién de los argumentos del TJUE

De las sentencias recaidas en los asuntos Pinckney y Hi Hotel se desprende
que el enfoque dualista parece ser el preferido del TJUE para la interpretacion de
las normas de la UE. Independientemente de si la cuestion se refiere a una marca
registrada, a un derecho de autor o a un derecho conexo, el TJUE asume que no
hay ninguna razén de peso para interpretar el concepto de “hecho dafioso” de
manera unitaria. Varios son los argumentos esgrimidos por el TJUE, con la opi-
nion contraria del Abogado General Jédskinen en lo que respecta a algunos ex-
tremos.

Uno de los argumentos mas importantes es que la ley sustantiva no incide en
las cuestiones de competencia. Por ejemplo, el TIUE en Pinckney afirma:

“... en la fase de examen de la competencia de un tribunal para conocer de un dafio, la identificacion
del lugar de la materializacion del mismo en el sentido del arts. 5, punto 3, del Reglamento no puede
depender de criterios que son propios de dicho examen de fondo y que no figuran en la citada
disposicion. Esta prevé, en efecto, como tnica condicion el hecho de que se haya producido o pueda
producirse un dafio™®,

Y aunque no cabe duda de que las condiciones en que se protege el derecho de
autor y la responsabilidad del infractor son cuestiones de fondo que no se
deciden en la etapa de determinacion de la competencia®, no es menos cierto
que algunos aspectos del Derecho sustantivo se encuentran intrinsecamente
relacionados con la aplicacion del foro especial del art. 5.3° RB I. Precisamente
porque el foro especial del art. 5.3° RB I esta disefiado para una categoria
especifica de supuestos — los ilicitos—, utiliza los criterios que se corresponden
con los elementos de esos ilicitos: “lugar donde se produjo el hecho dafioso”,

“lugar del hecho generador del dafio” y “lugar donde se materializa el dafio™*.

37 Ibid., p. 120.

38 Vid. as. Pinckney, ap. 41.

3 Ibid., ap. 40.

40 Analogicamente, cabe indicar que también el art. 5.1° RB 1, al establecer el foro especial en mate-
ria contractual emplea el criterio del “lugar de cumplimiento de la obligacion que sirve de base a la
demanda”; y que es jurisprudencia asentada del TJUE que es el Derecho sustantivo el que debe resolver
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Ya en sus primeras sentencias, el TJUE se refirid a los elementos sustantivos
de los ilicitos en el marco de la interpretacion del art. 5.3° RB I*!. Y estas refe-
rencias se han mantenido en asuntos posteriores*’. Hace muy poco, y en relacion
con una cuestion similar a la de los derechos de autor y derechos conexos, el
TJUE ha confirmado que la cuestion de la localizacion de los actos de violacion
del derecho sui generis sobre una de base de datos “puede influir en la cuestion
de la competencia del 6rgano jurisdiccional remitente®. Asimismo, en Winters-
teiger, a efectos de interpretar el art. 5.3° RB I, el TIJUE invoco su propia inter-
pretacion de la Directiva relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
EM relativas a las marcas, en la que es el anunciante que elige una palabra clave
idéntica a la marca, y no el proveedor del servicio de referenciacion, quien lo
utiliza en el trafico econdmico™, para concluir que

“... el hecho generador de la eventual vulneracion del derecho de marca reside, pues, en la conducta
del anunciante que recurre al servicio de referenciacion para su propia comunicacion comercial™.

En sus conclusiones en el asunto Pinckney, el Abogado General fue atin mas
lejos, al afirmar:

la cuestion de si un tribunal es competente, o no, en aplicacion de esta norma: Vid. STJICE 6 octubre
1976, as. 12-76, Industrie Tessili Italiana Como v Dunlop AG, Rec. (espaiiol) 1976/00495.

' Vid. as. Minas de Potasa: “In favour of the place where the act was done (place of the act, Hand-
lungsort), it may be argued from the legal point of view that the concept of acting or of failing to act is
an essential ingredient of the tortious or delictual act, and the damage is only a mere consequence of the
performance or non—performance of the act. [...] The solution that adopts the place where the damage
occurred (place of the damage, Erfolgsort) refers to the last link in the chain of elements which as a
whole constitute a tortious or delictual act. From the legal point of view, the existence of a tortious or
delictual act requires not only the performance or non—performance of an action, but also the fact that
it gives rise to damage”. No existe traduccion oficial al espafiol de esta sentencia, salvo en una version
reducida (N. de la T.).

2 Vid., v.gr., as. Shevill, aps. 29 y 30: “En el caso de una difamacién internacional a través de la
prensa, el ataque de una publicacion difamatoria al honor, a la reputacion y a la consideracion de una
persona fisica o juridica se manifiesta en los lugares en que la publicacion ha sido difundida, cuando la
victima es alli conocida. De ello se desprende que los 6rganos jurisdiccionales de cada Estado contratan-
te en que se haya difundido la publicacion difamatoria y en que la victima alegue haber sufrido un ata-
que a su fama, son competentes para conocer de los dafios causados en dicho Estado a la reputacion de
la victima”.

4 STJUE 18 octubre 2012, as. C 173/11: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scot-
tish Football League and PA Sport UK Ltd v. Sportradar GmbH and Sportradar, ap. 30 (no publicado
aln en Rec., disponible en www.curia.eu).

* Vid. esta interpretacion en la STIUE 13 mayo 2014, asuntos acumulados C-236/08 a C—238/08:
Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v Viaticum
SA and Luteciel SARL and Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines
(CNRRH) SARL and Others, aps. 52 'y 58 (no publicado atin en Rec., disponible en www.curia.cu).

* As. Wintersteiger, ap. 35.
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“Considero que en la sentencia Football Dataco y otros..., se ha buscado cierta coherencia en la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se traduce en alinear los criterios de localizaciéon para
designar al 6rgano jurisdiccional competente con los establecidos para delimitar el &mbito territorial
de un régimen nacional de proteccion del derecho sui generissobre bases de datos™®.

Resulta evidente que en todas estas sentencias del TJUE, las referencias a la ley
sustantiva sirven de base para las conclusiones sobre las cuestiones de compe-
tencia. Esto de ninguna manera implica que en la etapa en la que se decide sobre
la competencia también se decida sobre el fondo; las conclusiones, de hecho
pueden diferir*’. Pero no cabe duda de que los conceptos de Derecho sustantivo
tienen que tomarse en cuenta en la interpretacion de los foros especiales.

La cuestion que sigue abierta es si se tendra en cuenta el concepto sustantivo,
tal como “hecho de violacion” a efectos de determinar el locus actus y el locus
damni en los casos de violacion de los derechos de propiedad intelectual, en
particular del derecho de autor y los derechos conexos. Kur argumenta que esto
seria lo apropiado, especialmente debido al hecho de que la nocion de “hecho de
violacién” también se utiliza en los foros de competencia judicial internacional
del Reglamento (CE) n © 207/2009, de 26 de febrero 2009, sobre la marca comu-
nitaria®®. Una explicacion mas detallada advierte que, en tanto lex specialis, el
Reglamento sobre la marca comunitaria toma en consideracion la naturaleza
especial del derecho de marca. Tal naturaleza también debe ser tenida en cuenta
por el TJUE en la interpretacion del art. 5.3° RB I, en aras de lograr la
coherencia precisa entre dos instrumentos reguladores de la competencia en los
casos de infraccion de marca en los tribunales de los EM de la UE®. Este argu-
mento choca con la opinidn de los dualistas sobre las diferentes interpretaciones
del art. 5.3° RB I en los diferentes tipos de ilicitos™. A pesar de que, como es
loégico, el TJUE desea preservar la coherencia de su jurisprudencia, las interpre-
taciones divergentes no estarian en absoluto en contradiccion con las sentencias
del TJUE hasta ahora. De hecho, el TJIUE admitio inicialmente en Minas de
Potasa que cabe la posibilidad de que la respuesta a la pregunta de cual es el
tribunal competente no sea la misma para todas las categorias de hechos ilicitos;
que tal respuesta podria depender de la naturaleza del dafio; y que, dado que el

4 Vid. Opinién del AG Jazskinen en el as. C 170/12: Peter Pinckney v KDG Mediatech AG, ap. 63.

T Vid, infra (4.2).

DO L 78 de 24.3.2009 (versién codificada). Vid. art. 97.5°.

* A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zustindigkeit und an—
wendbares Recht”, loc. cit., apartado 11.3.b).

3% A. Nuyts, loc. cit., p. 127. Habria cierta inconsistencia en el argumento de Nuyt, cuando afirma
que las demandas sujetas a la competencia del tribunal del “lugar donde se produce el hecho generador
del dafio” deben limitarse a las que estan relacionadas con el hecho causal localizado en el EM del foro y
con los dafilos que derivan de tal hecho (ibid., p. 129). Ello se aparta de la jurisprudencia del TJUE, que
no limita la competencia del tribunal “del lugar donde se produce el hecho generador del dafio”.
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caso en cuestion se referia a dafios causados por contaminacidn internacional, la
naturaleza del dafio exigia que la eleccién del foro se dejase al demandante’. Y,
en esta linea, el TJUE ha tratado de forma diversa casos, por ejemplo, de respon-
sabilidad en Derecho maritimo, violacion de los derechos de la personalidad,
infraccion de los derechos de propiedad intelectual, etc.”.

Por lo tanto, con base en la antes descrita aplicacidon de los conceptos de De-
recho sustantivo en la interpretacion de los foros de competencia, es concebible
que el art. 5.3° RB I sea objeto de una interpretacion especifica para los derechos
de propiedad intelectual. Sobre la base de su naturaleza especifica (la territoria-
lidad, en el sentido descrito en el inicio de este apartado), estos derechos son
especiales, toda vez que el ilicito relacionado con ellos (llamado violacion) se
limita al territorio del pais donde se protegen. Y cualquier otra (supuesta) viola-
cion en otro pais es una (supuesta) violacion de un derecho legalmente distinto
(a pesar de que puedan ser objetivamente idénticos), siempre que el derecho esté
protegido en el otro pais también. Por lo tanto, en caso de infraccidon de derechos
de propiedad intelectual el locus actus y el locus damni estan inevitablemente
situados en el territorio de un mismo pais y ambos estan contenidos la nocion de
“acto de violacion” (en el sentido del antes citado Reglamento de la marca co-
munitaria, por ejemplo).

Pero en este contexto no casan las sentencias de los dos asuntos antes men-
cionados, Pinckney y Hi Hotel. En Pinckney, los hechos del caso en el litigio
principal sefialan que la reclamacion no se referia al acto de reproduccion por
Mediatech, sino a los actos de distribucion posteriores de las dos empresas del
Reino Unido. Tal y como alegé el Gobierno de Austria, de la exposicion de los
hechos del litigio principal no se desprendia que Mediatech hubiese
organizado la distribucion de los CD por las referidas sociedades ni que tuviera
ningun tipo de vinculo con ellas®. Del mismo modo, los hechos en Hi Hotel
indican que, aunque se supone que varias personas provocaron el hecho dafioso

' Vid. as. Minas de Potasa: “[i]t may be that the answer to the question which court has jurisdiction
is not the same for all categories of wrongful acts. It may depend on the nature of the wrong. Since the
present case involves damage caused by international pollution, it may be that the nature of the wrong
requires that the choice of forum be lefi to the plaintiff”. El Tribunal contintia: “Should it be the case
that the Convention does not allow of this choice, the nature of the wrong, in cases of international
pollution, should sway the issue in favour of the jurisdiction of the court for the place where the damage
occurred. [...] In matters concerning the pollution of the environment, an act or omission can be de-
scribed as wrongful by reason of its harmful consequences rather than by reason of the nature of what is
done or not done in the first place. Such pollution can be due to a wrongful omission and, unlike the
damage, it may ofien be hard to attach such an omission to a particular locality in cases where some
distance intervenes between cause and effect. For this reason also, it would appear inexpedient to ex-
clude the jurisdiction of the court for the place where the damage occurred”.

32 Vid. as. Wintersteiger, aps. 24 y 25.

53 Vid. as. Pinckney, ap. 16.
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alegado, Hi Hotel fue el tinico demandado en el procedimiento principal, y
habia actuado sélo en Francia, y no en Alemania, sede del organo
jurisdiccional del foro®*. Segin estos hechos, los supuestos actos de violacién
cometidos por los demandados, a saber, la reproduccién y la entrega de
material protegido, se produjeron fuera del EM del tribunal cuya competencia
se cuestiona®. Sélo los actos de las demds personas, que no eran parte en estas
controversias, fueron presuntamente cometidos dentro de la jurisdiccion del
tribunal del foro. Sin embargo, con el propdsito de establecer el foro especial
del art. 5.3° RB 1, el TJUE parece considerar estos actos de violacion, consecutivos
y diferentes, como un solo acto de violacién. Como se explicd anteriormente, esto es
incompatible con la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual a la luz del
principio de territorialidad. Kur ha sido muy explicito a la hora de calificar esta
argumentacion como un error fundamental de comprension de las caracteristicas
estructurales de la proteccion de la propiedad intelectual, que la distinguen de otras
areas de la responsabilidad civil®®. Parece que, al menos en esta parte, la opinién
del Abogado General Jddskinen en el asunto Pinckney fue en el mismo sentido:

“En primer lugar, en mi opinién no cabe duda de que la copia en forma de CD de las obras de que
se trata, presuntamente realizada por Mediatech, esta comprendida en el derecho exclusivo de
reproduccion en el sentido del art. 2 Directiva 2001/29. A este respecto, procede sefialar que las
vulneraciones del derecho de reproduccion suelen tener un alcance estrictamente territorial. En el
presente asunto, en lo que respecta al prensado de los CD, dicho territorio es Austria. Aunque el autor
de la reproduccion no autorizada también comunicase o distribuyese los contenidos controvertidas al
extranjero, bien por si mismo, bien a través de un complice, la extraterritorialidad resultante seria
consecuencia de los posteriores actos de comunicacion o de distribucién y no del propio acto de

reproduccion™’.

Teniendo en cuenta el principio de territorialidad, esta opinidn aprecia
caracteristicas especificas inherentes a los derechos de propiedad intelectual. En
realidad, la decision sobre la competencia siempre se hace sobre la base de los

3 Vid. as. Hi Hotel, ap. 30.

55 El mismo tipo de cuestiones se suscitd en la STIUE de 3 junio 2012, as. C 360/12: Coty Germany
GmbH, formerly Coty Prestige Lancaster Group GmbH v First Note Perfumes NV, Rec. 2010 1-04965,
en la que el Tribunal interpretd que el art. 5.2° RB I significa que, en caso de que se alegue la violacion
de una marca comunitaria y de actos que violan la ley del EM del foro, esa disposicion atribuye compe-
tencia, no en calidad de lugar donde se genera el hecho causante el dafio, sino en calidad de lugar donde
emerge el dafio, para conocer de la accidon por dafios basada en la ley estatal contra uno de los presuntos
responsables, que esta establecido en otro EM y al que se responsabiliza de haber cometido el dafio en
este otro EM. Sin embargo, resulta dificil encontrar el vinculo entre lo que el TJUE entiende que es el
hecho dafioso (venta de perfume en Bélgica) y el daflo que alega que deriva de otro hecho (vulneracion
de la marca en Alemania), sin hacer referencia a la participacion de otro autor en este dafio (en el caso en
concreto, Stefan P. Warenhandel).

¢ A. Kur, “Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zustindigkeit und an—
wendbares Recht”, loc. cit., ap. 11.3.b).

37 Vid, Opinion del AG Jaiskinen en el as. Pinckney, ap. 25.
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hechos expuestos por las partes, y por tanto, si los hechos invocados por las par-
tes no indican que un acto de violacion por parte de la demandada fue o podria
ser cometido en el EM del foro, el tribunal no deberia declararse competente. Si
se invoca algin hecho de este tipo, el tribunal podra asumir competencia, aunque
posteriormente, decidiendo sobre el fondo, constate que no hubo violaciéon. Sin
embargo, en su decisidon en Pinckney, el TJUE construye su argumentacion sobre
una base completamente diferente, sin llegar a comprender plenamente los he-
chos del caso, y diferenciando entre los diferentes actos de violacion cometidos
por distintas partes, de los cuales algunos se realizaron sin la participacion de la
Internet y otros través de la red

El TIUE ha sefialado también que cabe distinguir entre los diferentes tipos de
derechos de propiedad intelectual, de forma que los derechos de autor y los de-
rechos conexos sean tratados de manera diferente de los derechos de marca®.
Esta distincion, sin embargo, seria inadecuada, ya que todo derecho de propie-
dad intelectual tiene la misma caracteristica especifica de ser territorial. Estos
derechos son igualmente territoriales, en el sentido descrito al comienzo de este
apartado, independientemente de que estén protegidos con base en un registro o
ex lege®. La explicacion del TIUE en Pinckney se basa en el hecho de que los
derechos de autor y los derechos conexos pueden ser vulnerados en cualquier
EM, porque estan protegidos de forma automatica en todos los EM sobre la base
de la Directiva Infosoc. Al comparar el resultado del razonamiento del TJUE en
Pinckney y en Wintersteiger, parece que, después de todo, no hay ninguna dife-
rencia en cuanto a los efectos de la territorialidad®, ya que el requisito de estar
inscrito en Wintersteiger se sustituye por el requisito de estar protegido en Pin-
ckney. Pero esto no cambia la falta de justificacion de las dos sentencias, pues su
interpretacion del locus damni 'y del locus actus no es compatible con el princi-
pio de territorialidad. Ademas, la interpretacion del TJUE coloca a las personas
que potencialmente puedan ser demandadas como infractoras en una posicion
dificil, ya que no pueden contar con la proteccion de los intereses que derivan
del principio de territorialidad. La interpretacion asumida por el TJUE no garan-
tiza la previsibilidad de los foros que cabe invocar contra los demandados®',
dado que podrian serlo en un pais en el que no han actuado en absoluto. Esta

8 Vid. as. Pinckney, ap. 38 ss.

%9 Existe, ciertamente, una diferencia entre los derechos registrados y los que no son objeto de regis-
tro, en relacion con las competencias exclusivas, referidas a cuestiones relativas a la validez y existencia
de estos derechos. Vid. la sentencia antes citada en el as. GAT v Luk.

8 Pero si parece que hay una diferencia entre ambas sentencias en relacion con los efectos sobre la
com})etencia, por el hecho de que la violacion se cometa en Internet. Vid. infra, apartado VI1.2.

8! La necesidad de que la competencia de los tribunales sea previsible y garantice la seguridad juridi-
ca se ha advertido en repetidas ocasiones en la jurisprudencia del TJUE relativa al RB 1. Vid., v.gr., el as.
Minas de Potasa, y el as. Wintersteiger, ap. 23.
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interpretacion también podria dar lugar al forum shopping y abre la puerta a
demandas sin conexion sustancial, especialmente en los casos de violacion co-
metidos a través de Internet, donde se multiplica el nimero de foros disponibles.

2. Accesibilidad o direccionamiento

Los problemas relacionados con la aplicacion del foro especial del art. 5.3°
RB I se intensifican aun mas cuando se emplea Internet para ofrecer contenidos
protegidos a los usuarios. Internet propicia que las ocasiones en las que las acti-
vidades de una persona que se encuentra en un pais comportan la violacion de
los derechos de propiedad intelectual protegidos en otro pais sean habituales®.
Ademas de la cuestion analizada anteriormente, relativa a la interpretacion del
principio de territorialidad en situaciones donde actos de violacién (consecuti-
vos, pero independientes) estan conectados de hecho con mas de un pais, hay un
problema adicional que deriva de la naturaleza ubicua de Internet, donde un solo
acto de violacidn puede estar conectado con varios paises. En concreto, el conte-
nido presuntamente infractor se suele introducir desde un lugar en un pais, o rara
vez en mas paises, todos ellos identificables y pertinentes en términos legales®,
lo que, con arreglo al art. 5.3° RB I se hace en atencion al lugar donde tiene su
establecimiento el responsable de la violacion®. Por otro lado, el mismo conte-
nido esta disponible en casi todos los paises del mundo. Y esto plantea proble-
mas particulares: ;qué efectos tienen estas circunstancias en la interpretacion del
foro de competencia especial en materia de ilicitos?

El dilema gira en torno a dos conceptos juridicos: la accesibilidad y el direc-
cionamiento. La adopcion del criterio de accesibilidad significa que el simple
hecho de que el contenido presuntamente infractor sea accesible en un determi-
nado pais produce consecuencias juridicas a efectos del DIPr. Por lo tanto, el
hecho de que el contenido infractor colocado en el Internet sea accesible en casi
todos los paises en el mundo implica que los tribunales de todos estos paises
tendrian competencia en relacion con esta infraccion. En el contexto del art. 5.3°

2PpA. de Miguel Asensio, Derecho privado de Internet, 4* ed., Cizur Menor, Thomson Reuters,
2011, p. 788.

% En ocasiones la situacion de la persona que introduce los contenidos puede no ser facilmente de-
terminable en la practica, habida cuenta de los medios técnicos existentes, que permiten ocultar, cubrir o
cambiar la localizacion geografica.

* Vid. supra el texto que acompaiian las notas 11y 12. En el as. Wintersteiger, aps. 36 y 37, el TJUE
explico que, en aras del objetivo de la previsibilidad, el lugar de establecimiento del servidor que aloja
los contenidos infractores, no puede considerarse el lugar donde se produce el hecho que origina el daflo,
habida cuenta de su ubicacion incierta. Sin embargo, como se trata de un lugar definido e identificable,
tanto para el demandante como para el demandado, y, por consiguiente, coadyuva a la practica de las
pruebas y al desarrollo del procedimiento, debe considerarse que el lugar donde se decide activar todo el
proceso es el establecimiento del anunciante.
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RB I, esto comporta que resultarian competentes todos los EM cuando la su-
puesta infraccion tiene lugar en Internet. Esta multiplicacion de los foros de
competencia se considera particularmente problematica, ya que conduciria a una
competencia universal, a menudo exorbitante, que favorece el forum shopping®.
También se ha afirmado que una interpretacion tan amplia del art. 5.3° RB I seria
contraria a los principios que regulan la competencia, establecidos por el
TJUE®; en particular, que no se compadeceria con una buena administracion de
la justicia, con la proximidad y la facilidad de obtencién de pruebas®’. Asimis-
mo, la previsibilidad de los tribunales ante los que el acusado podria ser deman-
dado®, analizada en el apartado anterior, se ignoraria por completo.

Por estas razones, se ha propuesto insertar una condicion limitante en la inter-
pretacion de la nocidn “lugar donde se produjo el dafio”, que garantice que sélo
los tribunales de los EM con los que existe una conexion sustancial y efectiva
sean competentes para decidir sobre un asunto. Este criterio cualitativo, que
puede ser denominado “direccionamiento” (fargeting), lo que implica es que
solo el tribunal del EM cuyos usuarios son objetivo (targef), o en otras palabras,
a cuyos usuarios se dirige el contenido, sean competentes, en virtud del art. 5.3°
RB I, como tribunales del lugar donde se produce el dafio. En palabras del
TJUE, la actividad de la pagina web debe revelar “la intencion por parte del
proveedor de servicios en Internet, de dirigirse a las personas en ese territorio”.
La condicion de direccionamiento, tal y como ha sido desarrollada por el TJUE,
se aplica independientemente del soporte material o inmaterial de la presunta
infraccion.

5 Cf P.R. Beaumont, en P.R. Beaumont y P.E. Leavy, Private International Law, 3* ed., Edinburgh,
Green/Thomson Reuters, 2011.

% Vid STICE 1 octubre 2002, as. C—167/00: Verein fiir Konsumenteninformation v Karl Heinz Hen-
kel, ap. 46, Rec. 2002, I-08111.

7M. Pazdan y M. Szpunar, “Cross—Border Litigation of Unfair Competition over the Internet”, en
A. Nuyts (ed.), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Alphen
aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2008, pp. 131-149, esp. p. 144.

68 Geist ha identificado cuatro factores que deben considerarse en el proceso de desarrollar un criterio
unico para el analisis de la competencia en Internet: previsibilidad, tendencia o sesgo hacia el analisis
basado en los efectos, quid pro quo competencial y neutralidad tecnologica. Cf. M. Geist, “Is there a
there there? Toward greater certainty for internet jurisdiction”, 2001, http://arxiv.org/ftp/cs/ pa-
pers/0109/0109012.pdf, p. 16. Advierte, ademas, sobre la importancia de tener presente que el analisis
del direccionamiento no se emplea para determinar competencias exclusivas, sino que simplemente
identifica si una jurisdiccion en particular puede describirse como jurisdiccion a la que se ha dirigido (la
actividad). El test no sirve para determinar cual es la jurisdiccion mas adecuada de las que superan el
umbral del direccionamiento: “I7 is important to also note that the targeting analysis will not determine
exclusive jurisdiction, but rather identify whether a particular jurisdiction can be appropriately descri-
bed as having been targeted. The test does not address which jurisdiction is the most appropriate as
between those jurisdictions that meet the targeting threshold’ (p. 41)
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El criterio de direccionamiento fue elaborado por el TJUE en el contexto del
Derecho sustantivo y en materia de competencia en litigios de consumo. En lo
que respecta al Derecho sustantivo, el TJUE se ha pronunciado sobre los crite-
rios para localizar la violacién de varios derechos de propiedad intelectual a
través de Internet, a efectos de delimitar el ambito territorial del derecho, en
relacion con la realidad del vinculo entre la supuesta infraccion de los derechos
de propiedad intelectual y el territorio en cuestion. En relacidon con la competen-
cia en litigios de consumo, el criterio de direccionamiento deriva de la redaccion
del art 15.°1.c) RB I, que exige que las actividades comerciales o profesionales
estan “dirigidas” al EM del domicilio del consumidor. Cabe preguntarse, pues, si
este criterio también es aplicable en el contexto del art. 5.3° RB I para los casos de
infraccion a través de Internet de los derechos de autor y los derechos conexos.

En el asunto Pinckney, el TIUE afirmé que cabia la posibilidad de que el he-
cho dafioso se produjese en el territorio del EM en el que era posible obtener
copias infractoras de obras de sitios Internet accesibles en ese territorio, y que
ello comportaba la competencia de los tribunales de ese EM. Esto se ha inter-
pretado como falta de necesidad de aplicar el criterio del direccionamiento, pues
la simple accesibilidad seria suficiente. Por lo tanto, los titulares de los derechos
de autor y derechos conexos podran demandar a los infractores ante los tribuna-
les del EM en el que el contenido infractor sea accesible, sin que sea preciso
mostrar que la actividad de ese sitio de Internet esta dirigida a los usuarios de
Internet de ese EM. De hecho, en contra de las conclusiones del Abogado Gene-
ral Jadskinen, el TJUE rechazd explicitamente la aplicacion por analogia del
criterio del direccionamiento de Pammer.

Por lo tanto, la accesibilidad sigue siendo el tnico criterio en base al cual se
puede establecer el foro especial para ilicitos. Sin embargo, parece que el criterio
de accesibilidad requiere accesibilidad efectiva. Esto es particularmente evidente
cuando se compara la forma en que se aplica el criterio de accesibilidad a la
violacion cometida al ofrecer, a través de Internet, el contenido infractor para el
uso en linea o el soporte material que contiene el contenido infractor. Sobre la
base de los hechos en Pinckney, el TIUE se pronuncio sobre esta ultima situa-
cion. En tal situacidn, el significado del criterio de accesibilidad es “la posibili-
dad de obtener, en un sitio de Internet accesible desde la circunscripcion territo-
rial del tribunal ante el que se ha presentado la demanda, una reproduccién de la
obra a la que estan vinculados los derechos que invoca el demandante” (ap. 44)
Esto se deriva de la propia naturaleza del objeto infractor que esta en forma ma-
terial. Por otro lado, en los casos en que la violacion se refiere a contenido que
se puede utilizar en linea, sin necesidad de obtener ninglin apoyo material, para-
fraseando al TJUE en Pinckney, el criterio de accesibilidad supondria “la posibi-
lidad de utilizar la obra a la que pertenecen los derechos invocados por el de-
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mandado en un sitio de Internet accesible dentro de la jurisdiccion del tribunal
que conoce del asunto”.

Tras este analisis, aun cabe preguntarse si la presencia del criterio de accesi-
bilidad y la ausencia del criterio del direccionamiento son perjudiciales para los
principios que regulan la competencia en la normativa de la UE. Pero parece que
no es el caso. Dado que el criterio de la accesibilidad se vincula a la competencia
del “lugar donde se ha producido el dafio”, habria una restriccién adicional im-
puesta por el TJUE en Shevill. La llamada teoria del mosaico limita la compe-
tencia del tribunal que conoce a la responsabilidad civil y los dafios sufridos en
el EM del locus damni. Por tanto, el criterio de la accesibilidad no puede ser
(mal) empleado por la parte actora para presentar una demanda por la totalidad
de los dafios y perjuicios derivados de una violacidén ante los tribunales de un
EM si en éste solo se han producido dafios de forma parcial, o incluso marginal.
Sobre la base del art. 5.3° RB I, tal accion solo podria presentarse ante los
tribunales del “lugar donde se produjo el hecho generador del dafio”, que a
menudo coincidird con el establecimiento del demandado. Por lo tanto, los
intereses de una buena administracion de la justicia no se pondrian en peligro
mas que en cualquier otro caso no relacionado con Internet.

El hecho de saber que una demanda en el EM donde se produjo el dafio de
forma marginal no permitird conocer sobre la totalidad de los dafios, sino unica-
mente en lo relativo a su parte respectiva, hace que el forum shopping no sea tan
atractivo para los demandantes. Del mismo modo, la sustanciacién adecuada del
proceso, asi como los intereses de la proximidad y la facilidad de obtencion de
pruebas seran totalmente atendidas, ya que los hechos y las cuestiones que se
relacionan con la parte respectiva de responsabilidad y los dafios son tomados en
cuenta por el drgano jurisdiccional competente, en el locus damni. En lo que
respecta a la previsibilidad, el criterio de accesibilidad podria resultar injustifi-
cable, ya que, basandose en el hecho de que una persona estd operando en un
sitio de Internet, puede encontrarse en el papel de la parte demandada en practi-
camente cualquier EM. Ciertamente, esta no es una posicion deseable para cual-
quier operador de un sitio de Internet o cualquier persona que acttie en el Inter-
net en general. Desde el punto de vista estrictamente juridico, sin embargo, no
hay nada que objetar al hecho de que, si una persona opera un sitio de Internet
que ofrece un soporte material con contenido infractor, o contenido intangible
para su uso en linea a los usuarios en todos los EM, pueda estar sujeta a una
accion por violacion en cualquiera de estos EM. Si, por ejemplo, la persona
desea limitar el numero de los foros potenciales, podria alcanzar ese resultado
limitando el alcance de su sitio de Internet. Esto podria hacerse a través de me-
dios técnicos o legales. Los medios técnicos incluirian el bloqueo del acceso al
sitio de Internet de todas las direcciones IP ubicadas en un determinado Estado
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miembro® o el bloqueo de la posibilidad de utilizar (a través de descargas, strea-
ming o de cualquier forma) los contenidos protegidos, mientras que los medios
legales incluyen la negativa a entregar el material que contiene el contenido
protegido a una direccion de uno o mas EM, etc. En consecuencia, el criterio de
la accesibilidad cumple con las exigencias de seguridad juridica y proporciona
un medio eficaz para realizar una evaluacion legal del riesgo.

Algunos de los medios anteriormente indicados para limitar el acceso al sitio
Internet muestran semejanzas con los factores especificos que se toman en
cuenta al evaluar si un sitio de Internet esta dirigido a un EM en particular. No
obstante, los criterios de accesibilidad y direccionamiento son de diferente natu-
raleza. El criterio de accesibilidad dispuesto por el TJUE en Pinckney implica
evaluar si los usuarios de un territorio especifico tienen acceso efectivo a la pagina
de Internet, pues la “posibilidad de obtener” (o “posibilidad de utilizar”) es
esencial en la evaluacion de la accesibilidad. Por su parte, el direccionamiento
comporta dilucidar, a la luz de las circunstancias pertinentes del caso, la intencidén
de la persona que opera un sitio de Internet de dirigirse los consumidores o
usuarios de un territorio especifico’’. Si se compara la aplicacién del test de direc-
cionamiento y el test de accesibilidad sobre los mismos hechos, el resultado reve-
laria claramente la diferencia. En Football Dataco, el TIUE concluye que, a fin de
localizar el lugar del acto de reutilizacion”' de la Sportradar en el Reino Unido, no
es suficiente con que un usuario de Internet en el Reino Unido reciba los datos
solicitados en su ordenador; tiene que haber pruebas adicionales de la intencion
por parte de Sportradar de dirigirse a los usuarios de Internet situados en el Reino
Unido, como por ejemplo, que los datos incluyan partidos de la liga inglesa’. Si
tal hecho se analizase bajo el test de accesibilidad adoptado en Pinckney para la
aplicacion del art. 5.3° RB 1, el resultado seria que los tribunales del Reino Unido
tendrian competencia, simplemente por el hecho de que los usuarios de Internet en

% Aunque hay que reconocer que esta no es siempre la mejor opcion, ya que podria crear problemas
en la operacion de la pagina y del servidor. Ademas, hay medios para ocultar la direccién IP original
desde la que se recibe la solicitud.

7 Entre los criterios que segun el asunto Pammer deben tenerse en cuenta, figuran i) la utilizacion de
una lengua o de una divisa distintas de la lengua o la divisa habitualmente empleadas en el Estado
miembro en el que esta establecido el vendedor, ii) la posibilidad de reservar y de confirmar la reserva
en esa otra lengua, iii) la mencion de niimeros de teléfono con indicacion de un prefijo internacional,
iv) la inclusion de los gastos en un servicio de remision a paginas web en Internet con el fin de facilitar
el acceso al sitio del vendedor o al de su intermediario a consumidores domiciliados en otros Estados
miembros, v) la utilizacion de un nombre de dominio de primer nivel distinto al del Estado miembro en
que esta establecido el vendedor y vi) la mencion de una clientela internacional formada por clientes
domiciliados en diferentes Estados miembros. Vid. Pammer, aps.75-76, 80-81 y 84.

" La reutilizacion es un derecho exclusivo de las bases de datos, conforme a la Directiva 96/9/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la proteccion legal de las bases de
datos, DO L 77 de 27.03.1996.

" Vid. as. Football Dataco, aps. 38 y 40.
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el Reino Unido tienen la posibilidad de utilizar los datos, independientemente de
la intencidn de la Sportradar. Esta comparacion indica que, si la sentencia Foot-
ball Dataco se considerase la base para decidir sobre la competencia’, estaria en
contradiccion con la sentencia Pinckney. Sin embargo, si se quiere entender solo
como una decision sobre la cuestion de fondo, tal contradiccion no existe.

Ya que las dos pruebas tienen diferentes resultados, queda por resolver la
cuestion de justificar la disparidad entre la localizacion del acto de violacion a
los efectos de las normas sustantivas y su localizacion a los efectos del foro es-
pecial. Como se indicé anteriormente, los conceptos del Derecho sustantivo y los
principios que subyacen a este son importantes cuando se trata de entender e
interpretar las nociones utilizadas por el foro especial del art. 5.3° RB I. Pero
dicho esto, no debe extrafar que haya una diferencia entre los dos, porque una
decision sobre el fondo y una decision sobre la competencia comportan, de
hecho, diferentes niveles legales de analisis de los mismos hechos. Y también
pueden tener diferentes resultados, pues de lo contrario no habria ninguna
diferencia entre ellos. El problema estd en la falta de coherencia entre las
sentencias del TJUE, y en concreto entre Football Dataco y Pinckney, si
Football Dataco se interpreta como determinante a efectos de la competencia.

La ocasion para que el TJUE resuelva algunos de los problemas pendientes ya
se ha materializado, merced a la cuestion planteada por peticion de decision
prejudicial por el Handelsgericht Wien de Austria en relacion con la interpreta-
cion del art. 5.3° RB 1. El Tribunal ha preguntado si, en una controversia relativa
a la infraccion de derechos conexos que se habria cometido al mantener una
fotografia accesible en un sitio web, cuando este sitio web estd operado bajo el
dominio de nivel superior de un EM distinto de aquel en el que esté domiciliado
el titular del derecho, hay competencia tnicamente (i) en el EM en el que esta
establecido el supuesto infractor; y (ii) en el/los EM al/a los que se dirige el sitio
de Internet, de acuerdo con su contenido.

V. Conclusion

En este articulo se ha tratado de arrojar algo de luz sobre las reglas de com-
petencia judicial internacional aplicables en los casos de violacion de los dere-
chos de autor y derechos conexos cometidas a través de Internet, desde el punto
de vista de la legislacion de la UE. Para ello, se ha examinado la disposicién mas
relevante del RB 1, esto es, el art. 5.3°, asi como la jurisprudencia del TJUE rela-
cionada con este precepto. Mientras que la aplicacion de las normas existentes a
las nuevas circunstancias debidas a la evolucion tecnologica, particularmente a

3 Vid. as. Football Dataco, ap.30; y Opinién del AG Jazskinen en el as. Pinckney, ap. 63.
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Internet, parece perfectamente adecuada’™, el método adoptado por el TJUE para
su interpretacion muestra ciertas debilidades.

El analisis realizado revela una lectura erronea por parte del TIUE de los ras-
gos especificos de los derechos de propiedad intelectual, englobados en el prin-
cipio de territorialidad y que se materializan en la forma de un tnico acto de
violacion. La manera de resolver este problema es afinar en la comprension de la
especial naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual y tenerla
en cuenta en la resolucion de las cuestiones de competencia. Atender a la natu-
raleza sustantiva de los derechos de propiedad intelectual en la etapa en la que se
decide sobre la competencia no implica necesariamente una decision sobre el
fondo del asunto. Sélo precisa que los hechos de los hechos se ponderen en rela-
cion con los conceptos materiales para preservar la ldgica interna de los dere-
chos en cuestion.

La caracteristica especial de los litigios sobre ilicitos derivados de operaciones
a través de Internet es que existe el riesgo de una multiplicacion de los foros. El
TJUE no parece haber aclarado del todo la cuestion de si el requisito del direc-
cionamiento es necesario, o el criterio de la accesibilidad es suficiente para esta-
blecer la competencia en el locus damni. Al poner a prueba este ultimo con los
principios sobre competencia desarrollados por el TJUE, se evidencia que es una
solucion sdlida, siempre que la teoria del mosaico se aplique consistentemente
(junto con el requisito de que el derecho supuestamente infringido esté protegido
en el EM donde se localice el locus damni).
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