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Los derechos de propiedad intelectual (PI) son de naturaleza territorial
y surten efecto en esa esfera, pero en el mundo de nuestros dias esos
derechos tienen ante silarealidad del comercio moderno, donde las tran-
sacciones comerciales retinen a numerosas entidades y actividades, que
son de distinta naturaleza y poseen caracter internacional. Las cadenas
de valor ahora se extienden por todo el planeta y en su nacimiento influye
de forma determinantela circulacién internacional del capital inmaterial,
como los inventos, los disefios, las marcas ylas obras literarias y artisticas,
todos los cuales estan protegidos por los derechos de propiedad intelectual
e industrial.

El Derecho internacional privado reglamenta las relaciones que traban
los particulares fuera del &mbito delimitado por las fronteras de cada
pais. Dicharama del Derecho cobra mayor importancia ante el problema
que conlleva la mayor movilidad de la propiedad intelectual y el cardcter
auténticamente planetario de las transacciones comerciales, que ya no
conocen las fronteras nacionales. Como es natural, el nexo que se establece
entre la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado suscita
enormemente la atencidon y el interés dela doctrinay delajurisprudencia,
pues pone sobre el tapete importantes cuestiones como el tribunal que
posee jurisdiccién para entender en las controversias que se suscitan en
la esfera internacional cuando su objeto son los derechos de propiedad
intelectual, lalegislacién por la que se regira dicha controversia (o sea, la
figura denominada “Derecho competente”, “legislacién competente” y

“Derecho aplicable” o “Ley aplicable”) y si es posible reconocer y ejecutar la
sentencia con la que el tribunal extranjero resuelve el litigio de derechos
de propiedad intelectual.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual son los organismos
internacionales alos que competen, respectivamente, el campo del Derecho
internacional privado y el campo de la propiedad intelectual y ambas
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instituciones estuvieron de acuerdo en que era preciso estudiar el nexo
que une al Derecho internacional privado y ala propiedad intelectual. La
presente Guia es el fruto de dicho esfuerzo comtin y con ella se pretende
brindar un medio de naturaleza practica que sea ttil para la labor que
cumplen los jueces y los abogados de todo el mundo.

La Guia es unrecurso practico, pues fue escrita por jueces y esta destinada
alos jueces. Brinda a los profesionales de las ramas del Derecho citadas
una sinopsis fiel de las relaciones que se establecen entre ambas. No se
pretende realizar un estudio exhaustivo de todos los campos del Derecho,
sino elucidar el modo de encarar los asuntos de propiedad intelectual
desde el prisma del Derecho internacional privado y con ese fin se exponen
ejemplos de determinados instrumentos regionales e internacionales y
también de lalegislacién nacional. Los autores procuran echar luz sobre
las grandes cuestiones que ataiien alajurisdiccién del tribunal, el Derecho
aplicable, el reconocimiento y la ejecucién de la sentencia y, también, a
la cooperacioén judicial en la esfera de las controversias internacionales
de propiedad intelectual, y confian en que, por esa via, el lector contara
con mayores conocimientos para aplicar la ley de la propia jurisdiccién.

Deseamos manifestar nuestro agradecimiento ala Honorable Dra. Annabelle
Bennett y al Honorable Magistrado Sam Granata por dar aluzla Guia, y
estamos seguros de que esta obra serd de suma utilidad para que jueces
y abogados puedan entender en las controversias internacionales de

propiedad intelectual.
Christophe Bernasconi Francis Gurry
Secretario general Director general

Conferencia de La Haya de Derecho Organizacién Mundial de
Internacional Privado la Propiedad Intelectual
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Como indica su mandato, la HCCH

elabora convenios (tratados) y demas

instrumentos correspondientes a tres

grandes ramas: la proteccion interna-
cional del nifio y el Derecho de familia,
el procedimiento civil internacional

y el Derecho mercantil y financiero

internacional. Dichos instrumentos

poseen naturaleza eminentemente

practicay surten un beneficioso efecto

directo enlos particulares (adultos y

menores) y en las partes que intervie-
nen enlavidacomercial y en elmundo

de la inversion.
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Por ende,lalabor de la HCCH reviste

suma importancia en la esfera de la

propiedad intelectual, ya que dichos

instrumentos imprimen seguridad ju-
ridicay previsibilidad alasrelaciones

que se establecen entre dichas partes

y, en consecuencia, facilitan la tran-
saccién internacional de los derechos

de P, la ejecucion de tales derechos y

la solucidn delas controversias que se

suscitan por causa de ellos. Todo ello

contribuye a dotar al marco juridico

internacional delas soluciones propias

del Derecho internacional privado.

La Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
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.

Constituye una fuente
mundial de referencia para la
informacién en materia de PL
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I. Confluencia del
Derecho internacional
privado con el Derecho de
la propiedad intelectual



La presente Guia tiene por fin brindar a los jueces
y alos profesionales del Derecho una sinopsis

del modo de aplicar el Derecho internacional
privado (DIPr) a las controversias de propiedad
intelectual (PI). Con la conviccién de que se trata
de una materia compleja, se pretendié hacer de
ella una obra tan practica y sencilla como fuera
posible y por eso se emplea un lenguaje llano,
acompaiiado de diagramas que ilustran los
conceptos fundamentales que estan vigentes en
numerosos Estados.

También se exponen ejemplos, tanto tedricos, de
las controversias en las que pueden confluir el DIPr
y el PI, como practicos, de las normas de rango
nacional, regional e internacional por las que se
rigen tales controversias. Los ejemplos reales de la
legislacion se extraen de las jurisdicciones que los
autores conocen mejor, o sea, Australia, Bélgicay
la Unién Europea. Tales ejemplos obedecen a fines
meramente ilustrativos, pues en la presente obra
meramente se exponen los rudimentos de la materia
y no se pretende realizar una exposicién acabada

y completa de todas las leyes que rigen este campo.
Por ende, correspondera al lector profundizar el
conocimiento de las disposiciones legales de la
jurisdiccion correspondiente.

La Guia constituye un punto de partida para que
juecesy abogados puedan encarar mejor los litigios
internacionales en los que se ventilan derechos de PI.
No se defiende un principio determinado en materia
de Derecho sustantivo ni se exponen soluciones

para cada asunto en particular, pues simplemente

se pretende echar luz sobre las cuestiones mas
sobresalientes de esta compleja rama del Derecho
para que puedan obrar con conocimiento de causa
los jueces y los abogados de diferentes Estados.
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El Derecho de la Pl y el DIPr

El Derecho de la PI'y el DIPr son dos ramas del Derecho independientes
y de naturaleza distinta.

El Derecho de la propiedad intelectual es la rama que fija los derechos y
obligaciones por que se rigen las creaciones del espiritu y se divide en dos
grandes categorias: por un lado, la propiedad industrial, que agrupa alas
patentes,las marcas, los disefios industriales ylas indicaciones geogréficas,
y por el otro, el derecho de autor y los derechos conexos.

El Derecho internacional privado también se denomina “conflicto deleyes”
en determinadas jurisdicciones y rige las relaciones que se establecen

entre los particulares de distintos paises, o, dicho con otras palabras,
aquellas relaciones en que las que concurre un elemento de extranjeria.
Comprende tres grandes capitulos o aspectos: lajurisdiccién (o “competencia

territorial”) del tribunal que deberd entender en el asunto (jurisdiccién

internacional), el Derecho con arreglo al cual se juzgara el asunto (lo cual

se denomina también “Ley aplicable”, “Derecho competente”y “legislacién

competente”) y el reconocimiento y la ejecucién de la sentencia dictada

por el tribunal extranjero. E1 DIPr también abarcala cooperacién judicial

y administrativa en las materias sefialadas.

Los Estados contemplan acciones civiles, penales y administrativas para
las controversias de PL El DIPr rige exclusivamente las relaciones entre
los particulares (es decir, las personas fisicas y las personas juridicas) y,
por ende, las acciones penales y administrativas de manera general se
considera que no corresponden a estarama del Derecho. Sin embargo, en
algunas jurisdicciones cabe interponer reclamos civiles ymercantiles en el
proceso penal, y el tribunal de la causa debera pronunciarse sobre dichos
asuntos en el tramite procesal. En tales casos, el tribunal delo penal deberia
juzgar las pretensiones de materia civil y mercantil con arreglo al DIPr.

Las partes disponen de distintos mecanismos de solucién de controver-
sias: la via judicial, la via administrativa y la solucién extrajudicial de
controversias, y esta tiltima comprende el arbitraje, la mediacién y la
conciliacién. Si se emprende la via judicial, cuando las partes, los dere-
chos de PI o las actividades radican en Estados del extranjero, eso puede
plantear problemas de DIPry dan pie a diferendos entre las partes porlas
siguientes causas: la jurisdiccién del tribunal, la legislacién por la que se
juzgard la controversia y el reconocimiento y la ejecucién de la sentencia
extranjera. El modo en el que el tribunal atienda dichas cuestiones que

15



Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad ilntelectual - Guia para jueces

concurren en la controversia internacional suscitada por derechos de PI
contribuird amejorar la defensa de tales derechos, reforzar la previsibilidad
y firmeza de la sentencia que emane del juicio, disipar dudas acerca de
la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y de que no se
ajuste a Derecho la responsabilidad por dafios y perjuicios, preservar los
recursos publicos de las instituciones de justicia y los recursos privados
de las partes y, en ultima instancia, también ayudara a facilitar la buena
administracién de justicia.

Las complejas cuestiones que se ventilan en los juicios de PI, como la validez,
latitularidad, lainfraccién y las estipulaciones contractuales que corres-
ponden a varias jurisdicciones, hacen que las partes acuerden recurrir al
arbitraje u otro mecanismo de solucién extrajudicial de controversias para
conocer yresolver en un tinico y mismo proceso controversias que atafien
auna pluralidad de jurisdicciones, pues por tal via se evitan mayormente
los problemas que acarrean la jurisdiccién yla legislacién competente, y
en consecuenciala sentencia dictada se podra ejecutar en el extranjero.!

En esta obra se examinard el nexo que se establece entre la PI'y el DIPr
en el curso del proceso.
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Graficol
+En qué situaciones confluye el Derecho internacional privado (DIPr)
con el Derecho de la propiedad intelectual (PI)?

Se aplica el DIPr cuando concurre
¢Concurre un elemento de extranjeria? un elemento de extranjeria en la
controversia o en parte de ella,
como por ejemplo:
Las partes radican en
Estados distintos
— El lugar de la infraccion radica en
un Estado extranjero

- El dafio se produce en un
¢Pertenece la controversia de Pl a la material Estado extranjero

civil y comercial (accién privada)? — El derecho de Pl figura inscrito o
nace en un Estado extranjero

Solucién
Via administrativa Via judicial Via arbitral extrajudicial de
controversias

En esos supuestos se produce una confluencia del Derecho
internacional privado con el Derecho de la Pl

La intersecciéon de la Pl y el DIPr

Hay elementos de los derechos de PI que guardan relacién directa con el
DIPr. Porunlado, los derechos de PI son de naturaleza inmaterial y pueden
circular por todo el planeta de forma irrestricta y sin dificultad alguna, en
buena medida gracias ala aparicion de Internet y su actual predominio en
todaslas esferas delavida. Por otrolado, la proteccién que confierela Pl es
territorial: la esfera de proteccion de los derechos de PI queda fijada en la
correspondiente legislacién nacional y regional. Aparte de ello, en varios
supuestos el nacimiento de los derechos de PI esta sujeto a formalidades,
como lainscripcion en el registro y el otorgamiento, las cuales competen
alaadministracion ptblica. Dicho rasgo dela P hace que nazca un fuerte
nexo con la esfera de la soberania u orden puiblico del Estado que otorga
la proteccidn, lo cual realza la territorialidad de los derechos de Py de la
legislacion que los rige.

17



Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad ilntelectual - Guia para jueces

Lanaturaleza eminentemente territorial delos derechos de PI, sumada a
la mundializacién, a la digitalizacién y a los 4giles medios de disemina-
cién que fomentan e impulsan la actividad internacional en ese campo,
hace que los profesionales del Derecho deban llevar a menudo asuntos
en los que la PI confluye con el DIPr. Por ende, se impone la necesidad de
imprimir previsibilidad y firmeza a la resolucién judicial que pone fin a
las controversias que conciernen avarios Estados y es precisamente en los
tribunales en quienes recae la ardua misién de determinar los elementos
vinculantes que unen a ambas ramas del Derecho y que concurren en las
actividades de caracter internacional. Las actividades que se cumplen
en Internet (actividades en linea), particularmente, hacen que el acceso
sea inmediato y desde cualquier lugar del planeta y eso multiplica las
posibilidades de que los derechos de PI sean vulnerados al instante en
todos los paises.

Dichos fenémenos realzan la funcién que juega una importante figura: el
intermediario. En el mundo material dicha figura es el agente y el trans-
portista de las mercancias, pero en la era de Internet, es la compaiiia que
posee el servidor yla que presta el servicio y que brinda acceso ala obra o
elemento que se reputa en infraccién. Son numerosas las cuestiones juri-
dicas del campo dela PI'y del DIPr que guardan relacién conlos derechos
y obligaciones que recaen en dichos intermediarios.

Cuando se examinan las controversias de PI desde el punto de vista del
DIPr es imperioso elucidar los elementos de extranjeria que concurren en
el litigio. Dichos elementos de extranjeria suelen ser la ubicacién de una
o ambas partes en el extranjero; el derecho de PI protegido; la actividad
infractora de la PI; y el efecto o el dafio que causala actividad infractora.
Para el DIPr esimportante elucidarla naturaleza del derecho de PI protegido,
es decir, si el nacimiento del derecho queda supeditado al cumplimiento
de formalidades administrativas, como la inscripcién en el registro y el
otorgamiento (por ejemplo, las patentes, las marcas registradas y los
disefios industriales registrados), o si el goce y ejercicio no depende de
formalidad alguna, como, por ejemplo, el derecho de autor y las marcas
y los disefios industriales no registrados.
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Ejemplos de cuestiones de DIPr que concurren en las controversias
de derechos de PI

Los ejemplos siguientes ilustran las cuestiones de DIPr que concurren en
las controversias de PI:

Ejemplo 1: Demanda por ilicito

extracontractual de derechos de PI

La parte A posee el derecho de autor sobre un guion cinematografico
en los Estados X e Y. En el Estado Z expiré el plazo de proteccion
por derecho de autor y la obra se encuentra en el dominio publico.
La parte B reside en el Estado Z y distribuye la pelicula en Internet
mediante un servidor que radica en el Estado Z, con lo cual la
pelicula llega a todo el mundo, y por supuesto, a los Estados X e Y.
La parte A presenta una demanda en el Estado X, en el cual reside y
donde posee un derecho de autor valido y eficaz, y reclama dafos y
perjuicios por infraccion en los Estados X, Yy Z.

Ejemplo 2: Demanda por incumplimiento de contrato

y cuestion de la validez de los derechos de PI

Las partes Ay B residen, respectivamente, en los Estados X e

Y y subscriben un contrato de licencia con el objeto de distribuir
mercancias producidas gracias a una patente que la parte A posee
en dichos Estados X e Y. La licencia se rige por la legislacién del
Estado X. Se suscita una controversia por incumplimiento de la
licencia y la parte A interpone una demanda en el Estado X, donde
reside habitualmente. En vez de, o ademas de, reclamar por
incumplimiento del contrato de licencia, la parte A demanda a la
parte B por infraccion de la patente en los Estados X e Y, ante lo cual,
en la contestacion a la demanda, la parte B aduce que las patentes
de la parte A en ambos Estados carecen de validez.

En tales asuntos, el tribunal deberd decidir primeramente si posee

jurisdiccién para juzgar el asunto que es objeto de la controversia y, de

asi ser, a continuacion, debera determinar si la materia en la que queda

comprendido ese asunto litigioso corresponde a su esfera de competencia.
En el ejemplo 1: ;posee jurisdiccién el tribunal para juzgar la infraccién

cometida en el territorio de los Estados X, Yy Z o solamente en el Estado

X? En el ejemplo 2: ;posee jurisdiccién el tribunal del Estado X para en-
tender en la contestacién ala demanda presentada por la parte B, segtin

la cual la patente es invélida en los Estados X e Y? De dichas cuestiones

se hablara posteriormente en el capitulo III.
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Si el tribunal decide que posee jurisdiccidn para juzgar la controversia,
habra que determinar el Derecho que aplicara a la controversia. En el
ejemplo 1: ;por qué leyes juzgard el tribunal del Estado X, lalegislacién de
X,YyZ o solamente la de X? De ello se tratara en el capitulo IV.

Una vez que el tribunal que posea jurisdiccién y competencia juzga y

resuelve el asunto con arreglo al Derecho aplicable a la controversia, se

suscitala cuestion del reconocimiento y ejecucion de la sentencia en el

extranjero. En el ejemplo 1, si el tribunal del Estado X entiende que la in-
fraccién acaeci6 enlos Estados X e Yy condena a abonar dafios y perjuicios

ala parte B cuyo patrimonio radica en el Estado Z: ;podr4 el tribunal del

Estado Z reconocer y ejecutar dicha sentencia, ylo hard? En el capitulo V
se da respuesta a dicha interrogante.

Grafico 2
Cuestiones de DIPr que se deberan examinar sucesivamente

En esta obrano se pretende tratar en profundidad todas las circunstancias
que deberan tener presentes los jueces cuando les toque examinar los vin-
culos que unen ala PI con el DIPr. En mayor o menor grado la jurisdiccién
ydeterminados elementos, como los puntos de conexidn, estan fijados en
lalegislacion y en las normas procesales en los distintos Estados, por cuya
razon habra que elucidar dichas normas y, luego, sopesar otros posibles
elementos relevantes para la resolucion que se haya de dictar.

Los autores no tratan todas las situaciones que puedan presentarse,
sino, mas bien, se procura echar luz sobre determinadas cuestiones que
posiblemente se suscitardn. Se sefialan, particularmente, los convenios
internacionales vigentes que rigen en las distintas jurisdicciones y las
normas nacionales en las que se recogen los principios plasmados en
dichos convenios, siempre que esos principios se encuentren vigentes en
la jurisdiccién respectiva. Aparte de ello, se indican las complejidades
constatadas y cuya solucion estd pendiente ala hora de escribir estas lineas.
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II. ;Como se regula

la interseccion del
Derecho internacional
privado y la propiedad
intelectual en distintos
marcos juridicos?



Si bien no se cuenta en la esfera internacional con

un régimen que consagre el modo de aplicar las
normas de DIPr al campo de la PI, hay instrumentos
regionales e internacionales de DIPr que se aplican a
la PI, amén de instrumentos de PI en los que se tocan
las cuestiones de DIPr.

En el presente capitulo se exponen sintéticamente
las normas de DIPr que rigen las relaciones de PI'y
las normas de DIPr recogidas en los instrumentos
de PI, en ambos casos en la esfera de los tratados
regionales e internacionales.
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A. Las normas de DIPr por las que se rigen las
relaciones de PI

1. Instrumentos internacionales

Son varios los instrumentos internacionales de DIPr en materia de
litigios internacionales de PI. La Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado (HCCH) reglamenta el nexo que une a la PI y el
DIPr en dos instrumentos: el Convenio sobre Acuerdos de Eleccion de
Foro y los Principios sobre la Eleccién del Derecho Aplicable en materia
de Contratos Comerciales Internacionales.

No todos los Estados son parte en dichos instrumentos de DIPry, por ende,
no quedan obligados por sus disposiciones, lo cual no obsta a que de ellos
se puedan extraer orientaciones utiles.

El Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Eleccién de Foro
(“Convenio de Eleccion de Foro”) tiene por fin dar eficacia alos acuerdos de
eleccion de foro estipulados por las partes de las transacciones comerciales
internacionales y ala fuerza ejecutiva dela sentencia que tenga por objeto
dichos contratos. El Convenio rige los acuerdos exclusivos de eleccién
de foro pactados en materia civil y comercial y constituye un régimen
sofisticado de PI (véase posteriormente la parte II1.C.3).

2. Instrumentos regionales

Algunos Estados que son fieles ala misma tradicién juridica o que poseen
proximidad geografica se han dotado de varios instrumentos regionales,
que contemplan de forma distinta la PI. En algunos casos, dichos ins-
trumentos no reglamentan especialmente las controversias de PI, por
lo cual seran de aplicacién las normas generales de DIPr en materia de
esa clase de litigio. Quedan comprendidos en la presente categoria la
Convencién de Minsk,?la Convencién de Montevideo,’ el Protocolo de Las
Leias,* el Protocolo de Ouro Preto, de medidas cautelares,”la Convencién
Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos
Arbitrales Extranjeros,® el Convenio de la Liga Arabe de Ejecucién de
Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros’ y el Convenio de Riad.?

Por otro lado, hay vigentes instrumentos regionales en los que se fi-
jan normas especiales de DIPr en materia de controversias de PI. Por
ejemplo, en la Unién Europea (UE) hay tres normas que reglamentan
especialmente el nexo del DIPr y la PI: el Reglamento Bruselas Ia,’ el
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Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley apli-
cable a las obligaciones contractuales (“Reglamento Roma I")" y el
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley apli-
cable a las obligaciones extracontractuales (“Reglamento “Roma II”)."

El Reglamento Bruselas la es el mas novedoso instrumento del Régimen
de Bruselas y fue concebido con el &nimo de facilitar lalibre circulacién de
las sentencias. Se disponen en él normas de jurisdiccién internacional de
caracter uniforme parala mayoria deloslitigios de materia civil y mercantil
que se ventilan enlos 6rganos jurisdiccionales dela UE. Aunque determina-
das controversias deben ser objeto de jurisdiccién exclusiva, en otros casos
las partes pueden pactar el érgano jurisdiccional al que se someteran. En
el Reglamento también se disponen las normas de jurisdiccién que rigen
por defecto. El principio general dice que se interpondra la demanda en
el Estado miembro del domicilio del demandado, independientemente
de la nacionalidad. Para facilitar la buena administracién de justicia, el
Reglamento Bruselas Ia prescribe normas especiales con arreglo a las
cuales el demandado también puede ser enjuiciado ante los tribunales
de otro Estado miembro (véase posteriormente la parte IIL.C).

El Reglamento Romall fijalas normas correspondientes alas obligaciones
contractuales en materia civil y mercantil en las cuales concurre un ele-
mento de extranjeria. La libertad de las partes de escoger laley aplicable
es uno de los principios fundamentales del Reglamento. En defecto de la
eleccién de ley, la ley aplicable se determinara atendiendo a las normas
por que se rija el tipo de contrato. La ley aplicable es, por norma, la legis-
lacién del Estado en el cual posea residencia habitual la parte obligada
a cumplir la “prestacién caracteristica” del contrato, salvo cuando este
guarde relacién mas estrecha con otro Estado o cuando no sea posible
determinar dicha “prestacién caracteristica.”

En el Reglamento “Roma I1” se establecen disposiciones en materia de
obligaciones extracontractuales en materia civil y mercantil en las cuales
concurre un elemento de extranjeria. Se consagran normas especiales en
materia de infraccién de derechos de PI (véase posteriormente la parte IV.B).
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B. Las normas de DIPr recogidas en los
instrumentos de Pl

1. Las normas de DIPr recogidas en los tratados de PI

El sistema internacional de PI fue concebido para facilitar la proteccion

que confieren los derechos de PI més alla de las fronteras nacionales. Dicho

sistema se asienta en varios principios: la afirmacién de la naturaleza te-
rritorial de los derechos de P, el establecimiento de normas minimas para

armonizar la legislacion nacional en la que se consagran tales derechos y
el otorgamiento de trato igual a los titulares respectivos, sean nacionales

o extranjeros.

Laterritorialidad delos derechos de PI queda consagradaenlos tratados

internacionales de PIporla via del principio de independencia de derechos.
En el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial se

consagralaindependencia mutua delas patentes ylas marcasy, por ende,
se establece que las patentes obtenidas parala misma invencion en varios

paises son independientes las unas de las otras (Articulo 4bis); ademads, las

marcas registradas en un Estado son independientes de las registradas

en otros Estados (Articulo 6). Tales derechos de PI, una vez otorgados, son

independientes y no resultan afectados por la suerte que corran en otros

Estadoslosregistros que tengan el mismo objeto y, ademads, surten efecto

dentro de los limites territoriales de proteccién nacional. Quedan excep-
tuados los derechos unitarios de PI, que son de naturaleza supranacional,
pues se crean en virtud de convenios regionales (véase posteriormente la

parte I1.B.2). En materia de derecho de autor, el Convenio de Berna para

la Proteccidén de las Obras Literarias y Artisticas también consagra la

independencia del derecho de autor, en lo que respecta al goce y ejercicio,
el cual no queda subordinado a que exista proteccion de la misma obra

en otros Estados, en los cuales queda incluido naturalmente el Estado de

origen de la obra (Articulo 5.2)).

Con el fin de estrecharlas diferencias que separan alos diversos derechos
nacionales de PI en varios tratados internacionales de la materia se re-
cogen normas minimas de Derecho sustantivo. Fruto de dichalabor de
armonizacion del Derecho sustantivo son los 15 tratados de proteccion
de la PI que administra la OMPI y el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo
sobre los ADPIC) de la OMC. Cabe sefalar, ademads, otro instrumento: la
Recomendacién Conjuntarelativa a las Disposiciones sobre la Protecciéon
de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en
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Internet, también elaborada por la OMPI (“Recomendacién Conjunta de
2001”), con la cual se busca facilitar el perfeccionamiento progresivo de la
legislacién de PI. En virtud de dicho instrumento se vincula con Internet a
lalegislacién territorial nacional y se fijan normas para aplicar el Derecho
interno de PI a los actos de naturaleza internacional que se registran en
la red. De esa forma, aunque en la Recomendacién Conjunta se excluye
expresamente la cuestién de la eleccién del Derecho aplicable, ese instru-
mento se asemeja a las normas de DIPr en las que se disponen puntos de
conexi6n que establecen un nexo de una actividad con un Estado (véase
posteriormente la parte IIL.C.2).

El principio de trato nacional estd consagrado enlos tratados internacio-
nales de PI: Articulo 2.1) del Convenio de Paris, Articulo 5.1) del Convenio
de Berna y Articulo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC). Con arreglo a ese
principio el extranjero goza del mismo trato que el nacional, de lo cual
se deduce que el Derecho interno de PI rige de manera uniforme y no
discriminatoria paralos nacionales y paralos extranjeros. Por ejemplo, si
se vulnera en Francia el derecho de autor sobre la obra de un autor sene-
galés, publicada por primera vez en Céte d’'Ivoire, el autor debera recibir
en Francia el mismo trato que si la obra se debiera a un autor francés y
hubiera sido publicada en su propio pais. Es frecuente que el principio
de trato nacional también figure consagrado en los convenios de libre
comercio bilaterales y multilaterales, en los que se recogen normas de PI.

Segtin se expuso anteriormente, los tratados internacionales de PIrigen las

relaciones enlas que concurren elementos de extranjeria correspondientes

aordenamientos juridicos distintos y sientan directrices para interpretar

yreglar las cuestiones de orden internacional. No obstante, escasean las

disposiciones expresas en materia de jurisdiccién, de legislacién compe-
tente y de reconocimiento y ejecucion de la sentencia extranjera.

Sepuede entender que el principio de trato nacional anteriormente mencio-
nado, ademas de una norma de prohibicién de la discriminacién, enuncia
unanorma de conflicto de leyes, aunque tal interpretacién no es universal.
Del mismo modo, en lo que respecta al Articulo 5.2) del Convenio de Berna,
en el cual se establece que “la extensién de la proteccidn, asi como los
medios procesales acordados al autor parala defensa de sus derechos se
regiran exclusivamente porlalegislacion del pais en que se reclamala pro-
teccién”, no hay acuerdo acerca de si se deberia interpretar que constituye
ono unanorma de conflicto deleyes, es decir, lex loci protectionis. Figuran
disposiciones semejantes en la Convencién de Roma sobre la proteccién
delos artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramasy
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los organismos de radiodifusidn (articulo 7) y en el Tratado de Beijing sobre
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (articulo 5). E1 Convenio de
Berna también rige la cuestién de la titularidad del derecho de autor sobre
las obras cinematogréficas y en él se establece que el Derecho competente
serélaley “del pais en que la proteccion se reclame” (Articulo 145is).

Es dificil aplicar el principio de territorialidad alas actividades de Internet,
como los actos de infraccién simultdnea que se cometen en la red, y el
concepto de “el pais en que la proteccién se reclame” puede adquirir o
requerir un significado distinto. Hay un ejemplo de la intencién de fijar un
significado propio a dicho concepto enla Directiva de Satélite y Cable dela
Unién Europea,' en la cual se dispone que el “pais donde se solicita protec-
cién” es el pais del cual procedala transmisién dirigida a una pluralidad de
territoriosy, asimismo, que los derechos delos titulares de derechos de autor
quedan supeditados exclusivamente a lo que diga la legislacién del Estado
miembro de la UE del cual la senal se transmita al satélite (articulo 1.2)b)).

2. Las normas de DIPr recogidas en los sistemas regionales e
internacionales de registro de la Pl

Laarmonizacién delos derechos de PI en el plano regional ha sido lograda
por varios organismos de dicha esfera:la Unién Europea, la Organizaciéon
Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO), la Organizacién
Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), el Mercado Comtn del Sur
(Mercosur) y la Comunidad Andina.

Hay también dérganos jurisdiccionales de rango regional que juzgan las
demandas de PI. En la UE el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (TJUE) brinda orientacién en lo que respecta a los reglamentos
y directivas comunitarias, entre ellos los que legislan la materia de PI, y
recibe recursos contra las decisiones que dicta la Oficina de Propiedad
Intelectual dela Unién Europea (EUIPO) en materia de los derechos unita-
rios de PL los cuales rigen en todo el ambito de la UE. Del mismo modo, en
la Comunidad Andina, que comprende a Bolivia, Colombia, el Ecuador y el
Pert, el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina interpretalasleyesy
reglamentos de dicho organismo regional, entre ellos, los que reglamentan
laPI. El Tribunal Andino es uno de los tribunales internacionales mas ac-
tivos, pues, ala fecha, en él se han dictado mas de 4.000 sentencias, de las
cuales, el 90% corresponden ala materia de PI. La mayoria de las decisiones
preliminares del Tribunal Andino tienen por objeto recursos interpuestos
contra las resoluciones que dicta el respectivo organismo nacional de PI
por las cuales se admite o deniega la solicitud de inscripcién de derechos
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de PI, aunque también se ventilan ante él demandas motivadas en que la
legislaciéon nacional vulnera las normas de PI de la Comunidad Andina.

Por lo general, los derechos de PI se obtienen por la via de la instancia
nacional en cada pais en el cual se solicita proteccién, y segtin se vio
anteriormente, dichos derechos nacionales son independientes los unos
de los otros. Sin embargo, en algunos casos, los derechos de PI nacen al
amparo de instrumentos de rango regional e internacional que facilitanla
proteccion en la esfera internacional o en cuya virtud se otorgan derechos
que transcienden las fronteras. Gracias a dichos instrumentos se obtiene
un cumulo de derechos territoriales nacionales yregionales bastando para
ello solamente una solicitud regional o internacional, o se obtienen dere-
chos unitarios, de cardcter “supranacional”, en virtud de un tinico registro.

Entre los instrumentos que facilitan la obtencién de un ctimulo de dere-
chos estdn los sistemas que administrala OMPI: el Tratado de Cooperacién

en materia de Patentes (PCT, patentes), el de Madrid (marcas), el de La

Haya (disefios) y el de Lisboa (denominaciones de origen). Cabe mencionar
también instrumentos de orden regional: el Protocolo sobre Patentes y
Dibujos y Modelos Industriales (“Protocolo de Harare™); el Protocolo de

Banjul sobre Marcas y el Protocolo de Arusha para la Proteccién de las

Obtenciones Vegetales, ambos administrados por la ARIPO; el Convenio

sobre la Patente Europea (CPE), que fue establecido en el seno de la

Organizacién Europea de Patentes (OEP); y el Convenio sobre la Patente

Eurasiatica, de la Organizacién Eurasidtica de Patentes (EAPO). Una vez

otorgados, esos derechos quedan supeditados a la legislaciéon nacional

(o regional) y alos regimenes de observancia nacionales (o regionales).

Entre los instrumentos que otorgan derechos unitarios supranacio-
nales de PI estdn los siguientes: la marca de la Unién Europea y los
dibujos y modelos comunitarios, la (futura) patente con efecto unitario
que se consagra en el Convenio sobre la Patente Europea; el Acuerdo de
Bangui administrado por la OAPL y el régimen de patentes del Consejo
de Cooperacién del Golfo (GCC). En dichos instrumentos se recogen
normas especiales de jurisdiccién por las cuales se establece un régimen
jurisdiccional propio e independiente en el cual se designan los juzgados
nacionales que poseen competencias propias en la materia o se confia a
los jueces de la jurisdiccién ordinaria la misién de aplicar los principios
generales del Derecho internacional privado.
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Por ejemplo, aunque la patente europea consagrada en el Convenio so-
bre la Patente Europea (CPE) queda protegida en el &mbito nacional, el
régimen de proteccién que confiere la patente con efecto unitario, que
se sustenta en dicho Convenio por la via de los reglamentos 1257/2012 y
1260/2012, hara posible adquirir el efecto unitario de la patente europea en
los 25 Estados miembros de la UE (es decir, aquellos que a la fecha hayan
suscrito el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (TUP)). En
virtud de dicho Acuerdo se establece un régimen jurisdiccional que se
compone del tribunal de primera instancia, el Tribunal de Apelaciones y
una Secretaria, que son independientes de las instituciones de justicia de
cada pafs. Por norma general, el TUP gozard de competencia exclusiva en
los asuntos de materia civil que tengan por objeto la patente europea con
efecto unitario, la patente europea clasica, el certificado complementario
de proteccién expedido para el producto que sea objeto de dicha patente
y, por ultimo, la solicitud de patente europea.

La Unién Europea se doté del Reglamento sobre la marca de la Unién
Europea (RMUE) por el cual se instaura la marca unitaria, que posee va-
lidez en todo el seno de la UE y que cuenta con un régimen jurisdiccional
propio. En ese Reglamento no se disponen juzgados especiales, sino que,
para las acciones de infraccioén, se atribuye jurisdiccién internacional a
determinados juzgados, los tribunales de marcas de la Unién Europea,
que son tribunales nacionales que hacen las veces de tribunales europeos
ala hora de entender en las controversias suscitadas por causa de dere-
chos de marca unitaria europea. Se recogen disposiciones anédlogas en el
Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

Los derechos que ampara la OAPI proceden de un régimen administra-
tivo uniforme, pero se hacen valer ante los juzgados civiles y penales de
cada pais, pues dichos juzgados se rigen por la legislacién de los Estados
miembros en los cuales surten efecto esos derechos. En lo que respecta
a las patentes, en el Acuerdo de Bangui queda reglamentada la jurisdic-
cion, pues se dispone que el propietario de la patente tiene derecho a in-
terponer acciones legales ante el tribunal del lugar de la infraccién.
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C. Las iniciativas de Derecho no vinculante

Existen igualmente instrumentos que no poseen caracter vinculante y que

tienen por objeto la PIy el DIPr, como los Principios sobre la Eleccion del

Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales Internacionales,
que fueron aprobados por la HCCH en 2015. Dichos “Principios” constituyen

una completa guia que indicala manera de crear, reformar e interpretar el

régimen de eleccién del Derecho aplicable en los planos nacional, regional

einternacional. Los Principios refuerzan la autonomia de las partes, pues

dan efecto practico al pacto que celebran las partes de la transaccion co-
mercial para determinarlalegislacién que regird las relaciones entre ellas.
Ademads, son pertinentes para los contratos internacionales que tienen

por objeto derechos de PI, como los contratos de licencia y los contratos

de transmisién de esos derechos, que habitualmente incluyen acuerdos

de eleccion de derecho pactados por las partes.

En los ultimos tiempos han surgido diversas iniciativas de Derecho no
vinculante a propésito del vinculo que une al DIPr con la Pl y en ellas se
proponen marcos juridicos de lege ferenda para enjuiciar las controversias
internacionales de derechos de PI y también orientaciones que sirven de
guia para la instancia legal correspondiente. Dichas iniciativas son las
siguientes: los “Principios de propiedad intelectual que rigen la jurisdiccién,
el Derecho aplicable yla sentencia en el litigio internacional” (Intellectual
Property Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in
Transnational Disputes), redactados en 2008 por el American Law Institute
(ALI);1os “Principios sobre Derecho internacional privado de la propiedad
intelectual” publicados en 2011 por la Comisién de Derecho Internacional
Privado de la Propiedad Intelectual de la Sociedad Max Planck (CLIP);
la “Propuesta de normas en materia de jurisdiccién, Derecho aplicable y
reconocimiento y ejecucién dela sentencia del litigio de propiedad intelec-
tual” (Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, Recognition and Enforcement
of Foreign Judgments in Intellectual Property), presentada en 2009 por
la comisién “Transparency of Japanese Law Project” y la “Propuesta
comun de principios del Derecho Internacional Privado de la Propiedad
Intelectual” (Joint Proposal on the Principles of Private International Law
on Intellectual Property Rights), que fue redactada en 2010 por socios de la
Private International Law Association of the Republic of Korea and Japan.
La Comisién de Propiedad intelectual y Derecho Internacional Privado
dela Asociacién de Derecho Internacional (ILA) tiene en preparacién las
“Directrices del Derecho Internacional Privado de la Propiedad Intelectual”
(Guidelines on Intellectual Property in Private International Law).
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IIL. ;A qué tribunal
corresponde entender en
la controversia?



El tribunal ante quien se interpone la accién debe decidir
primeramente si su 6rgano constituye el foro apropiado para
ventilar la controversia, lo cual obliga a elucidar el vinculo que une
al Estado respectivo con las partes, con el objeto del litigio y con el
amparo legal solicitado.

La cuestion de si el tribunal goza de potestad para entender en

la controversia de PI, en otras palabras, si posee jurisdiccion

(o competencia territorial) en la controversia, se decidira con
arreglo alas normas de DIPr vigentes en el Estado del tribunal;
tal resolucion dependera también de los instrumentos regionales
e internacionales en materia de DIPr y PI. Puede ocurrir que
gocen de jurisdiccion para entender en la controversia tribunales
de mas de un Estado, con lo cual, en la practica, el demandante
podra escoger el tribunal ante el que presentara la demanda (esa
posibilidad se denomina forum shopping, o sea, la biisqueda del
foro mas favorable).

La cuestion de si el tribunal posee jurisdiccion para entender en
la controversia es independiente de la cuestién del Derecho por
el cual se regira dicha controversia. Por ejemplo, el tribunal del
Estado X es competente para juzgar la controversia que se suscita
por causa del contrato de derechos de PI, pero se aplicarala
legislacion del Estado Y para juzgar la controversia. La cuestiéon
del Derecho aplicable se examinara con mas detenimiento en la
parte IV de esta Guia.



1. ¢A qué tribunal corresponde entender en la controversia?

Grafico 3
¢A qué tribunal corresponde entender en la controversia?

Elucidar las cuestiones de derecho del asunto litigioso
Validez del derecho de P, la titularidad, infraccion, estipulaciones contractuales y otras
pretensiones de la demanda
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regionales o internacionales?
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A. Elucidar las cuestiones de Derecho
del asunto litigioso

La primera medida que debera disponer el tribunal sera examinar y
calificar la naturaleza del asunto, de la controversia y del amparo legal
que pretende el demandante. Eso reviste especial importancia, pues de
la calificacién que se haga dependera que se aplique una u otra norma
de DIPr o que la controversia se rija por un Derecho en particular.

La controversia de PI obedece, entre otras, a las siguientes causas: la
existencia o validez del derecho de PI; la titularidad y la infraccion de ese
derecho; las estipulaciones contractuales; y otras pretensiones fundadas
enlafigura delacompetencia desleal y del delito de usurpacién de marca.
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Dichos objetos de la demanda pueden superponerse y dificultan la califi-
cacién del asunto. En la actualidad es habitual que las partes recurran al

Derecho de la competencia, particularmente cuando las patentes son fun-
damentales para normas técnicas (por ejemplo, en las telecomunicaciones).

Elamparo legal solicitado reviste varias formas: el resarcimiento pecunia-
rio, la declaracién de validez o de invalidez del derecho de PI, la medida
cautelar para evitar o prohibirlainfraccién yla cesién de los derechos de P1.

B. ¢Podra el tribunal entender en la cuestion
de derecho?

No presenta mayor dificultad establecer la jurisdiccién del tribunal cuando
la controversia nace en la esfera nacional, por ejemplo, si estd en entredicho
lavalidez del derecho de PI nacional y si el acto de infracciéon denunciado
ocurre en la jurisdiccién y el demandado también radica en ella.

Comienzan los problemas cuando la controversia comprende a mas de
un Estado, y asi ocurre en el supuesto de que el demandado radique en
un Estado extranjero.

C. Los fundamentos de la jurisdiccion
y de la competencia

En numerosas estructuras jurisdiccionales que se rigen por el common

lawla figura de la “jurisdiccion ratione personae” fijala potestad del

tribunal para dictar unaresolucién vinculante en el asunto que enfrenta

a las partes del litigio y, en consecuencia, es obligatorio que el deman-
dado posea vinculo suficiente con el lugar donde radica el tribunal. A
su vez, la competencia en sentido estricto (“competencia material”
o “competencia por razén de la materia”) establece la potestad de

que estd revestido el tribunal para entender en el asunto atendiendo a

la naturaleza de la demanda o controversia y es preciso que el tribunal

goce de esa potestad para juzgar las cuestiones de Derecho litigiosas

que le sean presentadas para su resolucion. El tribunal del Estado que

seafiel alatradicion del common law deberd gozar tanto de jurisdiccién

ratione personae como de competencia material o competencia a secas

parajuzgar la controversia.
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Enla UE, en virtud del Régimen de Bruselas, la potestad jurisdiccional
comprende lo siguiente: la “jurisdiccién general” (domicilio del demandado),
la “competencia especial” (por ejemplo, la materia del asunto, contractual
o extracontractual) y la “competencia exclusiva” (por ejemplo, cuando
se juzga la validez de los derechos de PI registrados).

En la seccién siguiente se tratardn los aspectos comunes y las peculiari-
dades de dichos principios jurisdiccionales.

Grafico 4
Determinacion de los fundamentos de la jurisdiccién y de la
competencia (en el common law)

¢Se puede notificar al demandado extranjero (en la
jurisdiccion del common law) o se tiene que someter
a dicha jurisdiccion?

¢Se aplica la excepcion ratione personae?

¢Hay vinculo que una a la controversia con la
jurisdiccién del tribunal?

¢Puede inhibirse el tribunal de entender en la
controversia?
¢Es el tribunal el foro apropiado (forum non conveniens)?

Permiso de citacion o de inicio de las actuaciones
procesales concedido.

La notificacion al demandado se cumplira segun las disposiciones
competentes.

1. Eldemandado cuyo domicilio radica en el foro

El principio general dice que el tribunal del Estado en el que se domicilia
el demandado posee jurisdiccién sobre dicho demandado, incluso con
respecto a los hechos acaecidos fuera de ese Estado. En la esfera del DIPr
habra que determinar el “domicilio”, “residencia” o “residencia habitual”
de dicha parte, o sea, el “domicilio principal” del sujeto. La cuestién
del lugar donde “vive” el sujeto se elucida con arreglo a la legislacién del
Estado en el cual se interpone la accién (lex fori). Por ejemplo, en el arti-

e .

culo 4 del Reglamento Bruselas Ia se confiere “jurisdiccion general” a
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los jueces del Estado miembro donde se domicilia el demandado y dichos

6rganos gozaran de competencia para dictar justicia en todos los territo-
rios correspondientes, incluso cuando el dafio se produzca fuera del foro.
En Australia se entiende que tal hecho constituye un punto de conexién

(véase posteriormente la parte I11.C.2).

El aumento del niimero de las partes que forman la cadena de valor de
la PI conlleva también un mayor niimero de controversias en las cuales
se enfrentan a varios demandados que radican en distintos Estados. En
dicho supuesto de pluralidad de demandadeos (por ejemplo, las filiales
de la misma compaiiia farmacéutica internacional), cabe la posibilidad
de que la demanda se sustancie ante el tribunal del lugar donde posea
domicilio cualquiera de ellos. Cuando la controversia de PI nace de la
actividad que cumple la sucursal, agencia o establecimiento (por
ejemplo, el representante nacional de la editorial extranjera), con arreglo
alalegislacién nacional o al Derecho de tratados, la accién en contra del
demandado se interpondra ante el tribunal del lugar donde radique la
sucursal, la agencia o el establecimiento.

En la UE se fija tal posibilidad en el articulo 8.1) del Reglamento Bruselas
Ia, que dice: “siempre que las demandas estén vinculadas entre si por una
relacion tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas yjuzgarlas almismo
tiempo a fin de evitar resoluciones que podrian ser contradictorias si se
juzgasen los asuntos separadamente”. E1 TJUE sent6 la doble condicién
de “misma situacién de hecho y de Derecho” para determinar si hay riesgo
de que puedan dictarse resoluciones divergentes. Por esa via se evita la
acumulacién de varios demandados en controversias que tienen por ob-
jeto derechos paralelos de PI que figuran inscritos en distintos Estados.”

2. El demandado cuyo domicilio no radica en el foro

La notificacion

A diferencia delos paises de tradicién juridica romanista, en los paises del
common law la notificacién reviste suma importancia a la hora de fijar la
jurisdiccién del tribunal. En efecto, en el ordenamiento del common law
lajurisdiccién ratione personae conlleva que el tribunal posea jurisdiccion
sobre el demandado cuando se trate de la accién personal. Es obligatoria
la notificacion incluso cuando el demandado se domicilia en el foro, pero
los aspectos practicos y las normas de notificacién son mas complicados
cuando el demandado carece de domicilio en el foro. Si el demandado no
estd domiciliado en el foro, la jurisdiccién ratione personae del tribunal
dependerd de una de las dos condiciones siguientes:
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a) Que la parte sea “notificada” validamente (en lo cual se incluye
la notificacidn tacita y la indirecta), esto es, se deberd cursar en
tiempo y forma la notificacién de la demanda con arreglo a las
normas de notificacién correspondientes.

b) Quelaparte se someta a la jurisdiccién del tribunal.

Tomando el ejemplo de Australia, las disposiciones especiales que rigenla
notificacién del sujeto extranjero estan fijadas en las normas vigentes del
érgano jurisdiccional correspondiente; tales normas tienen fuerza deleyy
constituyen el cuerpo de normas procesales dictadas por dicho érgano y
porlas que serigela conducta procesal delas partes, y en ellas se da cabida
ala notificacién conforme se establece en los convenios internacionales.

Sila parte se domicilia o radica fuera del Estado del foro, se cumplird va-
lidamente la notificacién con arreglo a un cuerpo de normas especiales.
Dichas normas se rigen por los tratados regionales e internacionales, por
ejemplo, el Convenio relativo a la notificacion o traslado en el extranjero
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial,
de 15 de noviembre de 1965 (“Convenio de notificaciones de 1965”) (véase
posteriormente la parte VI.C) y en la UE, el Reglamento de notificaciéon y
traslado de documentos," y en ellas se disponen diversos modos de noti
ficar al demandado.

Los puntos de conexién

Por si sola, la notificacion no basta para que el demandado quede sometido
alajurisdiccién del tribunal, sino que se deberd acreditar la presencia de
vinculo suficiente que una ala controversia con el Estado. Por ejemplo, no
es procedente que el tribunal de un Estado entienda en la controversia, si
estano guarda relacién alguna con ese Estado.

Por norma general, las leyes procesales disponen que en la demanda que
se presente ante el tribunal deberdn acreditarse los siguientes puntos
de conexion:

+ Los fundamentos de la accién radican en el Estado.

- La demanda se funda en incumplimiento contractual que se
produce en el Estado o, en su defecto, en contrato otorgado en el
Estado o que se rige por la legislacion de este.

- Lademanda se presenta en virtud de acuerdo de eleccion de foro.

+ Se aduce contravencién ala legislacién de ese Estado.

+ Hay en juego bienes que radican en ese Estado.
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« Sereclama por acto extracontractual cometido en ese Estado o por
dario extracontractual producido en él.

En los paises del common law, como Australia, es preciso acreditar que
concurre el “punto de conexién” para establecer la jurisdiccién ratione
personae mediante notificacion que se cursard al demandado que radique
fuera de la jurisdiccién. En tal caso, los supuestos de punto de conexién
vienen fijados enlas normas procesales y en lalegislacién de common law.

EnlaUE, en el considerando 16 del Reglamento Bruselas Ia se sefiala que,
ademads del foro del domicilio del demandado, debe haber otros foros

alternativos a causa de la estrecha conexion entre el érgano jurisdic-
cionaly el litigio o para facilitar una buena administracién de justicia. La

existencia de una estrecha conexién debe garantizarla seguridad juridica

y evitarla posibilidad de que una persona sea demandada ante un érgano

jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razo-
nablemente. En el articulo 7 se disponen los supuestos de las mencionadas

competencias especiales en materia contractual y extracontractual.

Excepciones
Como es habitual, haylas siguientes excepciones ala jurisdiccién ratione
personae del tribunal:

« Latitularidad de bienes que radiquen en el extranjero.
+ Lainmunidad del Estado extranjero.
- Lainmunidad diplomatica.

La titularidad y validez de los bienes inmuebles constituye una excep-
cién, pues se funda en que el derecho en cuestion es creado por el Estado
extranjero. Del mismo modo, el tribunal carece de jurisdiccién para
entender en las demandas cuyo objeto sea la titularidad y los derechos
que recaigan en bienes de PI extranjeros. Sin embargo, hay dudas de que
dicha excepcién pueda aplicarse exclusivamente alos derechos registrados
(como las patentes ylas marcas) y de que no rija también paralos derechos
que nacen de forma automadtica (como el derecho de autor). Ademas, el
tribunal puede mostrarse inclinado a pronunciarse sobre la cuestion del
titulo y la validez cuando se trate de una cuestién incidental suscitada
en un asunto sobre el cual el tribunal posea jurisdiccién, como el litigio
contractual (cuestién preliminar) (véase posteriormente la parte II1.C.4).
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3. Laclausula de eleccion de foro

Las partes del contrato pueden estipular donde se ventilaran las dife-
rencias que puedan suscitarse entre ellas, antes o después de que nazca
la controversia. Ese pacto se denomina “eleccién de foro”, “eleccién de
jurisdiccién”, “prérroga de jurisdiccién” y “renuncia de jurisdiccién”. La
clausula en cuestién es independiente y distinta de la estipulacién por
la cual se conviene el Derecho aplicable, pues en esta tltima las partes
convienen el Derecho sustantivo por el cual se regira el contrato. Cabe
una de las dos posibilidades siguientes:

« Que la controversia se pueda sustanciar ante un tribunal en
particular (cldusula sin exclusividad).

« Que la controversia se deba sustanciar exclusivamente ante un
tnico tribunal (cldusula de exclusividad).

Envirtud dela clausula sin exclusividad se establece un punto de conexion
o se puede influir en la discrecionalidad del tribunal. Por su parte, el pacto
de exclusividad es de obligado cumplimiento, salvo que haya razones de
peso para no hacerlo, como cuando concurran causas de orden publico.

No obstante, la clausula de eleccién de foro no surtird efecto enlajurisdic-
cién en lo que concierne al registro y la validez del derecho de PI cuando

determinados jueces posean competencia exclusiva en materia de tal

derecho (véase posteriormente la parte I11.C.4).

En el Convenio de Eleccion de Foro de laHCCH se reglamentala eficacia de
los pactos exclusivos de eleccién de foro y en él se disponen tres obligaciones
fundamentales: 1) el tribunal elegido deberd conocer la controversia, salvo
que el pacto sea nulo e invalido en lo que respecta a su eficacia sustantiva
con arreglo a la legislaciéon del Estado del tribunal elegido; 2) el tribunal
que no haya sido elegido deberd suspender o anular las actuaciones que
sean objeto del pacto exclusivo de eleccién de foro; y 3) la sentencia que
dicte el tribunal elegido deberé ser reconocida y ejecutada en las demas
Partes Contratantes.

En lo que respecta a las demandas de PI, en el Convenio de Eleccién de
Foro se reglamentan de forma particular y distinta, por un lado, el dere-
cho de autor y los derechos conexos, y por el otro, los derechos de PI. En
efecto, el derecho de autor y los derechos conexos quedan comprendidos
plenamente en la esfera del Convenio, aun cuando se impugne la validez
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de tales derechos, pero cabe sefialar que la sentencia que resuelva dicha
cuestion surtira efecto exclusivamente inter partes.

Por otro lado, la validez y la infraccién de los derechos de PI que son
distintos del derecho de autor y derechos conexos es materia que queda
excluida dela esfera del Convenio, cuando esa cuestion sea objeto del litigio.
En dicha exclusion recae una excepcion importante: cuando la demanda
de infraccién se funda, o se podria haber fundado, en incumplimiento
contractual, la accién queda amparada por el Convenio, y asi ocurre in-
cluso cuando la infraccién posee naturaleza de ilicito extracontractual,
es decir, no nace del contrato que vincula a las partes. Ademas, no rige el
Convenio en el caso delaaccién de revocacién y de declaracién de nulidad
de los derechos de PI cuyo registro es obligatorio. Cuando la validez de
esa clase de derechos es objeto de una cuestién preliminar, por ejemplo,
laexcepcién enla demanda de pago de regalias, el Convenio rige de todos
modosla accién principal (pago de regalias). No obstante, cuando el auto
preliminar sobre la cuestién dela validez no es reconocido o no se ejecuta
alamparo del Convenio, y si no es congruente con la sentencia o resolucién
del 6rgano al que compete juzgar la validez del derecho respectivo en el
Estado cuya legislacién da nacimiento al derecho de PI, se denegard la
ejecucion de la sentencia de la accién principal (que se funda en el auto
preliminar que recae sobre la cuestion de la validez).

Grafico 5
Sinopsis del Convenio de Eleccién de Foro de la HCCH
Sociedad que

radicaen el
Estado A

El juez del Estado A debe

renunciar a entender en la
demanda
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Del mismo modo, en virtud del Régimen de Bruselas, cuando las partes
convienen la eleccién de foro, el tribunal elegido resolverd la controversia
de PI, salvo que se entienda que el contrato es nulo e invélido atendien-
do al Derecho sustantivo del Estado miembro del tribunal elegido. La
autonomia de las partes no se hace extensiva al registro y validez de las
patentes, marcas, disefios y demas derechos similares que deben ser objeto
de depdsito o registro, lo cual, segtin se explicard posteriormente se rige
por la norma de jurisdiccién exclusiva. Cuando se toman en cuenta los
puntos de conexién, como ocurre en Australia, la cldusula de eleccién de
foro serd dicho punto de conexion.

4. Las peculiaridades de la demanda de derechos de PI

La existencia del punto de conexién dependerd de la legislacién com-
petente o del common law. El Derecho de la PI podria determinar que el
acto de que se trate constituye infraccién a la ley exclusivamente si se
produce dentro de un territorio determinado. En primer lugar, el tribunal
deberd elucidar si enlalegislacién de P estd reglamentadala jurisdiccién
(o sea, competencia territorial). En lo que respecta a dicha determina-
cién de la jurisdiccidn, suele ocurrir que los factores que establecen el
vinculo entre el tribunal y la controversia se solapan con aquellos que
determinan cuestiones sustantivas de PI, como la existencia o no de la
infracciény el lugar donde se ha producido. En la esfera de Internet, por
ejemplo, la competencia del tribunal para entender en la controversia por
infraccion de marca queda determinada, entre otras cosas, por el auto
preliminar en el cual se acredita la infraccién de la marca registrada
en la jurisdiccién de que se trate, lo cual a su vez suscitara la cuestién
de si hubo sujetos afectados en tal jurisdiccién. Ese es otro elemento
procedente alahora de determinar lalegislacién competente, aunque la
determinacién dela jurisdiccién y del Derecho aplicable son cuestiones
de distinta naturaleza a los efectos del examen juridico.

La jurisdiccion en materia de infraccién
La jurisdicciéon en materia de infraccién de los derechos de PI se rige por
los principios de la responsabilidad extracontractual.

En las jurisdicciones del common law la cuestioén de si el ilicito extra-
contractual se produce en la jurisdiccién es una de las consideraciones
necesarias para determinarla presencia del punto de conexion a los efectos
de establecer la jurisdiccién ratione personae y notificar al demandado
fuera delajurisdiccién. Poseen jurisdiccién para entender enla demanda
de infraccion de derechos de PIlos tribunales del Estado en el que dichos
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derechos estan protegidos. Por regla general, cuando la infraccién de los
derechos de PIse produce en un Estado, no se puede aducir en lademanda
que tales derechos gozan de proteccién en Estados del extranjero.

EnlaUE, el articulo 7.2) del Reglamento Bruselas Ia dispone que, en materia
delictual o cuasidelictual, la persona domiciliada en un Estado miembro
podrd ser demandada ante el érgano jurisdiccional del lugar donde se
haya producido o pueda producirse el hecho dafoso. El TJUE interpreta
que eso designa “al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el
daiio y al lugar del hecho causal que originé ese dafio”.

Enlaesfera de Internet no es sencillo determinar si el derecho de PI es objeto
deinfraccién en un Estado, pues, por ejemplo, hay varias posibilidades en
lo que respecta alaubicacién de las actividades que se cumplen en la red:

+ La ubicacién del actor.

+ La ubicacién del servidor de carga o de descarga de obras
y contenidos.

« Laubicacidn del sujeto que sea destinatario de la actividad (como
la comunicacién).

+ La ubicacién o ubicaciones ala cual se dirige la actividad
de Internet.

« Las ubicaciones de carga y de descarga de obras y contenidos.

Las reglas para determinar la ubicacién de la actividad de Internet que
interese constituyen una rama del Derecho relativamente novedosa, pero
no soniguales en todas las jurisdicciones, pues tales diferencias obedecen
ala naturaleza del hecho que motiva la accién interpuesta. Por ejemplo,
el objeto de la accién puede ser el dafio que se causa al titular, mientras
que en otro caso puede tratarse de una cuestiéon de monopolio sobre
determinados tipos de actividad.

Ejemplo: Distribucion por Internet de la obra

protegida por derecho de autor

La obra protegida por derecho de autor se distribuye por Internet
mediante un servidor que radica en el Estado X, donde el derecho
de autor ha caducado. La obra esté a disposicién del publico en
el mundo entero, y naturalmente en los Estados donde subsiste

la proteccién. El propietario del derecho de autor presenta una
demanda en el Estado Y, donde su derecho de autor aun goza

de validez.
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A la hora de determinar el punto de conexién habra que determinar el
nexo que una al 6rgano jurisdiccional con las circunstancias siguientes:

« Ellugar donde radique efectivamente el sujeto infractor.

« Ellugar donde se produzca el dafio, que puede ser la ubicacién del
propietario del derecho de autor.

+ Ellugar donde se pueda recibir o ver la obra de derecho de autor.

« Ellugar donde radique el ptiblico al que se dirija el sitio de Internet.

+ Ellugar donde se cumplala labor técnica necesaria para que la
obra de derecho de autor pueda ser visible en Internet.

« Ellugar donde radiquen efectivamente los datos (la ubicacién
del servidor).

Enlos supuestos que se vienen de mencionar, la atribucién de jurisdiccién
a un tribunal en particular dependera mayormente de si los elementos
vinculantes se interpretan y aplican en sentido lato o estricto; dicho
examen no siempre resulta facil.

Por ejemplo, en la esfera de Internet “el lugar donde se pueda recibir o ver
la obra de derecho de autor” (o, dicho con otras palabras, donde se pueda
disfrutar sin dificultad de la obra de derecho de autor) es aquel lugar del
mundo donde se cuente con los medios técnicos necesarios para conectarse
a Internet. Segtin se sefial6 precedentemente, el TJUE interpreta que “el
lugar donde se haya producido el hecho dafioso” comprende por igual el
lugar donde se produce el dafio y el lugar del hecho causal que origine ese
dario. Por tanto, en el ejemplo precedente, el tribunal del Estado Y gozara
de jurisdiccién sobre la infraccién de derecho de autor cuando la infrac-
cién nazca de difundir por Internet la obra protegida mediante un sitio de
Internet que sea accesible en la jurisdiccién territorial de dicho Estado Y.
Porregla general, en tal supuesto, atendiendo al principio de territorialidad
delos derechos de PI, el sefialado tribunal gozard de jurisdiccion exclusiva-
mente parajuzgar el dafio causado en esa misma jurisdiccién territorial.”®

Por otro lado, en otras jurisdicciones el tribunal no admitira que el su-
puesto delamera accesibilidad constituya vinculo suficiente y dispondra
que se acredite un vinculo més estrecho con el Estado del foro, como que
la actividad de Internet esté dirigida expresamente a ese Estado y como
el danio cierto. “El lugar donde radique el publico al cual se dirige el sitio
de Internet” puede sustituir a la regla de “el lugar donde se pueda recibir
o ver la obra de derecho de autor” y de ello se desprende que la infraccién
del derecho de autor se produce exclusivamente en aquellos paises a los
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que se dirija expresamente el sitio de Internet, en vez de en cualquier pais
en el cual se pueda establecer una conexion con dicho sitio de Internet.

Auin mas, en otras jurisdicciones el tribunal entendera que la infrac-
cién se produce en una pluralidad de lugares. Por ejemplo, se acredita
que la infraccién se produce por igual en el pais donde se carga la obra
infractora y en el pais donde es descargada. El Tribunal Supremo del
Canada fall6 que la infraccién del derecho de autor que se comete en
Internet ocurre tanto en el lugar de carga como en el lugar de descarga.’

Lanaturaleza del derecho de PI es examinada desde distintos &ngulos en
cadajurisdiccién. Enla UE, mientras que, segtin la legislaciéon del Estado
correspondiente, la accesibilidad dela obra protegida basta para atribuirse
jurisdiccién en materia de infraccién de derecho de autor, enlo que respecta
alas controversias de marca, lamera accesibilidad no es suficiente y serd
preciso acreditar elementos vinculantes mas sélidos, como el hecho de
que el acto se dirija intencionalmente a esa jurisdiccién territorial.

En el precedente ejemplo del derecho de autor, el tribunal del Estado X
gozara de jurisdiccién porque es donde radica el demandado y también
porque es el lugar que corresponde al hecho causal de lainfraccidn, o sea,
donde radican y se utilizan los medios técnicos gracias a los cuales se da
difusién por Internet ala obralitigiosa.”” Lo habitual es que dicho ultimo
lugar coincida con la ubicacién del demandado.

Con arreglo a lo que viene de exponerse, a la hora de decidir si se notifi-
card al demandado que radique fuera del Estado o, en las jurisdicciones
de Derecho codificado, si el tribunal se atribuira jurisdiccién, habra que
sopesar la infraccién de derechos de PI denunciaday se deberd dictar un
auto preliminar para establecer que la infraccién ocurrié en el Estado.
En otras palabras, serd preciso dictar una resolucién que haga las veces
de auto preliminar con el objeto de determinar si hubo infraccién de
derechos de Py si esta se registré dentro del Estado Y a fin de establecer
si el tribunal estd revestido de competencia para entender en la demanda.

Las medidas provisionales que se dictan durante el juicio, o previamente
a éste, enlaaccién por derechos de PIson de sumaimportancia yrevisten
las siguientes formas: medidas cautelares, de ejecucién forzosa, conser-
vaciény preservacién de pruebas. En general, el tribunal que esté dotado
de competencia en la materia del asunto también podra dictar medidas
provisionales. Ademads, la competencia para dictar medidas provisionales
se funda en el lugar de ejecucion de la medida o, en su caso, en la legisla-
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cién del Estado del tribunal requerido, por lo cual no es obligatorio que
recaiga en el érgano que posee competencia en infraccién de derechos
de PI Por ejemplo, en paises como Bélgica y Francia, el tribunal puede
disponer que las medidas de conservacion de pruebas se cumplan en el
territorio respectivo para que el titular de derechos de PI pueda interponer
una demanda de infraccién en otro Estado. Cabe solicitar la aplicacién
de medidas provisionales en el procedimiento ex parte, que se rige por las
mismas reglas de competencia jurisdiccional. Empero, como el demanda-
do no podra presentar excepcién de competencia en contra del tribunal
requerido, este debera obrar con suma diligencia a la hora de examinar
la propia competencia. (Es ajeno al propdsito de la presente Guia exami-
nar con mayor detenimiento la cuestién de las medidas interlocutorias,
entre las cuales se incluyen, por ejemplo, las medidas cautelares y las de
preservacion de pruebas.)

La jurisdiccion en materia de validez, otorgamiento y registro

Ejemplo: Controversia por causa de

titularidad de derechos de Pl

Se otorga la patente en el Estado X a nombre de la compafia
multinacional A, cuyo domicilio radica en el Estado Y. La trabajadora
que inventa el articulo patentado aduce que la patente se debera
inscribir en su nombre, pues es ella quien crea el producto en el
Estado Z.

Enlaesfera delos derechos de PI se entiende que la validez y el registro de

tales derechos son competencia “exclusiva” del tribunal del Estado en el

que se solicita el registro o este se cumple efectivamente, prescindiendo

del domicilio de las partes del asunto y dejando de lado asimismo los

elementos vinculantes con otros Estados. Ello es asi porque los derechos

de PI registrados son derechos territoriales, que se limitan al territorio

en el que se inscribe la PI, en aras del interés ptiblico. Por “jurisdiccién

exclusiva” se entiende que pueden entender en la controversia exclusiva-
mente los jueces de un Estado particular, prescindiendo del domicilio de

las partes del asunto.

En lo que respecta a los derechos de PI no registrados, como el dere-
cho de autor, cuyo ejercicio no estd supeditado al cumplimiento de
un acto administrativo, el tribunal es mds favorable a dar curso a la
accién de infraccién de derechos de PI extranjeros, particularmente
cuando no se impugna la validez de aquellos. En el supuesto de que sea
objeto de entredicho la titularidad del derecho, la atribucién de com-
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petencia se rige por las normas generales en materia de jurisdiccién.'
La jurisdiccién exclusiva faculta al tribunal para entender en la contro-
versia o, en su defecto, sirve de fundamento para que otro tribunal ajeno
alajurisdiccién exclusiva se declare incompetente.

Porlo general, la naturaleza territorial de los derechos de PI es respetada.
En la UE, el Reglamento Bruselas Ia confiere jurisdiccién exclusiva cuan-
do la accién se funda en el registro y la validez de las patentes, marcas,
disefios y demas derechos similares que deban ser objeto de depésito

o registro. En dichos supuestos, la accién en contra del demandado se

puede interponer exclusivamente ante el érgano del Estado miembro en

el cual se solicite el depdsito o registro o este se cumple o se reputa cum-
plido. La accién en materia de registro y validez solo se podrd interponer
ante el érgano que se preceptiia en el citado Reglamento. Dicha norma

de jurisdiccién exclusiva rige prescindiendo de sila cuestién del registro

y validez es objeto de la accién o se interpone por via de excepcién.”
En Australia eslalegislacién de PIla que establecelajurisdiccién exclusiva
en materia de validez e infraccién.

La jurisdiccion en materia contractual

Cuando el origen de la controversia es el contrato de derechos de PI, la
demanda se puede interponer, entre otros lugares, en aquel en el que deba
cumplirse la obligacién estipulada. Silas partes no convienen el lugar de
cumplimiento, en virtud del Articulo 7.1) b) del Reglamento Bruselas Ia
dicho lugar sera “cuando se trate de una prestacion de servicios, el lugar
del Estado miembro en el que, segtin el contrato, hayan sido o deban ser
prestados los servicios”. En el supuesto de infraccién de los derechos de P1,
la demanda se interpondra ante el 6rgano jurisdiccional del lugar donde
se haya producido o pueda producirse el hecho dafioso.

El nexo que une a la controversia contractual con la cuestion de la vali-
dezy el registro de derechos de PI cuando el tribunal posee jurisdiccién
exclusiva constituye un campo del Derecho complejo y que se encuentra
en formacién, porlo cual el tribunal resolvera atendiendo a los hechos de
cada asunto en particular.

Ejemplo 1: Transmision de derechos de marca

que surte efecto en distintos Estados

La parte A registra la marca en los Estados X, Yy Zy la transmite a la
sociedad B, domiciliada en el Estado W. La parte B, nueva titular de
la marca registrada, interpone una denuncia por infraccion de marca
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en el Estado X. La parte C, que posee residencia en el Estado Y, es la
denunciada y alega que la transmision de la parte A a la parte B es nula.

Ejemplo 2: Controversia que tiene por objeto el contrato de
licencia de patente y examen de la validez de la patente

La parte Ay la parte B suscriben un contrato de licencia cuyo objeto
es una cartera de patentes. Con el tiempo, caducan dichas patentes,
salvo una de ellas, en el Estado Y. La parte A presenta una demanda
en el Estado Xy reclama que ya no debera abonar regalias a la parte
B. En la contestacion, la parte B aduce que la controversia es ajena a
la jurisdiccion del Estado X, pues se juzga la validez de la patente en
el Estado Y. A su vez, la parte A replica que la controversia no tiene
por objeto la cuestion de la validez, sino el ambito de eficacia de la
patente, que, segun habian convenido las partes, deberia ser juzgado
por el tribunal del Estado X.?°

D. ¢Es el tribunal el “foro apropiado”?
La doctrina del forum non conveniens

En determinadas jurisdicciones, particularmente, en los paises del com-
mon law, puede ocurrir que el tribunal sea competente para conocer de la

controversia, pese alo cual se inhiba de hacerlo en razén de que, a todas

luces, no constituye el foro apropiado.

El tribunal decidira inhibirse del asunto con caracter permanente o por
determinado plazo, previa consideracién de las circunstancias que estén
preceptuadas en la legislacién nacional, por ejemplo:

« ;Constituye el juzgado o tribunal un “foro
manifiestamente inapropiado™?

« (Es el foro gravoso y perjudicial para el demandado o constituye un
supuesto de abuso procesal?

« ;Hay otro tribunal que constituya el “foro natural” o que sea el “foro
mas apropiado”?

Alahora de examinar la cuestién, se tendrdn presentes las siguientes cir-
cunstancias:
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« ¢;Hay en curso procesos concurrentes que puedan dar
pie a consecuencias no deseadas, como que se dicten
sentencias contradictorias?

+ ;Se puede obtener amparo legal del tribunal extranjero?

« ;Por qué Derecho se rige la controversia?

+ ;Dénde radican las partes, los testigos y el dafio?

Cabe observar que, en los sistemas de Derecho codificado, como ocurre
en la UE (Reglamento Bruselas Ia), no esta vigente la doctrina del forum
non conveniens, pues en la propia legislaciéon quedan fijados los limites
de la jurisdiccién internacional o, en su defecto, esta se transpone en las
normas de Derecho interno.

E. ¢{Qué tribunal de la jurisdicciéon del Estado es
competente para conocer de la controversia?

La competencia del érgano al que toque conocer de la controversia no
ataiie exclusivamente al DIPr, sino que se deberd elucidar el tribunal del
Estado en cuestién que goce de competencias con ese fin. En ese Estado
habra una pluralidad de juzgados y no todos ellos tendran la potestad
necesaria para juzgar la controversia y otorgar amparo legal.

Serd importante examinar tanto la legislacién de PI como la legislaciéon

procesal para determinar el tribunal al que competa juzgarla controversia.
Enlalegislacién de PIse atribuye competencia a determinados tribunales,
yalgunas cuestiones, como la validez y el registro, son potestad exclusiva

de unos tribunales en particular, mientras que las cuestiones accesorias

serigen porlasleyes yla costumbre del Estado. Cuando el tribunal compe-
tente no pueda entender en todas las cuestiones accesorias, se procedera

aexaminar estas y a desglosarlas al comienzo del proceso. Sino procede

que los elementos de la accién deban ser juzgados por un tribunal deter-
minado y este posee competencia general, se sustanciaran todos ellos en

una tinica y misma accién.

Hay Estados que otorgan competencias a los juzgados especiales de PI,
mientras que en otros se asignan dichas potestades a drganos de distinto
rango, como los juzgados provinciales, estatales y federales. De todos
modos, en lalegislacién se establecen supuestos discrecionales para fijar
el rgano al que corresponderd entender en la demanda.
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IV. ;Con arreglo a qué
Derecho se juzgara
la demanda?



Una vez esclareciday fijada la jurisdiccion correspondiente a la
demanda internacional de PI, el tribunal debera determinar el
Derecho aplicable (lalegislacién con arreglo a la cual se juzgara
el asunto), o sea, el Derecho sustantivo del Estado al cual debera
atenerse. Determinar el Derecho aplicable o competente se reduce
a escoger uno de entre los diversos cuerpos de normasy ello
obliga a examinar lalegislacion nacional del lugar donde radique
el tribunal (particularmente, las normas de policia 0 normas
irrenunciables), los principios del DIPr y el Derecho aplicable
convenido por las propias partes.

En el presente capitulo se exponen los elementos que debera
examinar el tribunal a los efectos de dicha determinacion. Aunque
se pretenda sostener un punto de vista neutral en esa oportunidad,
el tribunal debe tener presente que las disposiciones nacionales
influyen en tal determinacion. Tampoco se debe olvidar que
algunos pasos de tal labor son los mismos que se deban dar para
fijar la jurisdiccion. Las orientaciones que se brindan en esta obra
conciernen alos elementos de orden sustantivo, pues si el objeto

de la demanda es meramente procesal, correspondera aplicar la
legislacion del foro, es decir, su Derecho procesal.



[\"A ¢Con arreglo a qué Derecho se juzgara la demanda?

A. El encuadre de la cuestion

Elvigoroso auge del comercio internacional, la digitalizacién ylos medios
de transmisi6n correspondientes, y el uso de intermediarios relacionados
con tales fendmenos ponen sobre el tapete complejas cuestiones enlo que
respecta a la legislacién competente.

Cuando el tribunal competente a quien toca entender en la controversia
tiene ante si un elemento de extranjeria, debera seguir un proceso de muil-
tiples pasos para elucidarlalegislacién porla cual se juzgard la demanda.

B. El procedimiento para determinar
el Derecho aplicable

El capitulo I trata de varios instrumentos regionales e internacionales en
los que se sientan normas uniformes que fijan la legislacién competente
en materia de controversias de PI. Con el tiempo el empefio de idear dis-
posiciones uniformes llevara a que se aprueben nuevas normas interna-
cionales que regirdn la legislacién en dicha materia, pero ala fechano se
cuenta con un tratado internacional exhaustivo en esa rama del Derecho.

En el presente capitulo se esbozara un principio racional para encarar
tales supuestos, el cual, dentro de lo posible, estd desligado de los princi-
pios generales del Derecho vigentes en cada pais. En otras palabras, aqui
se pretende exponer un principio o método analitico neutral que pueda
ser util para los jueces y los profesionales del Derecho que ejercen en
numerosos Estados de distintas caracteristicas. Sin embargo, los jueces
deberan tener presente la posibilidad de que tal principio no se pueda
aplicar o se deba limitar atendiendo a las normas particulares del res-
pectivo Derecho nacional.

Este capitulo brinda un principio practico que el tribunal aplicard cuan-
do le toque buscar lalegislacién que se deba aplicar ala controversia. No

obstante, cabe sefialar que dicho principio practico podra apartarse de

los principios que se exponen en los manuales tedricos de Derecho de la

materia. Ademas, si bien el principio podria interesar a cualquier campo

del derecho, y aplicarse a él, se examinard exclusivamente su utilidad en

lo que respecta alalegislacién de PL
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Grafico 6

Procesos de miiltiples pasos para determinar el Derecho que corres-
ponda aplicar

Situacion
de hecho

Paso 1: La determinacién del encaje del supuesto de hecho con la
norma juridica

El paso inicial dice que se debera hacer que enca-
jen los supuestos de hecho de la demanda con la
correspondiente cuestion de Derecho.

Situacion
de hecho

Es importante que el tribunal sefiale fodas las
cuestiones de Derecho que se deban elucidar.
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Pareceria sencillo elucidar las cuestiones de Derecho que resulten de la
demanda y de la contestacién a la demanda, pero no es extrafio que ala
hora de bosquejar el marco de hechos que es propio del asunto, las partes
omitan las cuestiones preliminares que se deberan sentar antes de formular
la demanda y la contestacién.

Ejemplo

Se interpone una demanda cuyo objeto es un programa de
ordenador y el demandante, un trabajador contratado en

el extranjero, sostiene que la empresa le “robd” la idea. La
empresa contesta que el trabajador cred la obra durante el
“horario de trabajo”. Sin embargo, ambas partes no exponen
la cuestion preliminar esencial: ;qué se “robd”, la idea (la PI
no la protege) o la expresion de esa idea (la Pl la protege)?

Las cuestiones de Derecho en juego son las siguientes:

+ ;Queda protegida la expresién de la idea en la forma en cuestién?
« ;Por qué principio de derecho de autor se rige el
hecho controvertido?
+ ;Qué relacién juridica une a las partes?
+ ;A quién pertenece el titulo originario?
« ;Fue validay eficaz la transmisién del titulo?

Paso 2: La calificacion de la demanda

El tribunal podra ya haber aplicado esta regla
a la hora de examinar su propia competencia
para juzgar el asunto, no obstante, se deberia
estudiar nuevamente las cuestiones de Derecho
que estén en juego y adjudicar cada una de ellas
auna categoria establecida de conflicto de leyes.
En la préctica, no es en absoluto facil la labor de
distinguir y delimitar el Derecho aplicable y la jurisdiccién, pues las
normas relativas al examen de la jurisdiccién se mezclan con la cuestién
de laley que se debera aplicar.
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Es muy probable que la cuestién de Derecho se pueda determinar con
arreglo a una categoria de conflicto de leyes propia y especial de lo cual
se deduzca la correspondiente norma especial de conflicto de leyes
cuando toque seguir la regla siguiente de esta labor de calificacién del
Derecho aplicable.

Las cuestiones de Derecho de la demanda de PI corresponden a diversas
categorias de conflicto de leyes:

+ Lavalidez.

« Latitularidad y transmisibilidad de los derechos.

« El contrato.

« Laresponsabilidad extracontractual (en lo cual se incluye el
supuesto de infraccién del derecho de PI).

+ La constitucién de derechos de garantia.

Cuando se busca elucidar las cuestiones de Derecho que corresponden a
las situaciones de hecho, surge el problema de fijar el cuerpo de normas
que se aplicara.

Larespuesta dependera del cuerpo de normas que obligue al tribunal del
pais en cuestion.

Ejemplo

La forma de la idea expresada puede corresponder a una rama
del Derecho distinta en cada jurisdiccion (por ejemplo, las
bases de datos se rigen por el derecho de autor en algunos
paises y por un marco de proteccion sui géneris en otros).

La elucidacién y calificacién de la cuestién de Derecho puede realizarse
de varias maneras:

- Lex fori (el Derecho del foro). El tribunal aplicard la propia
legislacion nacional para elucidar la cuestién de derecho. La lex fori
es el principio més extendido.

- Lex causae (el Derecho de la materia). El juez aplicara el cuerpo de
leyes correspondiente a la cuestién de derecho, el cual puede ser el
Derecho extranjero. A la hora de aplicar este principio habra que
determinar previamente la legislacién competente.
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- La calificacion auténoma con arreglo a normas regionales
e internacionales. Es posible que las normas regionales e
internacionales obliguen a realizar una calificacién independiente
en atencién a su naturaleza regional o internacional.

Lalabor de calificacién obliga a fragmentar cada cuestién de Derecho en
asuntos distintos que se regirdn por distintas normas de la legislacién
competente. Por ende, juega un papel importante en dicha etapa el pri-
mer paso, que radica en traducir las situaciones de hecho en cuestiones
de Derecho y que puede dar pie a que se formule una cuestién preliminar.

Ejemplo

En el ejemplo del trabajador que denuncia a la empresa
por infraccion de sus derechos de PI, habra que elucidar
primeramente las siguientes cuestiones preliminares
antes de examinar la cuestion principal de la demanda: la
supuesta infraccion del derecho de Pl del trabajador:

Cuestiones preliminares

Calificacion de la relacion de Derecho del trabajo
las partes
¢Firmaron las partes un Derecho de contratos

contrato aparte?

¢Goza de proteccion el objeto Legislacion de derecho
del contrato? de autor
Condiciones de transmisibilidad del Legislacién de derecho
derecho de autor de autor

Cuestiones de Derecho fundamentales

¢Hay infraccion del derecho de autor? | Legislacion de derecho

de autor
¢Qué indemnizacién de dafios y Legislacion general (en
perjuicios corresponde? defecto de norma propia en

la legislacion de derecho de
autor que sea aplicable)
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Paso 3: Normas de policia y la determinacién de las normas de
conflicto de leyes

Las normas de policia son aquellas que, por su
importancia o transcendencia politica, social y
econdmica para el interés publico, no se pueden
renunciar, pese a la naturaleza internacional de
la controversia. Las normas de policia proceden
de varias fuentes, que son tanto las leyes como
lajurisprudencia.

Las normas de policia anulan las normas de con-

flicto de leyes y regirdn prescindiendo de lo que

diga lalegislacién que corresponderia aplicar en

ausencia de ellas. En defecto de normas de policia,
la legislacién competente se determinara atendiendo a las normas de
conflicto de leyes.

Las normas de conflicto de leyes rigen la determinacién de la legisla-
cién competente, o sea, del Derecho que se debera aplicar, pero no las
cuestiones de Derecho propiamente dichas. Dichas normas indican a
los jueces la legislacién que tocard aplicar para resolver las cuestiones
de Derecho sefialadas y asi decidir en la demanda interpuesta y en la
contestacién ala demanda.

Enlas normas de conflicto de leyes se recogen los supuestos de puntos de
conexion, que son fundamentales para indicar al tribunallalegislacién
competente, y dichos puntos de conexién son de hecho y de derecho.

En lineas posteriores se expondran orientaciones generales, aunque
procede advertir que no siempre se podra aplicar dichas orientacio-
nes, pues son distintos los elementos vinculantes consagrados en la
legislacién nacional de PI'y en las normas juridicas de rango regional e
internacional. Los elementos vinculantes que se mencionaran obedecen
a fines meramente ilustrativos.

En la UE el punto de conexién fundamental de la legislacién de PI, par-
ticularmente, en materia de infraccidn de derechos de P, es el territorio

en el que se solicita proteccion (lex loci protectionis).
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Ejemplo

Sea un ciudadano austriaco, titular del derecho de autor, que
presenta una denuncia en Francia por una infraccién cometida en
dicho pais. En tal supuesto, la legislacion competente por la que se
juzgara la infraccion sera la legislacion francesa de derecho de autor
en virtud del articulo 8.1 del Reglamento “Roma II” (“La ley aplicable
a la obligacion extracontractual que se derive de una infraccion de un
derecho de propiedad intelectual sera la del pais para cuyo territorio
se reclama la proteccion”).

En los paises del common law el tribunal conocera la demanda de in-
fraccién de derechos de PI con arreglo al principio de la lex loci delicti (el
Derecho dellugar donde se produce el hecho lesivo). Es el mismo principio
que aplica la magistratura australiana para determinar el Derecho que
corresponda aplicar en el supuesto de ilicito extracontractual. En la ac-
cién por derechos de PI, eso quiere decir que la legislacion escogida sera
la ley del lugar donde se comete la infraccién. En el ejemplo del parrafo
precedente el principio de lex loci delicti hara que rija la ley de derecho
de autor francesa. Aunque desde el punto de vista de la doctrina, la lex
loci protectionis y la lex loci delicti son figuras distintas, la consecuencia
préactica de ambas no difiere mayormente.

Rigen normas propias de conflicto de leyes para las diversas materias:

+ Enlo querespecta ala titularidad yla transmisibilidad del
derecho de PI, hay que considerar si se trata de derechos registrados
o de derechos no registrados. Los derechos de PI no registrados
(por ejemplo, el derecho de autor) se rigen por dos normas de
conflicto de leyes: la legislacién del “domicilio principal” del creador
y. cuando la obra se crea en virtud de contrato, serd la legislacion
que ampare el contrato. Hay también dos normas en el caso de los
derechos registrados: la legislacién correspondiente al contrato
donde se registre la obra creada con arreglo a vinculo contractual
ylalegislacién del Estado donde se registre dicha obra. En cuanto
alavalidez de los derechos registrados, se estard alo que digala
legislacién del Estado del otorgamiento o del registro. En varios
paises, la lex loci protectionis no rige exclusivamente el supuesto de
infraccién, sino también todo lo que haga referencia a la titularidad.

+ Enlo querespecta alas estipulaciones contractuales, rige el
principio de la autonomia de las partes (véase posteriormente la
parte IV.BA4).
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« Enlo que respecta a la constitucién de derechos de garantia
sobre bienes de PI, las normas de conflicto de leyes son mas
complejas y diversas.

Ejemplo: Constitucion de garantia sobre derechos de PI

La parte A es una compaiia farmacéutica domiciliada en el Estado
X'y toma dinero en préstamo de la parte B, una institucion de
crédito del Estado Y. La parte A afianza el préstamo con su cartera
de patentes y el contrato es suscrito en el Estado Z. Cuando la
parte A no cumple las obligaciones del préstamo, la parte B trata
de hacer efectiva la garantia, pero la parte A aduce que la parte B
no perfeccioné debidamente el derecho de garantia sobre el bien
prendado, por cuya razén no procede ejecutar la garantia. ¢Por qué
ley se rige la constitucion y la ejecucion de la garantia?

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Garantias Mobiliarias fue elabo-
rada por la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil

Internacional (CNUDMI)* y en ella se consagran distintas normas de

conflicto deleyes en materia de constitucién de garantias sobre derechos

de PI'y de las respectivas estipulaciones contractuales.

Enlo querespectaala cuestion delos elementos patrimoniales, en el articulo
99 dela citada Ley Modelo se dispone que laley aplicable ala constitucién,
la oponibilidad a terceros y la prelacién de la garantia mobiliaria sobre
el derecho de propiedad intelectual serd la ley del Estado en el que esté
amparado ese derecho. También se dispone en el articulo otra posibilidad,
seguin la cual se podra constituir la garantia mobiliaria sobre derechos de
PIyhacerla oponible contra determinados terceros con arreglo alaley del
Estado en el cual esté ubicado el otorgante.” La ejecucion del derecho de
garantia sobre derechos de PI también se regira por la ley del Estado en
el cual esté ubicado el otorgante.

En el Suplemento relativo alas Garantias Reales sobre Propiedad Intelectual,
creado porla CNUDMI, se exponen y examinan las ventajas y desventajas
de distintas posibilidades,® que son las siguientes: 1) aplicar la ley del
lugar del otorgante; 2) aplicar la ley del Estado en el cual la PI goza de
proteccion (lex protectionis o lex loci protectionis) ala garantia real sobre
derechos de PI; y 3) combinar las dos posibilidades precedentes y, de ese
modo, determinados asuntos se regirdn por la ley del lugar del otorgante
y otros por laley del Estado en el cual goza de proteccién el derecho de PL
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En lo que respecta a la materia contractual, en el articulo 84 de la Ley
Modelo se dispone que las partes del contrato de garantia (el otorgante y
el acreedor garantizado) podran escoger lalegislacion porla que se regiran
los derechos y obligaciones que ambas contraen en virtud del contrato. Si
se conviene la clausula de eleccion del Derecho aplicable, el contrato se
regira por dichalegislacién, perolos elementos patrimoniales del contrato
relativos ala garantia quedaran fuera dela esfera delibertad contractual.

Paso 4: La clausula de Derecho aplicable

Es habitual que las partes convengan la ley por la

que se regird la controversia. Ese consentimiento

reviste la forma de compromiso contractual (an-
te-factum) o de pacto que se celebra una vez susci-
tada la controversia, ya sea con antelacién a la

interposicién dela demanda o durante el transcur-
so del proceso (post-factum).

Silas partes se ponen de acuerdo sobre la legisla-
cién competente, el tribunal deberd aplicar dicha ley, salvo en aquellos
asuntos en los que quede limitada la autonomia de las partes, como
cuando operan las normas de orden puiblico. Hasta qué punto pueden las
partes pactar el Derecho aplicable dependera de lo que digan lasleyes de
lajurisdiccién respectiva.

Ejemplo

Dada la naturaleza territorial de los derechos de PI, la validez del
registro de marca nacional se rige por la legislacién del Estado
donde se cumpla la inscripcion. En consecuencia, las partes no
podran convenir otra legislacion en lo que respecta a la validez.

En dicho plano, a la hora de juzgar la validez de la clausula o pacto
de eleccion del Derecho aplicable, los jueces deberan atenerse a
la legislacién del pais del registro. Si en dicho pais se dispone que
regira la propia legislacion, las partes tendran prohibido pactar un
cuerpo de normas que no sea ése. Los jueces ya habran saldado
dicho asunto cuando, en aplicacién del presente conjunto de
reglas, hayan examinado si procedia someterse a las normas de
orden publico.
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Cuando una de las partes de la relacién contractual impugne la clausula

de Derecho aplicable, el tribunal debera investigar si esa clausula es va-
lida y surte efectos inter partes, particularmente, en lo que respecte a la

cuestion de PI controvertida. Para elucidar dicha cuestidn, el tribunal se

remitird alalegislacién competente en materia contractual, salvo que en

la mencionada clausula se estipule otra rama del derecho.

Ejemplo: Inscripcién de mala fe en distintos registros de marcas
La marca figura inscrita en los Estados X e Y. Un sujeto, que reside
en el Estado Y, alega que dicha inscripcion se hizo de mala fe.

Las partes de la controversia pactaron la clausula de legislaciéon
competente. Tras elucidar la cuestion de Derecho (es decir, ¢fue
inscrita de mala fe la marca?) y calificar la cuestion de Derecho

(el asunto corresponde al Derecho de marcas), el tribunal aplicara
las normas de conflicto de leyes para juzgar la validez del pacto

de eleccion del Derecho aplicable. Del examen de las normas
antedichas podra resultar que el asunto no se rija por la legislacion
convenida por las partes. En lo que respecta al registro de marca, la
legislacion competente sera la ley del Estado del registro. Si en dicho
ordenamiento se prohibe que las partes estipulen otra legislacion
competente, el tribunal dictara la nulidad de la clausula de Derecho
aplicable acordada por las partes. (Obsérvese que el tribunal ya
podra haberse pronunciado sobre dicho asunto al examinar la
vigencia de las normas de policia.) Si en la legislacion del Estado
del registro no se dispone la aplicacién de su propia ley, las partes
podran estipular otro cuerpo de normas y ese pacto sera valido.

Ejemplo: ¢Esta protegida por derecho de autor la obra?

En la controversia se ventila si la obra esta protegida por derecho
de autor y las partes acordaron someterse a determinada ley. Tras
elucidar la cuestion de Derecho (o sea, ¢esta protegida la obra?)

y calificar la cuestion de Derecho (el asunto corresponde a la
legislacion de derecho de autor), el tribunal aplicara las normas
de conflicto de leyes para juzgar la validez del pacto acordado en
esa materia. En el presente ejemplo podra estarse a lo que diga

la legislacién del “domicilio principal” del creador (que sera el
“domicilio”, “residencia” o “residencia habitual” del creador). Si en
dicho ordenamiento se prohibe que las partes estipulen someterse
a otra legislacion, el tribunal dictara la nulidad de la clausula de
Derecho aplicable que ellas hayan acordado. (Obsérvese que
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puede que el tribunal ya se haya pronunciado sobre dicho asunto al
examinar la vigencia de las normas de policia.) Si en la legislacién

del “domicilio principal” del creador no se dispone la aplicacion de su
propia ley, las partes podran estipular otro cuerpo de normas y ese
pacto sera valido.

Siguiendo con el ejemplo de la controversia de si la obra estd protegida
por derecho de autor, en el grafico 7 se ilustran los pasos para elucidar
la cuestion.

Griafico 7
La determinacion de la validez de la clausula de Derecho aplicable
estipulada por las partes

La norma de conflicto de leyes
del foro indica que, por ejemplo,
rige el derecho del “domicilio
principal” del creador

Clausula de Derecho aplicable

Valida = Es licita para el Invalida = Queda prohibida
Derecho aplicable en el Derecho aplicable

Derecho aplicable =
Legislacion del “domicilio
principal” del creador

Derecho aplicable =
Derecho elegido

En el Reglamento “Roma II” de la Unién Europea no se consagra la auto-
nomia delas partes en el supuesto de las obligaciones extracontractuales
que nacen delainfraccidon de derechos de P, es decir, las partes no pueden
convenir el Derecho que regira en el supuesto de controversia entre ambas.
En dicho Reglamento se preserva el principio mas aceptado, la lex loci
protectionis, en cuya virtud la infraccién del derecho de PI se juzga por la
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legislacion del pais en el que se solicita la proteccién. En el supuesto de
infraccién del derecho unitario de PI, consagrado en la legislacién de la
Unidén Europea, se estard alo que digalaley del Estado en el cual se cometa
el acto de infraccidn, siempre que el asunto no deba ser juzgado con arre-
glo alas normas uniformes del correspondiente instrumento de la Unién.

Paso 5: El modo de aplicar el Derecho que regira la controversia

El presente proceso de muiltiples pasos es la via
para determinar la legislacién aplicable a la con-
troversia, pero es habitual que el tribunal se tope
con un problema préctico: el desconocimiento del
Derecho extranjero que decida aplicar.

Ejemplo

Tras aplicar el proceso de multiples pasos, el tribunal
esparfiol concluye que el asunto de la licencia

de patente se regira por el Derecho de patentes

de Rusia.

La solucién de dicho problema dependerd del tratamiento que se dé al
Derecho extranjero en el ordenamiento juridico propio del tribunal:

« Iura novit curia: En los ordenamientos en los que impera este
principio se presume que el tribunal conoce toda la legislacién,
incluso la extranjera. Se da por supuesto que el tribunal debera
obtener y conocer las leyes correspondientes y también se entiende
que el Derecho extranjero forma parte del Derecho interno, por
cuyarazoén las partes se eximen de probarlo. Segtin determinados
ordenamientos juridicos, el tribunal podra solicitar la asistencia de
las partes del litigio. En algunos sistemas regionales se disponen
reglas practicas para obtener los conocimientos necesarios. En
ciertos paises el tribunal queda autorizado a aplicar la legislaciéon
nacional cuando no pueda procurarse el conocimiento del Derecho
extranjero, aunque dicha facultad se aplica de forma restrictiva.
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¢Con arreglo a qué Derecho se juzgara la demanda?

« Obligacién de las partes de informar a los jueces acerca de las
normas del Derecho extranjero que se deba aplicar. Se entiende
que el Derecho extranjero constituye una cuestion de hecho y que,
por tanto, debe ser probado. En la mayor parte de los paises del
common law se entregan al tribunal ejemplares de lalegislacién
extranjeray se recurre al testimonio pericial para probar la
sustancia de ese derecho, y en ese supuesto correspondera al
tribunal fallar cuando no coincidan los dictdmenes de los peritos.
Aungque la sustancia del Derecho extranjero es una cuestion
de hecho, una vez acreditada esta, la aplicacion de la norma
extranjera pasa a ser una cuestién de derecho. Igual que ocurre
con las demds cuestiones de hecho, si las partes no acreditan
debidamente la sustancia del Derecho extranjero, el tribunal
aplicard la presuncién de que impera la legislacién nacional.

Los problemas de la aplicacion del DIPr
en la esfera de la Pl en relacion con el
Derecho aplicable

Laaplicacion del presente proceso de multiples pasos hace que el tribunal
deba encarar distintas situaciones. Aunque escapa a los propdsitos de
esta Guia aclarar todas las situaciones que se puedan presentar, hay que
destacar dos mecanismos: el reenvio o remisién y el orden ptblico.

El reenvio o remision

Cuando se aplique el presente proceso de miuiltiples pasos, no es inusual
que las normas extranjeras de conflicto de leyes remitan nuevamente al
Derecho del foro y eso hard que el tribunal entre en un circulo vicioso. La
teoria de la remisién pretende romper dicho circulo y para ello se dispo-
ne que el tribunal queda obligado a suspender la biisqueda del Derecho
aplicable tras el primer reenvio.

Ejemplo

Tras aplicar el proceso de multiples pasos, el tribunal francés decide
que se deberd aplicar el Derecho nigeriano de Pl y dicha legislacion
(con arreglo a las normas de conflicto de leyes) indica a los jueces
que sera preciso remitirse al Derecho francés. En dicho supuesto,
los jueces deberan dar por cumplida la busqueda y aplicaran el
Derecho franceés.
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Elreenvio se encuentra prohibido en la mayoria de los instrumentos regio-
nales e internacionales. Por ejemplo, el articulo 8 de los Principios sobre

la Eleccion del Derecho Aplicable en materia de Contratos Comerciales

Internacionales, de la HCCH dice asi: “La eleccién del Derecho aplicable

no incluye las normas de conflicto de leyes del Derecho elegido por las

partes, a no ser que las partes establezcan expresamente lo contrario”.
Del mismo modo, en el articulo 20 del Reglamento Roma I se establece

que: “Cuando el presente Reglamento establezca la aplicacién delaley de

un pais, se entendera por tal las normas juridicas materiales en vigor en

ese pais, con exclusién de las normas de Derecho internacional privado,
salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa’.

El orden publico

Puesto que las normas de conflicto de leyes son abstractas, es posible

que el resultado de aplicar tal proceso de multiples pasos conlleve que

el Derecho aplicado sea incompatible con el orden publico de determi-
nados Estados. Por ende, en virtud de la excepcion de orden publico, que

constituye una via de escape, el tribunal se exime de aplicar el Derecho

extranjero competente cuando haya motivos suficientes para rechazar
las normas sustantivas de tal Derecho. La excepcién de orden publico se

sustenta en valores fundamentales, como la moral y la justicia (por ejem-
plo, los derechos humanos) y también guarda relacién con el principio de

la esfera licita de proteccion que confiere la PI, como lo que se considere

invenci6n patentable (por ejemplo, los genes humanos aislados), y en otros

supuestos, se funda en las orientaciones vigentes del pais en materia de

investigaciones cientificas y actividad creativa. Cuando la excepcién de

orden publico esté recogida en el ordenamiento juridico correspondiente,
el tribunal debera eximirse de aplicar las leyes que se establecen en las

normas de conflicto de leyes.

Cabe observar que no en todos los Estados se concilian de igual modo los
asuntos de Pl ylas normas de orden publico. En efecto, ese equilibrio queda
supeditado a la evolucidn de las circunstancias politicas, econémicas y
sociales, la cual, a su vez, determinard la aplicacion de tales elementos a
los hechos de la causa.
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Una vez que el tribunal decide que posee jurisdiccion y después
de que juzgay fallala controversia con arreglo a lalegislacion
competente, pueden surgir preguntas sobre la posibilidad y el
modo de dar reconocimiento y ejecucion en otro Estado ala
sentencia dictada. Estas preguntas surgen normalmente cuando
el demandado contra quien se ordend la sentencia radica en otro
Estado o cuenta con patrimonio en él.

En estas situaciones participan dos 6rganos jurisdiccionales:

« Eltribunal que dicte la sentencia (el tribunal de origen). Dicho
tribunal podria haber considerado las dificultades con que
podria tropezar la parte cuando toque hacer que se ejecute la
sentencia en otro Estado.

« Eltribunal del Estado al que se solicite reconocer o ejecutar la
sentencia del tribunal de origen (el tribunal requerido).

En el presente capitulo se exponen los principios del DIPr que

observara el tribunal requerido a la hora de reconocer y ejecutar la
resolucién extranjera.
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Gréfico 8
Elreconocimiento y la ejecucién de la sentencia en otro Estado

¢Queda obligado el tribunal por un

instrumento regional o internacional?

Se observaran las
En defecto de disposiciones de
instrumento regional o reconocimiento

internacional, el Derecho y ejecucion del

interno dispone si se instrumento
puede o no reconocer correspondiente
y ejecutar la sentencia ¢Cumple la sentencia las condiciones
extranjera de reconocimiento y ejecucion del tribunal

requerido?

¢Concurre en la sentencia
una de las causas de
denegacion?

Se deniega el reconocimiento Se procede a reconocer
y la ejecucion y ejecutar la sentencia

A. El reconocimiento y la ejecucion
de la sentencia extranjera

Es preciso distinguir lo que es el reconocimiento delo que esla ejecucién. En
sentido lato, el reconocimiento tiene por objeto todos los efectos juridicos
que surtela sentencia, como los efectos vinculantes enlitigios ulteriores:la
cosajuzgada. Solo cabe ejecutar la sentencia extranjera cuando la misma
es ejecutable en el Estado de origen y cuando surjalanecesidad de adoptar
medidas de ejecucién en el Estado requerido.
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En la presente materia se plantean los dos supuestos siguientes:

Ejemplo 1: El reconocimiento de la sentencia extranjera

En el litigio que se dirime entre las partes Ay B el tribunal del Estado
X falla que la parte A es la autora de la obra protegida por derecho
de autor y que, por ende, le pertenece la titularidad sobre aquella.
La parte B solicita ante el tribunal del Estado Y una sentencia
declarativa en la que se acredite que a ella le corresponde la autoria
original y, por ende, la titularidad de dicha obra en el mundo entero.
La parte A se opone a la declaracion alegando la sentencia dictada
por el tribunal del Estado X.

Ejemplo 2: La ejecucion de la sentencia extranjera

El tribunal del Estado X resuelve que la parte A vulneré la patente de
la parte By la condena a abonarle una abultada indemnizacion en
concepto de dafos y perjuicios. La parte A radica en el Estado Y y no
posee patrimonio en el Estado X. La parte B se propone ejecutar en
el Estado Y la sentencia dada por el tribunal del Estado X.

1. Elreconocimiento de la sentencia extranjera

La cuestién que ilustra el ejemplo 1 es el reconocimiento de la resoluciéon
que dicta el tribunal del Estado X (el tribunal de origen) por el tribunal
del Estado Y (el tribunal requerido). El reconocimiento conlleva que los
hechos y las relaciones juridicas acreditadas por el tribunal extranjero
seran reconocidos por el tribunal requerido.

El principio general del reconocimiento dice que no se puede juzgar dos

veces ellitigio que enfrenta alas partes. Cuando el mismo asunto litigioso

es resuelto por el tribunal extranjero y las mismas partes pretendan plei-
tear en otra jurisdiccién, una de ellas solicitara al tribunal que acepte la

sentencia del tribunal extranjero acogiéndose al principio de cosajuzgada.
Cuando se pueda acreditar que ambos Estados legislan de forma distinta

el mismo objeto litigioso, eso brinda fundamento para rehusar reconoci-
miento a la sentencia extranjera. En el supuesto contrario, se procedera

areconocer la sentencia extranjera con arreglo al principio de cortesia

internacional y al principio general antedicho.

En el ejemplo 1 el tribunal del Estado Y podr4 fallar que la cuestién de
determinar la autoria original de la obra de derecho de autor ya esta
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resuelta por cosa juzgada. Sin embargo, en relacién con la titularidad, y
segun las circunstancias, no procede la cosa juzgada, pues puede ocurrir
que la obra de derecho de autor pertenezca a distintos titulares en mds
de una jurisdiccién.

2. La ejecucion de la sentencia extranjera

La cuestién que se ilustra en el ejemplo 2 es la ejecucién de la resoluciéon
extranjera. La ejecucién constituye el paso posterior al reconocimiento,
pueslasentencia del tribunal extranjero surtira idéntico efecto en el Estado
donde se ha de ejecutar que en el Estado donde se dictd, y el tribunal del
Estado requerido dispondra las medidas necesarias para que se haga
cumplir la sentencia.

Normalmente, la posibilidad de ejecutar la sentencia extranjera esta

supeditada a que previamente el tribunal del Estado requerido dicte una

sentencia declarativa de fuerza ejecutiva. En particular, el otorgamiento

de la fuerza ejecutiva debe ser objeto de un procedimiento especial, que

se denomina exequatur en algunas jurisdicciones de Derecho codificado

y que procede por la via de la inscripcién en el registro correspondiente

en algunas jurisdicciones del common law. Cabe sefialar que el procedi-
miento de reconocimiento y ejecucién de la sentencia extranjera se rige

por el Derecho del Estado requerido.

En ambos ejemplos el DIPr indicara al tribunal del Estado Y el modo de
reconocer y ejecutar la sentencia dictada en el Estado X.

B. Las condiciones que debera reunir el
reconocimiento y la ejecucion de la
sentencia extranjera

Cuando el tribunal es requerido para que haga reconocer o ejecutar la
resolucién extranjera, primeramente habra que determinar las normas
de DIPr por las que se rijala resolucién de ejecutar dicha sentencia.

« El tribunal podra aplicar las normas de DIPr que se recogen en los
tratados regionales e internacionales.

+ En defecto de un instrumento regional o internacional, las normas
de DIPr en materia de reconocimiento y ejecuciéon podran regirse
por lo que se disponga en la legislacién del Estado. Por ejemplo, en

69



Confluencia del Derecho internacional privado con el Derecho de la propiedad ilntelectual - Guia para jueces

Australia hay un régimen de inscripcién registral de las sentencias
procedentes de determinados paises; en Bélgica se observalo
dispuesto en los articulos 22 y siguientes del Cédigo de Derecho
Internacional Privado.

« Enlos Estados fieles a la tradicion del common law imperan las
normas propias de esa clase de ordenamiento juridico.

En cada uno de los antedichos cuerpos de normas de DIPr, el tribunal
requerido no examina el fondo del asunto delaresolucién extranjera nisi
se aplicaron debidamente los principios de derecho. El principio general
de admisién dela solicitud de reconocimiento y ejecucién de la sentencia
extranjera conoce excepciones estrictamente limitadas, como los supuestos
de fraude de ley y de orden publico (véase posteriormente la parte V.B.2).

Porregla general, ademds de comprobar que la sentencia extranjera goce
de fuerza ejecutiva en el Estado de origen, el tribunal debera satisfacerse
del cumplimiento de otras condiciones, sin lo cual no procederd reconocer
y ejecutar la resolucién fordnea.

Primeramente, habrd que determinar si el tribunal de origen hizo
ejercicio de la “jurisdiccién internacional”, o sea, si poseia jurisdiccion
paraentender en la controversia. Alahora de determinar la “jurisdiccién
internacional”, en algunos Estados el tribunal requerido aplicara las
normas de jurisdiccién vigentes en el Derecho interno propio, mientras
que en otros las que rijan seran las normas del Estado de origen, e inclu-
so en otros supuestos, se aplicaran las normas especiales que el Estado
requerido haya promulgado con ese fin expreso. En algunos Estados la
falta de “jurisdiccién internacional” del tribunal de origen constituye
causa de denegacion.

Ensegundo lugar, la resolucién extranjera debe ser de naturaleza firme

e inapelable. En la mayor parte de las jurisdicciones se prescribe que

la decision deba ser firme e inapelable, lo cual quiere decir que no serda

posible que las partes enfrentadas ante el tribunal de origen susciten nue-
vamente la misma controversia. De ello no se desprende necesariamente

que se hayan agotado todos los recursos contra la resolucién, pero en la

practica el tribunal requerido suspenderé el procedimiento de ejecucién

cuando haya unrecurso pendiente. En general, en tales jurisdicciones no

se reconocen la orden provisional ni la resolucién interina.
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En tercer término, la resolucion tiene que recaer en el fondo del asunto.
El tribunal no reconoce las decisiones de mero procedimiento, pues se
atiene alalegislacién procesal nacional y no se considera obligado por la
resolucién que dicta otro tribunal con arreglo a dichalegislacién extranjera.

En cuarto lugar, las partes deben ser idénticas, o sea, el tribunal re-
querido no procederé a ejecutar la sentencia cuando las partes que lo
soliciten no sean las mismas que son objeto de la resolucién extranjera.
Sin embargo, cabe sefialar que en determinados ordenamientos juridicos
eslicito ejecutarla sentencia en contra del sucesor del deudor condenado.

En determinadas jurisdicciones, en la sentencia se fija una condena al
pago de suma fija en concepto de dafios y perjuicios. De ello se desprende
lo que sigue:

« El tribunal requerido no podré ejecutar la sentencia extranjera
cuando la condena en daiios y perjuicios no sea una suma cierta

y determinada, pues corresponde al tribunal de origen fijar la
cuantia del resarcimiento.

En algunas jurisdicciones, el tribunal requerido no podré ejecutar
la sentencia extranjera cuando no sea de naturaleza pecuniaria,
como seria el caso de algunas interdicciones y medidas cautelares.
Sin embargo, en algunas jurisdicciones, como la UE, rige un
principio mas liberal por el cual el tribunal ejecutara aquellas
resoluciones cuyo objeto sea claro y preciso, aunque la condena
no sea pecuniaria ni de suma fija. La ejecucién de la accién de

cesacién internacional en el &mbito de la Unién Europea es objeto
de un minucioso examen en la esfera judicial.

+ Ademas, cuando la solicitud se efectiia por el procedimiento de
equidad, el tribunal estd facultado para ejecutar las resoluciones
judiciales que no posean naturaleza pecuniaria.

Sin embargo, incluso aunque se cumplan las antedichas condiciones, el
sujeto condenado en virtud de la sentencia extranjera que se pretenda
ejecutar podré oponerse y aducird excepciones por las cuales no procede
ejecutar dicharesolucién. Dichas excepciones se tratardn posteriormente
enla parte V.B.2.
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1. El principio de reciprocidad: la via legislativa y el registro de
sentencias extranjeras

En el Derecho del Estado requerido podria legislarse expresamente la
ejecucion de las sentencias dictadas por los jueces de determinados
Estados, lo cual constituye la via legislativa de dar aplicacién al principio
de reciprocidad. Pero segtin se expuso anteriormente, determinados
Estados fieles a la tradicidon del common law cuentan con un registro en
el que se inscriben las sentencias de determinados tribunales de un nu-
mero limitado de Estados extranjeros con el propdsito de dar ejecucién
a dichas resoluciones.

En Australia hay un ejemplo de esa figura juridica: la Ley de Ejecucién de

Sentencias Extranjeras (1991) (Australian Foreign Judgments Act). En esa

lista se incluyen los Estados que dan un trato reciproco a las sentencias

australianas. Las sentencias que se inscriben en dicho registro son mas

amplias que las del common law, pues se da cabida también a las senten-
ciasinterlocutoriasy alas condenas al pago de sumas de cuantia variable.
La parte que solicita la ejecucién de la sentencia deberd inscribirla en el

Tribunal Supremo del Estado o del territorio y debera asimismo notificar

al demandado.

Una vez inscrita, la sentencia extranjera posee idénticos fuerza y efectos
que la sentencia del Tribunal Supremo, aunque, en determinadas cir-
cunstancias, el demandado podra solicitar que se anule la inscripcién
de la sentencia. Ademas de la falta de la figura legislativa equivalente a
la “jurisdiccién internacional”, las causas por las que se pueda anular la
inscripcion se estudiaran posteriormente en la parte V.B.2.

En otrasjurisdicciones, que casi siempre corresponden a paises de Derecho

codificado, rigen instituciones juridicas semejantes, con arreglo al princi-
pio de reciprocidad, aunque en tales casos compete al tribunal del Estado

requerido comprobar si el Estado de origen confiere trato reciproco. En

otras palabras, en dichas jurisdicciones se limita el reconocimiento y la

ejecucion a aquella sentencia extranjera dictada por jueces del Estado

que reconozca y ejecute las sentencias del Estado requerido o que tenga

la posibilidad de reconocer y ejecutar dichas sentencias.
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2. Las causas de denegacion

La denegacién de la inscripcion dela sentencia extranjera en el registroy
la denegacién por el tribunal de la solicitud de reconocimiento y ejecucién
de dicha misma sentencia obedece a causas similares, como las siguientes:

« Lasentencia se obtuvo de fraude de ley.

+ Eldemandado no gozé de las debidas garantias procesales, por
ejemplo, no le fue notificada la demanda.

« La ejecucion de la sentencia seria contraria al orden publico.
Obsérvese que en el ambito de la UE, no resulta facil aducir dicha
causa de denegacién, pues el TJUE sostiene que la parte que presente
la excepcién de vulneracion del orden ptiblico deberd gozar de todas
las acciones que en derecho procedan en el pais donde se dicte
la sentencia.**

+ La controversia ya ha sido juzgada y en ella recae fallo distinto en
otro Estado o en el Estado requerido, lo cual da pie a que existan
sentencias contradictorias.

En otros ejemplos, lalegislacion del Estado requerido faculta al tribunal a
denegar la ejecucién cuando se cumplan determinados supuestos.

Silaley pretende otorgar competencia en materia de validez e infraccién
de los derechos de PI alos jueces de ese Estado, cabrd preguntarse si los
jueces de dicho Estado reconocerany ejecutaran la sentencia del tribunal
de otro Estado el cual pretenda entender en el asunto con arreglo a esa
misma ley.

Ejemplo

En Australia, el articulo 154 de la Ley de Patentes (1990) atribuye
competencia al Tribunal Federal “en la materia que es objeto de la
presente Ley”. Cuando no medie convenio entre los Estados por

el cual se confiera competencia en la materia que sea objeto de la
ley, no es facil determinar cémo se podria dar reconocimiento a la
sentencia del tribunal de otro Estado en lo que respecte, por ejemplo,
a la validez de la patente australiana.

Cuando se examinalaletra de laley y el modo de atribuir y determinar la
jurisdiccidn, cabra preguntarse si se espera que el tribunal haga ejercicio
de dicha potestad de forma independiente o si es aceptable que ejecute
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la sentencia del tribunal de otro Estado. Puede haber causas de orden
publico que impidan ejecutar la sentencia del tribunal extranjero. En
el litigio de naturaleza contractual, cuando los dafos y perjuicios por
incumplimiento estén supeditados a la validez o la invalidez del derecho
de PI, cabe preguntarse si serd posible ejecutar el contrato. En virtud del
Convenio de Eleccién de Foro dela HCCH (que no se podré aplicar a menos
que haya sido ratificado en la jurisdiccién correspondiente o que esta se
haya adherido a él), rige la demanda principal (como el pago de regalias),
pero no se reconocerd ni ejecutard el fallo concerniente a la validez.

Elasunto se torna atin mas complejo cuando el derecho de PI existe en un
Estado, pero no en el otro yla sentencia estd destinada a surtir efecto fuera
delas fronteras del Estado de origen, por ejemplo, la medida cautelar por
infraccién de derechos de PI con efectos en el mundo entero, pero cuyos
derechos no se han otorgado en el Estado requerido, y también la ejecucién
dela sentencia que entre en conflicto con derechos fundamentales, como
el derecho a la intimidad y a la libertad de expresién. Dichas cuestiones
tendran repercusién en la esfera del orden puiblico, por ejemplo, sila clase
de patentes se encuentra excluida por ley en el Estado requerido lo cual
hara que se deniegue la ejecucién.

3. Los instrumentos regionales e internacionales

En el capitulo II se hizo mencidn a los instrumentos de caracter mul-
tilateral que tienen por objeto el reconocimiento y la ejecucién de la
sentencia extranjera.

Los tratados regionales en materia de reconocimiento y ejecucién son
muestra de un estadio superior en el plano dela cooperacién y confianza
mutua entre las jurisdicciones de una regién determinada.

En el caso de los jueces de los Estados miembros de la UE, se presume

que la sentencia dictada por el tribunal de otro Estado miembro esta en

regla, pues asi se dispone expresamente en materia civil y mercantil en el

capitulo ITI del Reglamento Bruselas Ia. En efecto, se denegara el reconoci-
miento yla ejecucién exclusivamente cuando concurra una delas causas

de denegacién prescritas en el Reglamento. Dichas causas de denegacién

son de niimero limitado, pero obligatorias: el reconocimiento y la ejecu-
cién es manifiestamente contrario al orden publico del Estado miembro

requerido; no se notificé debidamente la interposicién de la demanda al

demandado en rebeldia; se someten al tribunal para su reconocimiento

y ejecucion sentencias que son inconciliables.
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Delmismo modo, enla Convencién de Minsk, la Convencién de Montevideo,
el Protocolo de Las Lefias, la Convencién Interamericana sobre Eficacia

Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, el

Convenio dela Liga Arabe de Fjecucién de Sentencias y Laudos Arbitrales

Extranjerosy el Convenio de Riad también se disponen normas de recono-
cimientoy ejecucién de sentencias extranjeras en otro Estado Contratante

y las causas de denegacion.

Enla esfera internacional hay un nuevo tratado internacional que fue apro-
bado ultimamente y que tiene por objeto el reconocimiento yla ejecucién

de sentencias extranjeras: el Convenio de Reconocimiento y Ejecucién de

Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, de fecha 2 de julio de

2019, elaborado con los auspicios de la HCCH. En el Convenio se excluyen

explicitamente de su esfera de validez las sentencias en materia de PI

(articulo 2.1)m): asf, no podrén circular al amparo de dicha norma, por

ejemplo, las sentencias que tengan por objetola validez de la inscripcién de

los derechos registrados de propiedad intelectual, la vigencia del derecho

de autor y derechos conexos, y los actos de infraccién de tales derechos.
En lo que respecta a los contratos de derechos de propiedad intelectual,
sila sentencia se funda en el Derecho general de contratos y si su relacién

conlamateria dela propiedad intelectual es exclusivamente indirecta, tal

sentencia quedard amparada por el Convenio, por ejemplo, la sentencia

querecaiga en un contrato de distribucién o de licencia en cuyas cldusulas

se fijela determinacién de las regalias adeudadas y el incumplimiento de

la obligacién de pago de dichas regalias.
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En las transacciones civiles y comerciales de ambito
internacional y en las controversias que se suscitan
en dicha esfera, surgen dificultades cuando el
domicilio del demandado y del testigo y el lugar de
la prueba radican fuera del Estado donde se entable
la demanda; cuando el Estado extranjero expide

los documentos ptiblicos necesarios; y cuando hay
en curso en distintos Estados procesos paralelos
cuyo objeto es la misma controversia. Asi ocurre
porque cada Estado posee un ordenamiento juridico
y administrativo distinto. El estrechamiento de

la cooperacion de las autoridades de distintos
Estados puede suprimir los obstaculos que acarrea
la complejidad de los distintos ordenamientos
nacionales. Por consiguiente, la HCCH crea
convenios que facilitan la colaboracion por la via de
distintos mecanismos. Gracias a dichos convenios
los érganos administrativos y judiciales de cada pais
pueden, entre otras cosas, mejorar y agilizar todo

lo concerniente a reunir pruebas en el extranjero,
admitir documentos piblicos extranjeros y
transmitir los documentos que se deban notificar en
el extranjero.

En el presente capitulo se expone brevemente

la actividad de dichos mecanismos y se brindan
ejemplos de ellos referidos a algunos Estados.
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A. La obtencion de pruebas en el extranjero

La prueba es el elemento fundamental del proceso civil y mercantil, y por
supuesto, de la controversia de PI. Cuando esa controversia se suscita en
el plano internacional, aumentan desmesuradamente las dificultades
inherentes a lalabor de determinar y practicar la prueba necesaria para
acreditar la pretensién procesal, y asi ocurre, por ejemplo, cuando la
prueba fundamental radica fuera de la jurisdiccién enla cual se sustancia
la demanda.

El Convenio de la HCCH de Obtencion de Pruebas

El Convenio sobre la Obtencién de Pruebas en el Extranjero en Materia
Civil o Comercial, de fecha 18 de marzo de 1970 (“Convenio de Obtencién
de Pruebas”), dela HCCH, fue celebrado con el fin de establecer métodos de
cooperacién enlo que respecta ala obtencién de pruebas en el extranjero
en materia civil y comercial. En el entendido de que los ordenamientos
juridicos de todos los paises presentan diferencias en el capitulo de la
obtencién de pruebas, el Convenio constituye un medio eficaz para faci-
litar laremision internacional de las solicitudes que se cursan con ese fin.

En el marco del Convenio, las pruebas se obtienen: i) por medio de cartas
rogatorias y ii) por funcionarios diplomdticos o consulares y comisarios.

Con arreglo al Capitulo I del Convenio, la autoridad judicial de una Parte

contratante (el Estado requirente) podra solicitar, por carta rogatoria, a

la autoridad competente de otra Parte contratante (el Estado requerido)

la obtencién de pruebas destinadas a ser utilizadas en un procedimiento

judicial en el Estado requirente. La autoridad judicial del Estado requi-
rente remite la carta rogatoria a la Autoridad Central del Estado requeri-
do. Posteriormente, esta tiltima remite la carta rogatoria a la autoridad

competente para su cumplimiento, con arreglo a lo que se dispone en la

legislacion del Estado requerido.

En el capitulo IT del Convenio se dispone que los funcionarios diplomaticos
y consulares y los comisarios podran obtener pruebas, previa la autori-
zacion correspondiente, cuando asi proceda, de la autoridad competente
del Estado en el cual deba obtenerse la prueba y siempre que ese Estado
no haya impugnado en todo o en parte el capitulo II. El funcionario o co-
misario podra obtener la prueba, siempre que la diligencia solicitada no
seaincompatible con lalegislacién del Estado de ejecucién y a condicién,
asimismo, de que aquel goce de atribuciones para recibir declaraciones
bajo juramento y declaraciones solemnes sin juramento. Por norma, la
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practica de la prueba se regird por el derecho procesal de la jurisdiccién
enla cual se interponga la accidn, salvo que el modo solicitado para obte-
ner la prueba sea incompatible con lalegislacién del Estado de ejecucion.

La aplicacién del Convenio suele dar pie a controversia en lo que respecta

al procedimiento denominado ‘pretrial discovery of documents”, que es

propio de determinados paises del common lawy por el cual se admite el

pedido de pruebas después de iniciada la accidn, pero antes de la audien-
cia final sobre el fondo del asunto. En el Convenio no se prohibe que las

Partes Contratantes puedan reservarse la aplicacién de determinadas

disposiciones con el &nimo de evitar que se presenten solicitudes donde

una delas partes pretenda meramente saber cudles serian los documentos

que pueda tener la otra parte del proceso.

No hay unanimidad en el seno de las Partes Contratantes con respecto a

si el Convenio es o no obligatorio. Empero, gracias a él se facilita notable-
mente la obtencién de pruebas en el extranjero, mejora el procedimiento

y abrevia en gran medida el tiempo que lleva ese tramite. Segtin estadis-
ticas reunidas por la HCCH, el 55% de las cartas rogatorias se cumplen

en menos de cuatro meses.

Grafico 9
Procedimiento establecido en el capitulo I del Convenio de
Obtencién de Pruebas (HCCH)

Carta rogatoria
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Grafico 10

Procedimiento establecido en el capitulo II del Convenio de
Obtencién de Pruebas (HCCH) en lo que respecta a los funcionarios
diplomaticos y consulares

Actuaciones judiciales
Incoadas en el Estado de origen

Estado de origen

Estado de destino

Diplomatico o cénsul

Fm———— que cumple funciones —————
. en el Estado de destino

Puede tomar testimonio de... Previa autorizacion de...
1 1

Testigo ubicado en el Estado :
SR competente

No se precisa autorizacion cuando:

- El testigo es nacional del Estado de
origen.

- El Estado de destino manifiesta
oficialmente que no es necesaria la
autorizacion.

Grafico 11

Procedimiento establecido en el capitulo II del Convenio de
Obtencién de Pruebas (HCCH) en lo que respecta a los comisarios

Actuaciones judiciales
comenzadas en el Estado
de origen

Estado de origen

Estado de destino

Comisario
B designado para tomar testimonio

Puede tomar testimonio de... Previa autorizacion de...
I I

testigo que radique en :
el Estado de destino Autoridad competente

Es obligatoria la autorizacion en todos los
casos, salvo cuando el Estado de destino
manifieste oficialmente lo contrario.
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La obtencién de pruebas cuando el testigo radica en el Estado
extranjero - practicas nacionales

Eshabitual enla controversia internacional de PI que los testigos radiquen
en el Estado extranjero, lo cual lleva a determinar el modo de practicar el
testimonio de dichos testigos. Hay varias posibilidades.

Laformamads directa es que el testigo se desplace al lugar donde se celebre
laaudiencia, con lo cual podré prestar testimonio del mismo modo que lo
hacen los demas testigos del juicio. Siempre es conveniente que el testigo
testifique en persona, sobre todo, cuando la deposicién sea extensa y si
se presentan dudas de la veracidad del testimonio.

Sin embargo, hay motivos por los cuales no conviene o no es posible que
el testigo se desplace. Por ejemplo, cuando se prevé que sea muy breve la
deposicidn, el gasto de desplazamiento no compense las ventajas de que
el testigo preste declaracién en persona. También puede ocurrir que el
testigo tenga problemas de salud que le impidan desplazarse. Todo ello
obliga a sopesar otras vias.

Atendiendo al derecho procesal, puede ocurrir que las partes deban contar
con autorizacion para valerse de dichas otras vias, por lo cual, a la hora
de pronunciarse sobre el asunto, el tribunal debera sopesar si se dictara
mejor justicia cuando el testigo preste testimonio por una via distinta.

En primer lugar, el testigo puede prestar testimonio por videoconferencia
o teléfono, gracias alos correspondientes aparatos que sirven a dicho fin,
perono se debera dejar delado, entre otros, los siguientes aspectos practicos:

La compatibilidad del aparato.
La necesidad de comprobar previamente la conexién del aparato
telefénico y de videoconferencia.

La diferencia horaria entre el lugar donde radique el tribunal y
donde lo haga el testigo.

La necesidad de contar con servicio de interpretacion.

La presencia de terceros en el lugar donde se encuentre el testigo.
El modo de practicar la declaracién bajo juramento y la declaraciéon
solemne sin juramento.

En segundo término, la declaracidn testimonial se puede practicar en
otro Estado: a) encargando que el testigo sea examinado en el extranjero,
bien por el propio juez, bien por otro sujeto designado a tal efecto, o b)
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remitiendo cartarogatoria ala autoridad judicial de otro Estado al objeto

de que se tome declaracién al testigo. Los gastos de cada una de las for-
mas de practica de la prueba citadas normalmente corren a cargo de las

partes. En primer lugar, serd necesario obtener autorizacién del 6rgano

judicial extranjero al que competa tomar declaraciones bajo juramento

y declaraciones solemnes sin juramento en el Estado extranjero. Varios

Estados no permiten que la autoridad judicial extranjera practique la toma
de declaracién, por lo cual, segtin se expuso precedentemente, habrd que

proceder por la via de la carta rogatoria que se establece en el Convenio

de Obtencién de Pruebas.

En Australia hay varias leyes que rigen la admisién de determinados

documentos extranjeros con fines probatorios en el proceso nacional. Por
ejemplo, en el articulo 157 de la Ley de Medios de Prueba (1995) (Evidence

Act 1995) se dispone la admisién con fines de prueba del documento publi-
co que sea la sentencia u otra diligencia del tribunal extranjero, y por el

articulo 69 quedan admitidos los documentos mercantiles. En el articulo

34 delaLey de Medios de Prueba Extranjeros (1994) (Foreign Evidence Act
1994) se dispone la admisién con fines de prueba de los documentos que

expiden las instituciones extranjeras de la materia mercantil.

Ademas, en la propia legislacién de PI se recogen presunciones en lo que

respecta al documento extranjero. Por ejemplo, en la Ley de Derecho de

Autor (1968) (Copyright Act 1968) se consagran presunciones en materia
de vigencia y titularidad de la obra de derecho de autor, pues se da por
buena la certificaciéon expedida en el extranjero.

Ademads, con la anuencia del tribunal, las partes pueden consentir que
sean admitidos documentos que por ley no puedan serlo, como la prueba
practicada con motivo de actuaciones judiciales celebradas en el extranjero
y como los documentos que se presenten en virtud del auto por el cual se
ordena la presentacién y la exhibicién de pruebas.

En la UE rigen disposiciones similares, pero no idénticas, en virtud del
Reglamento de practica y obtencién de pruebas.”
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Grafico 12
La obtencién de pruebas cuando el testigo radica en el
Estado extranjero

B. La admision del documento extranjero

En la controversia internacional de PI es necesario que las partes presen-
ten documentos ptiblicos procedentes del extranjero, como, por ejemplo,
las sentencias y los certificados que expide el registro de derechos de PL

Convenio de la Apostilla de la HCCH por el cual se suprime la
exigencia de legalizacién de los documentos publicos extranjeros

El Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalizacion
delos Documentos Publicos Extranjeros (“Convenio dela Apostilla”) facilita
la circulacion de los documentos puiblicos otorgados en el territorio de una
Parte contratante en el Convenio y que se deban presentar en otra Parte
contratante (con arreglo al mecanismo de formulacién de objeciones). El
Convenio substituye alas engorrosas y costosas formalidades del tramite de
legalizacion (certificacién en cadena) por la simple emisién de la Apostilla.

Laapostilla puede ser expedida exclusivamente por la Autoridad Competente

designada porlaParte Contratante de donde emane el documento publico.
El érgano competente se limita exclusivamente a autenticar el origen del

documento puiblico que deba ser legalizado, ya que se certifica la autenti-
cidad de la firma que figura en el documento, la calidad en la que obre el

sujeto que firma el documento, y, cuando proceda, la identidad del sello

o timbre del que esté revestido el documento. No se certifica la sustancia

misma del documento publico apostillado.
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El Convenio se aplica exclusivamente a los documentos publicos, entre
ellos los “documentos administrativos”, como los de otorgamiento de
patentes y de otros derechos de PL

En el Convenio no se hace mencién explicita alos documentos que otorgan
los organismos intergubernamentales y supranacionales, por ejemplo,
las patentes que otorga la Oficina Europea de Patentes. La aplicacién del
Convenio a dichos documentos es objeto de examen por una comisién
técnica creada en el seno de la HCCH.

El Convenio de la Apostilla fue concebido para abolir la legalizacién y
facilitar el uso delos documentos priblicos en el extranjero, por lo cual no

creala obligacidn de apostillar el documento ptiblico extranjero. De ellos

se desprende que no es necesaria la Apostilla cuando el Derecho interno

del Estado de destino ha simplificado més o suprimido por entero las

condiciones de autenticacién, y cuando determinados tratados, convenios

y otros instrumentos semejantes suprimen o simplifican mas tales condi-
ciones de autenticacion. En el campo de la propiedad intelectual, asi se ha

conseguido gracias a determinados tratados administrados porla OMPI,
como el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, el Tratado sobre

el Derecho de Marcas y el Tratado sobre el Derecho de Patentes.
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Grafico 13

La presentacién de documentos piblicos en el extranjero sin el
Convenio de la Apostilla

La cadena de legalizacion clasica
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Grafico 14

La presentacién de documentos piiblicos en el extranjero con el
Convenio de la Apostilla

El Convenio de la Apostilla simplifica el tramite
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C. La notificacion de documentos en el extranjero

La notificacién de los documentos judiciales y extrajudiciales a las par-
tes que radican en el extranjero constituye un elemento importante de
las controversias internacionales en materia civil y comercial, y como
es l6gico, del litigio de PI. Es un aspecto fundamental del derecho que
asiste al demandado de que se le dé traslado de la demanda en tiempo y
forma. Ademas de lo expuesto precedentemente en la parte II1.C.2, en lo
que respecta a la notificacién al demandado con el fin de determinar la
jurisdiccién enlos paises del common law, hay un convenio internacional
gracias al cual se coordinalanotificacién de documentos en el extranjero
en la esfera de las respectivas Partes Contratantes.

El Convenio de Notificaciones de la HCCH

El Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificacién o Traslado en
el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil
o Comercial (“Convenio de Notificaciones”) fue celebrado para simplificar
y acelerar el trdmite de los documentos judiciales y extrajudicial que una
Parte contratante del Convenio deba remitir a otra Parte contratante
con el objeto de su notificacién o traslado en esta tltima. En la practica,
el Convenio facilita y mejora notablemente la remisién de documentos
para su notificacién o traslado en el extranjero, y asimismo abrevia en
gran medida los plazos necesarios para cumplir dicho trdmite.

El Convenio rige en los siguientes supuestos: i) el documento se debe remitir
deunaaotraParte Contratante en el Convenio con objeto de notificacién
otraslado (lalegislacién del Estado del foro determinasi se debera remitir
el documento al extranjero para su notificacion o traslado, por cuyarazén
se dice que el Convenio no rige con cardcter obligatorio, sino exclusivo); ii)
se conoce el domicilio del destinatario del documento; iii) el documento
es de naturaleza judicial o extrajudicial; y iv) el documento corresponde
aun asunto civil o comercial. Cuando se cumplen todas las condiciones
antedichas, regiran exclusivamente las vias de remisién que se estipulan
en el Convenio, salvo en el supuesto de que proceda la via derogatoria.

En el Convenio se dispone la via principal de remision y varias vias
complementarias. Con arreglo a la via principal de remisién, la auto-
ridad o el funcionario judicial o ministerial competente de acuerdo con
laley del Estado requirente (Estado de donde emana el documento que
deba notificarse) remite el documento que sea objeto de notificacién a
la Autoridad Central del Estado requerido (Estado donde se cumple la
notificacién). La Autoridad Central del Estado requerido procedera a
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cumplir la peticién de notificacién u ordenard que sea cumplida, ya sea
i) por la simple entrega al destinatario que lo acepte voluntariamente;
ii) segun la forma prescrita por la legislacién del Estado requeridos; iii)
segun la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no
sea incompatible con la legislacién del Estado requerido.

Las vias de remisién complementarias son: las vias consular o diploma-
tica (directa e indirecta); la via postal; la comunicacién directa entre los

funcionarios judiciales y ministeriales y demds personas competentes del

Estado de origen y del Estado de destino; y la comunicacién directa de la

personainteresada conlos funcionario judiciales y ministeriales y demas

personas competentes. El Convenio autoriza a que un Estado se oponga a

recurrir a las vias de remision complementarias enunciadas.

En el Convenio se reconoce el estrecho vinculo que une a la notificacion
en tiempo y forma con la comparecencia del demandado. Con ese fin se
consagran dos cldusulas fundamentales que protegen al demandado antes
de que dicte sentencia en rebeldia (articulo 15) y después de que ella sea
pronunciada (articulo 16).

Grafico 15

Lavia de remisién principal con arreglo al Convenio de Notificaciones
de la HCCH

Peticién de
notificar

o dar
traslado al
documento

Estado requirente

Estado requerido

Autoridad central del Estado
requerido

Cumple la notificacién del documento

Notificacion por si misma o dispone que se cumpla
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Ejemplo de legislaciéon nacional

En Australia, por ejemplo, segtin el articulo 10.4 de la Ley del Tribunal
Federal (Federal Court Rules) se tendra por validamente cumplida la
notificacién al sujeto que radique en la jurisdiccién extranjera en los
siguientes supuestos:

a) Elasunto figure enumerado en la relacion que se establece en el
articulo 1042 (categorias de asunto en el que concurren elementos
de vinculacién con Australia).
b) El tribunal haya otorgado anuencia a la parte para notificar al
sujeto. En la peticién de anuencia se debera acreditar que en el
asunto concurre presuncion de amparo legal.
c) Lasolicitud se notificard al sujeto por una de las siguientes vias:
i) Envirtud de convenio, de la legislacion del pais extranjero o
del Convenio de Notificaciones de la HCCH (articulo 10.43)2)).

if) Sino fuese practicable notificar el documento de conformidad
con el apartadoi) y si el documento hubiese sido puesto en co-
nocimiento del sujeto, el tribunal lo podré tener por notificado
(articulo 10.48).

iii) Si no hubiere sido posible cumplir la notificacién de confor-
midad con el apartado i), el tribunal dispondra que se cumpla
por otra via (articulo 10.49).

El demandado se sometera a la jurisdiccién del tribunal o la impugnara.

Australia tiene suscrito con Nueva Zelandia un tratado que constituye la
excepcién al procedimiento antes mencionado y en cuya virtud la notifica-
cién al sujeto que radique en Nueva Zelandia se cumplird del mismo modo
que se hace en Australia, esto es, se prescinde de la anuencia del tribunal.

En la UE, el “Reglamento de Notificaciones” rige la notificacién y el tras-

lado enlos Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil y mercantil.
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D. La cooperaciony la coordinacion entre tribunales

La cuestion de los procesos internacionales que nacen de la misma con-
troversia y que se ventilan en paralelo es una de las eternas cuestiones
debatidas en el ambito del Derecho internacional privado. En los paises
del common law'y en las jurisdicciones de Derecho codificado ese proble-
ma se legisla de distinto modo, ya sea mediante la figura del interdicto
de actuaciones procesales concurrentes (anti-suit injunctions) para
impedir que se interpongan acciones en el extranjero, ya sea porla via de
ladoctrina delalitispendencia, en cuya virtud se suspenden o desestiman
las actuaciones en curso.

Hay acuerdo en que el 4nimo de fiscalizar los procesos concurrentes

en la esfera internacional obedece a propdsitos evidentes: constituir un

corolario preventivo de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia extran-
jera; fomentar la eficacia judicial; y estimular la cortesia en el seno de la

magistratura. En dicho sentido, las iniciativas emprendidas en la esfera

regional e internacional han permitido armonizar los medios parareglar

los procesos paralelos en materia de litigio privado internacional.

1. Elinterdicto de actuaciones procesales concurrentes

En las jurisdicciones del common law una de las partes puede solici-
tar al tribunal que disponga un interdicto de esta especie con el fin de

prohibir las actuaciones judiciales ante el tribunal extranjero. Con dicha

medida cautelar se busca proteger la jurisdiccién del tribunal nacional y
las propias actuaciones procesales, por ejemplo, cuando las actuaciones

en curso en el extranjero interfieran con la demanda en curso o sean

gravosas y perjudiciales.

Elinterdicto de actuaciones procesales concurrentes constituye una me-
dida extraordinariay se debe ejercer con suma precaucién, pues mientras

que con la medida cautelar se busca prohibir la conducta procesal de las

partes del proceso nacional, el interdicto afectard al 6rgano jurisdiccional

de otro Estado.

2. Lalitispendencia

Lafigura delalitispendencia es propia de las jurisdicciones de Derecho
codificado y por ella el tribunal suspende el juicio o desestimala demanda
cuando hay otro tribunal que entiende del mismo asunto y también son

idénticas la accién y las partes del litigio.
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La doctrina de la litispendencia estd presente en los instrumentos regio-
nales e internacionales y, en consecuencia, cuando es idéntico el objeto

del juicio que enfrenta a las mismas partes en mas de un Estado, gozara

de preferencia el tribunal ante el cual se haya interpuesto primeramente

la accién y los demds deberdn declinar su potestad en favor de dicha

jurisdiccién. Sin embargo, el problema se legisla de modo diferente en el

Convenio de Eleccion de Foro, pues en su articulo 6, relativo al tribu-
nal no elegido, se dispone que dicho tribunal declinard competencia en

favor del tribunal elegido, mientras que el articulo 5.2 dice que el tribunal

elegido no declinara el ejercicio de su competencia funddndose en que el

tribunal de otro Estado deberia conocer del litigio, aunque la accién se

hubiera incoado primeramente ante el tribunal del otro Estado (principio

de la litispendencia).

Segtin el Régimen de Bruselas, el tribunal ante el que se interponga la

segunda demanda deberd suspender de oficio el procedimiento en tanto

no se declarare competente el tribunal ante el que se interpuso la prime-
ra. Dicha norma rige las actuaciones entabladas ante jueces de distintos

Estados miembros cuando sean idénticas la accién y las partes.

La relacion de los pactos de eleccion de foro con el principio de litispen-
dencia fue modificada con oportunidad de la revisién del Reglamento
Bruselas I. En el Reglamento Bruselas Ia, que fue puesto en consonancia
con el mecanismo establecido en el Convenio de Eleccién de Foro, el
tribunal elegido del Estado miembro de la UE goza de preferencia para
entender de su propia jurisdiccién, prescindiendo de si la demanda se
presentd primeramente ante él o en segundo término, ylos tribunales de
los demés Estados miembros deberdn declinar jurisdiccién en favor del
tribunal elegido cuando este haya establecido su jurisdiccién.
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Glosario

Competencia Potestad de que esté revestido el tribunal

(competencia en sentido  para entender y juzgar la materia que es

estricto o competencia objeto del litigio.

material)

Cosajuzgada Principio por el cual no se puede juzgar dos
veces el mismo litigio.

De lege ferenda Locucién que designa la futura o eventual

reforma de laley.

Ejecucién (de la sentencia) Procedimiento por cuyo medio el tribunal
requerido dispone que se haga cumplir la
sentencia en contra del demandado la cual
dicta el tribunal de origen.

Estado extranjero Estado en el cual no se juzga el asunto.

Estado de origen Estado donde radica el tribunal de origen,
o sea, aquel que dicta la sentencia cuyo
reconocimiento y ejecucion se solicita.

Estado requerido Estado en donderadica el tribunal ante quien
se solicita el reconocimiento yla ejecucién
de la sentencia extranjera.

Enlo que respecta ala obtencion de pruebas
en el extranjero, el Estado requerido es aquel
en el que se solicitala obtencién y practica
de la prueba que se debera presentar en la
actuacién judicial incoada en el Estado re-
quirente.
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Forum non conveniens

Iura novit curia

Jurisdiccién exclusiva

Jurisdiccion ratione
personae

Litispendencia

Reconocimiento
(de la sentencia)

Reenvio

Territorialidad de los
derechos de PI

Tribunal de origen

Tribunal requerido

Potestad discrecional dela que esta revestido
el tribunal competente y en virtud dela cual
se inhibe de entender en el asunto cuando
a su juicio hay otro foro mas apropiado.

Principio de que el tribunal conoce el
Derechoy en cuya virtud se presume que el
tribunal conoce todalalegislacion, incluido
el Derecho extranjero.

Potestad de que esta revestido el tribunal
para entender en el asunto con exclusiéon
de los demas jueces.

Potestad que posee el tribunal de juzgar a
la persona del demandado.

Doctrina por la cual el tribunal debera sus-
pender el juicio o desestimar la demanda

cuando hay otro tribunal que entienda del

mismo asunto y también sean idénticas la

accién y las partes del litigio.

Procedimiento por el cual el tribunal requerido
hace que surta efecto la determinacién de
los derechos y obligaciones dictada por el
tribunal de origen.

Principio queindicaal tribunal de un Estado
que, cuando proceda a aplicar el Derecho
extranjero, tendra que aplicar asimismo
las normas de conflicto de leyes del otro
Estado con la consecuencia de que podria
tener que remitirse al Derecho vigente en
el propio Estado y aplicarlo.

Principio por el cual los derechos de PI se
limitan al territorio del Estado soberano
que los otorgue.

Tribunal que dicta la sentencia.

Tribunal a quien se solicita el reconocimiento
y ejecucion de la sentencia.
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Notas

%4

En el sitio del Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (https:/www.wipo.
int/amc/es/index.html) se explica el mecanismo de la solucion extrajudicial de
controversias. Véase asimismo la Convencion sobre el Reconocimiento y la
Ejecucioén de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958).

En lo que respecta a la Comunidad de Estados Independientes, véase la
Convencién sobre la Asistencia Judicial y las Relaciones Juridicas en Materia de
Derecho Penal, Civil y de Familia, aprobada en Minsk el 22 de enero de 1993.

En lo que respecta a la Organizacién de Estados Americanos, véase la
Convencioén Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional
Privado, aprobada el 8 de mayo de 1972.

En lo que respecta al Mercado Comun del Sur (MERCOSUR), véase el Protocolo
de Cooperacion y Asistencia Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, Laboral
y Administrativa, aprobado en Valle de las Lefias el 27 de junio de 1992.

Mercado Comun del Sur (MERCOSUR): Protocolo de Ouro Preto, celebrado el 17
de diciembre de 1994 en Ouro Preto.

Convencion Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales Extranjeros, que entré en vigor el 14 de junio de 1980.

Convenio de la Liga Arabe de Ejecucion de Sentencias y Laudos Arbitrales
Extranjeros, aprobado el 14 de septiembre de 1952.

Convenio arabe de cooperacion judicial, aprobado el 6 de abril de 1983.

Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12

de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundicién) (DO
L 351/1, 20/12/2012, pags. 1 a 32). El “Reglamento Bruselas la” substituyo al
Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucién de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil (‘Reglamento Bruselas 1”) (DO L 12,
16/01/2001, pags. 1 a 23), el cual, a su vez, substituyé al Convenio de Bruselas
de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecucién de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968 (“Convenio
de Bruselas”). El Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, suscrito el
30 de octubre de 2007 (“Convenio de Lugano de 2007”) (DO L339, 21/12/2007,
pag. 3), que substituyo al Convenio relativo a la competencia judicial y a la
ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, suscrito el 16
de septiembre de 1988 (“Convenio de Lugano”), es de aplicaciéon en los Estados
miembros de la Unién Europea, y ademas en Islandia, Noruega y Suiza. Como,
en esencia, el Convenio de Lugano de 2007 es muy semejante al Reglamento


https://www.wipo.int/amc/es/index.html
https://www.wipo.int/amc/es/index.html

20.
21.
22.

23.

24,

25.

Bruselas |, se acufio el término genérico “Régimen de Bruselas” para designar a
todos los instrumentos mencionados.

Reglamento (CE) n° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (DO L
177/6, 4/7/2008, pags. 6 a 16). ROMA |

Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (DO
L 199/40, 31/7/2007, pags. 40 a 49). ROMA Il

Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre
coordinacion de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor
y derechos afines a los derechos de autor en el ambito de la radiodifusion via
satélite y de la distribucion por cable.

TJUE, Roche c. Primus, C-539/03 (13 de julio de 2006), y TUUE, Painer c.
Standard Verlags GmbH, 2011, C-145/10 (1 de diciembre de 2011).

Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13

de noviembre de 2007, relativo a la notificacion y al traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
(notificacion y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n° 1348/2000 del Consejo.

TJUE, Hejduk, C-441/13 (22 de enero de 2015).

SOCAN v. Canadian Association of Internet Providers [2004] 2 SCR 427.
TJUE, Wintersteiger, C-523/10 (19 de abril de 2012).

UKSC, Lucasfilm Ltd v Ainsworth [2011] UKSC 39.

TJUE, GAT v. Luk, C-4/03 (13 de Julio de 2006). Sin embargo, en varias
sentencias del TJUE se ponen de manifiesto los supuestos en los que la
jurisdiccion exclusiva no admite la controversia cuando se debate el registro y la
validez. Dichos asuntos son los siguientes: Solvay SA v Honeywell, C-616/10 (12
de julio de 2012); Duijnstee v Lodewijk Goderbauer, C-288/82 (15 de noviembre
de 1983) y Hanssen Beleggingen BV v Tanja Prast-Knipping, C-341/16 (5 de
octubre de 2017).

Chugai Pharmaceutical v. UCB [2017] EWCH 1216 (Pat).
Ley Modelo de la UNCITRAL sobre Garantias Mobiliarias, aprobada en 2016.

En el articulo 90 se dice que el otorgante esta ubicado: a) En el Estado en que
tenga su establecimiento; b) En el Estado en que se ejerza la administracion
central de sus negocios, si tiene establecimientos en mas de un Estado; y c) En
el Estado en que tenga su domicilio habitual, si no tiene establecimiento.

Véase los parrafos 284 a 339 (https://uncitral.un.org/es/texts/securityinterests/
legislativeguides/secured_transactions/supplement). El Suplemento fue
aprobado por la UNCITRAL en 2010 y se preparé con la asistencia de la OMPI.
Por su parte, la recomendacion 248 y el comentario correspondiente fueron
preparados gracias a la asistencia de la HCCH.

Sentencias del TUUE: Diageo Brands BV c. Simiramida, Asunto C-681/13 (16
de julio de 2015) y Régie nationale des usines Renault SA c. Maxicar SpA and
Orazio Formento, Asunto C-38/98 (11 de mayo de 2000).

Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la
cooperacioén entre los érganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el
ambito de la obtencion de pruebas en materia civil o mercantil.
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