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1. INTRODUCCION

El presente Dictamen se elabora a peticiéon de Don Javier Ferrer Alés, y tiene por objeto
el analisis de las cuestiones que, desde un punto de vista juridico, atafien a la proteccion
legal de un Proyecto de Juego para la fidelizacion de clientela, denominado
«HIPERJUEGO». Consecuentemente, se expondra cudl es la forma de proteccibn mas
adecuada, empezando por la Propiedad Intelectual, pero yendo mas alla hacia las mas
modernas formas de defensa situadas en el ambito de las patentes de negocio o de
programas de ordenador, todo ello sin olvidar los aspectos de competencia desleal.

Asimismo, se hara una mencidon importante a los remedios procesales puestos al alcance
del autor, sefialando la Legislacién civil en la materia, asi como la sectorial (esto es, Ley
de Propiedad Intelectual, Ley de Marcas, Ley de Proteccion Juridica del Disefio Industrial,
Ley de Competencia Desleal).

Hemos de indicar que en la elaboracidon del presente Dictamen se han tenido en cuenta
los numerosos Registros, tanto de Propiedad Intelectual, como de Propiedad Industrial,
asi como nombres de dominio en Internet que el Sr. Ferrer Al6s tiene registrados a su
nombre y que quedan detallados en Apéndice a este documento.

La intencidon de los redactores de este Dictamen es ofrecer una visidon lo mas amplia
posible de cuales son los instrumentos legales que el creador de un juego o
procedimiento de concurso tiene a su disposicion para proteger su creacion o invencion
de otras similares que pudiera haber en el mercado concurriendo con la primera.

A tal efecto, seguiremos el siguiente esquema:

1. Conclusiones preliminares y dictamen sobre HIPERJUEGO

2. Base juridica y analisis del HIPERJUEGO, adecuacién a los estandares de
originalidad previstos legalmente

3. Aspectos relativos a la defensa juridica del HIPERJUEGO

4. Base doctrinal
Por otra parte, un estudio sobre el tratamiento fiscal de las transacciones econdmicas
que genera HIPERJUEGO entre todos sus actores, se puede encontrar en el trabajo
«Dictamen sobre Ila fiscalidad de las transacciones econdmicas derivadas de

HIPERJUEGO> por ENRIQUEZ & ASOCIADOS, Asesores Tributarios (Valencia, Febrero
2004).
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2. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y DICTAMEN

A modo de conclusiones preliminares, y sin perjuicio de lo que se diga mas adelante
como justificacion juridica, podemos emitir el siguiente dictamen en relaciéon con la
proteccion juridica del HIPERJUEGO:

a. ElI HIPERJUEGO representa una forma original de fidelizacion de clientela.

b. ElI HIPERJUEGO, en la medida en que es original, resulta protegible por las leyes y

Madrid .

convenios internacionales en materia de Propiedad intelectual.

La originalidad del HIPERJUEGO reside en varios aspectos, resumiéndose en el
hecho de consistir en una tarjeta de fidelizacion, con un disefio determinado y
novedoso, la cual permite al usuario de la misma acceder de forma gratuita a
premios en metalico, basandose en juegos de implantacién nacional como las
loterias, las quinielas de futbol y los cupones de la ONCE. En este sentido,_hay
registros que desarrollan el programa de premios de HIPERJUEGO con juegos de
otros paises de forma idéntica y similar (juegos de BigGame y PowerBall en
EEUU, Lotto en Reino Unido y Alemania, Loto en Francia e Italia, Loto y Totoloto
en Portugal).

Los premios se reparten proporcionalmente a un grupo de titulares de la tarjeta
con idéntica apuesta o combinacién del sorteo (pefias) y en funcién del grado de
compras llevadas a cabo por cada uno de ellos durante un periodo de tiempo
(fidelizacion), de tal forma que quien mas consume mas premio en metalico le
toca en el reparto, en detrimento de los menos fieles (pefias dindmicas no
igualitarias).

La originalidad del HIPERJUEGO se encuentra, igualmente, en el disefio de la
tarjeta (de las diferentes tarjetas disefiadas, a decir verdad) de fidelizaciéon, asi
como en la mecanica del juego: las Normas de Participacion. Estas Normas de
Participacion son la esencia de la obra y la expresion de su originalidad en el
ambito de los programas de fidelizacion de clientela. Basicamente, puede decirse
que estas Normas se adaptan, segun las distintas versiones de la obra, a varios
sectores comerciales. Asi, hay estudios de adaptacion en Bancos y Cajas de
Ahorro, Telefonia, Distribuidoras, Centros Comerciales y Supermercados, Redes
de Estaciones de Servicio, Prensa diaria y deportiva, cadenas de Cines,
Restaurantes y Hoteles. Las Normas de Participacion promueven como regalo a
los clientes apuestas gratuitas de sorteos nacionales impresas en su tarjeta
HIPERJUEGO. Un conjunto de clientes lleva las mismas apuestas y su mayor o
menor participacion en el premio se calcula todas las noches seglin su mayor o
menor consumo (expectativa) a través de un complejo sistema informatico que
finalmente publica en Internet las expectativas de los premios para cada cliente.
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Los premios millonarios que puede agraciar a cada cliente se pueden consultar
diariamente en Internet. Los premios de las tres primeras categorias de los
sorteos se reparten a los clientes, mientras que las dos dultimas se van
acumulando en un bote para un sorteo final entre todos los participes. Lo original
y creativo del programa de fidelizacion HIPERJUEGO es el regalo de apuestas fijas
en tarjetas con el nombre de los clientes y su mayor o menor participacion segin
su consumo fiel.

e. ElI HIPERJUEGO queda, asimismo, protegido por virtud de las leyes y regulaciones
existentes en materia de Propiedad industrial. Especialmente, el HIPERJUEGO
encuentra proteccion juridica como disefio industrial (disefio de las tarjetas), sin
perjuicio de la protecciéon mas especifica de las marcas y demas signos distintivos.

f. Finalmente, la originalidad del HIPERJUEGO, y la correspondiente proteccion
juridica, se ve complementada por las normas contractuales sobre cesiéon de
derechos y las normas que facultan al titular de derechos para perseguir
cualesquiera infracciones a los derechos protegidos. En este sentido, el
HIPERJUEGO es susceptible de ser licenciado a través de los correspondientes
contratos de cesidon de derechos. En cuanto a la persecutoriedad de los usos no
autorizados del HIPERJUEGO, éste queda protegido por acciones civiles y penales.
Las primeras alcanzan a prohibir el uso del HIPERJUEGO y a destruir las planchas
y los elementos ilegales de uso, sin perjuicio, légicamente, de las acciones
resarcitorias e indemnizatorias del dafio producido. Las segundas se reservan para
actos especialmente graves por su intensidad o por la extension en el tiempo del
acto ilicito, llegandose a imponer penas privativas de libertad y sanciones
pecuniarias.

3. ELEMENTOS ORIGINALES DEL HIPERJUEGO SUSCEPTIBLES DE PROTECCION
JURIDICA

Una vez expuestas muy sucintamente las conclusiones a las que se ha llegado en este
Dictamen, debemos analizar, ya en concreto, cuales son los aspectos del HIPERJUEGO
que resultan protegidos juridicamente. En este sentido, la proteccion juridica a analizar
debe comenzar con la perspectiva del Derecho de autor, el Derecho de marcas, el
Derecho de Disefio Industrial y, por ultimo, con otras protecciones alternativas. En
definitiva, de lo que se trata en este epigrafe es de determinar cuales son los aspectos
del HIPERJUEGO susceptibles de ser protegidos legalmente.

3.1. Originalidad del HIPERJUEGO (Derecho de autor)

A la vista de los criterios de originalidad existentes en la materia (véase mas adelante),
nuestra opinién es que el HIPERJUEGO resulta protegible juridicamente desde el punto de
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vista del Derecho de autor o de Propiedad intelectual, en atencién a los siguientes
elementos caracteristicos suyos.

3.2. Estructura del proyecto

La primera pregunta que nos hemos de hacer es si la estructura (negocial) del
HIPERJUEGO es original en términos de Derecho de autor. Como tal, dicha estructura se
puede definir como un modelo negocial en el que se utiliza una tarjeta de fidelizacion,
con unos rasgos Yy singularidades creativas particulares, basada en determinados juegos
de azar (de caracter oficial), la cual, mediante la aplicaciébn de una serie de reglas bien
definidas, permite la participacion en los premios en metalico de sus sorteos nacionales
a través de las apuestas gratuitas que figuran en la tarjeta de cada cliente (normalmente
a su vez mediante la compra en establecimientos abiertos al publico, transacciones de
Banco o Caja de Ahorros, llamadas de teléfono, repostaje de combustible, compra de
periédicos, asistencia a salas de cine, comidas en restaurantes, etc., segun el sector en el
que se implanta).

Teniendo en cuenta dicha definicién, consideramos que puede defenderse la proteccion
juridica del HIPERJUEGO sobre la base de los siguientes elementos caracteristicos:

3.2.1. Disefio de la Tarjeta

El disefio de la Tarjeta tal y como nos ha sido entregado se puede circunscribir del
siguiente modo:

«Tarjeta de plastico, con banda magnética o no — segun el caso de
implantacion-, en la que, por una de las caras se aprecia un especial
y particular dibujo a doble columna con casilleros y circulos, que
permite la presentacion y organizacion de una serie de apuestas de
diversos sorteos nacionales (loterias, quinielas de Futbol y/o
cupones de la ONCE) cuya aparicion puede ser de todos ellos o de
una parte de los mismos, asi como de modelos para una o varias
apuestas de cada sorteo, todo ello segun el tipo de disefio industrial
elegido para una implantacién concreta, cédigo de barras de control,
nombre y logotipo de “HIPERJUEGO”, asi como de una leyenda de
aviso al titular de las Normas de Participacién que reglamentan al
juego; mientras que por la parte posterior, se observan unas
indicaciones relativas al nombre y logotipo “HIPERJUEGO”, fechas
limite de participacién en los sorteos o final de la promocién,
nombre y cbédigo nacional del cliente, avisos de proteccidon
intelectual ©Copyright, asi como un disefio gréfico.

>,
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Es indudable que este disefio es protegible por la Propiedad intelectual o Derecho de
autor con base en los criterios generalmente admitidos y a los que se alude mas
adelante. Asi, en primer lugar, nos parece indudable, y esta opinién se vierte en atencion
a nuestra experiencia en el sector, que el disefio es formalmente novedoso, no habiendo
encontrado esquema o disefio previo similar (de hecho, con fecha 16 de septiembre de
2003, dichos disefios fueron publicados por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(OEPM), habiendo resultado admitida su concesion como Dibujos Industriales® por el
examinador en fecha 30 de Abril de 2004, véase Apéndice). En concreto, esta
singularidad creativa formal se puede basar, entre otras 48 variantes de disefios
industriales que tiene la tarjeta, por la divisién en dos de la cara anterior de la tarjeta, en
la que, por un lado (lado izquierdo), se consignan una serie de nimeros aleatoriamente
dispuestos para las loterias y los cupones de la ONCE, mientras que, por otro lado (lado
derecho), se observan unas columnas simulando las columnas del popular juego de
quinielas de futbol «1 X 2». Segun nos ha informado su creador, esta disposicidn no es
caprichosa, sino que obedece a una formulacibn matematica determinada.

Puede argumentarse que ese disefio no es original, en la medida en que al fin y al cabo el
mismo aparece basado en una serie de juegos populares, que tienen un caréacter oficial
(bonoloto, primitiva, 1 X 2, cupones de la ONCE, etc.). Sin embargo, no podemos estar
de acuerdo con este criterio, ya que el disefio adoptado por el HIPERJUEGO es
caracteristico y no es similar, ni idéntico al de los juegos en cuestion, o al de otros juegos
previos ya existentes. Esa caracteristica viene dada por la disposicién de sus elementos,
criterio éste que aparece aceptado por la legislacion aplicable (art. 12 LPI), asi como por
la jurisprudencia (véase infra). Es mas: el punto de comparacion existente entre los
juegos usados (de la primitiva, bonoloto, quinielas de fatbol, cupones de la ONCE, etc.) y
la expresion formal adoptada por el HIPERJUEGO pone de manifiesto que las posibles
coincidencias son anecdéticas y circunstanciales.

Asi, en relacion con los niumeros situados a la izquierda, la colocacion de los mismos no
sigue un orden creciente, sino que, por el contrario, estan situados respondiendo a un
orden predeterminado en funcién de una féormula matematica. Ademas, estéticamente,
los nimeros del HIPERJUEGO no son similares a los usados en los juegos tradicionales de
los que venimos hablando. Por otra parte, en relacién con las columnas de «1 X 2», de
nuevo hay que sefalar que su colocacién no sigue el orden establecido por el tradicional
juego del mismo nombre, sino que (i) el numero de las columnas no se corresponde con
el nimero de casillas actualmente existente en el juego oficial; (ii) ni siquiera la
ubicacion de los niumeros «1, X 6 2» es la misma, tal y como ha sido ratificado por el
examinador de la OEPM concediendo y publicando en el BOPI los dibujos industriales de
la Tarjeta HiperJuego (véase Apéndice). De nuevo, el hecho diferencial propio del
HIPERJUEGO, en relacién con la ubicacién de estos signos, viene dado por una férmula
matematica, no siendo casual su colocacion en la tarjeta.

Téngase en cuenta que el orden elegido por el autor del HIPERJUEGO no es casual, ni
necesario. Como se analizara posteriormente, la necesariedad en la creacion de la forma
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de que se trate excluye la proteccion juridica por Derecho de autor (véase infra
sentencias del Tribunal Supremo). Aqui no nos encontramos ante una forma necesaria,
ya que (i) se es libre de escoger otros juegos o formas participativas como elemento de
atribucién o entrega del premio; (ii) incluso aun escogiendo los mismos juegos (bonoloto,
primitiva, 1 X 2, etc.), no habria razén alguna para usar las mismas combinaciones que
las empleadas por el autor del HIPERJUEGO.

Por consiguiente, los factores de originalidad de la tarjeta del HIPERJUEGO vendrian por
su disefio estético, pero también por la especial colocaciéon o sisteméatica empleada en su
creacion y que se ha puesto de manifiesto en el uso de un doble encolumnado en el que
se observan combinaciones de nimeros y signos, no colocados de acuerdo con un orden
I6gico o necesario, sino predeterminado.

Por ultimo, en lo que al disefio se refiere, otro rasgo de originalidad viene dado por el uso
que se hace de ciertos colores en la tarjeta. La configuracién externa y general de esos
colores en combinacién con la colocacién de las columnas hace que el resultado sea
original en términos de Derecho de autor o Propiedad intelectual. Esta configuracion o
eleccion de colores se ve acentuada en el reverso de la tarjeta (aquel que cuenta con la
banda magnética para el caso de esa modalidad de tarjeta).

En cualquier caso, como diremos en la parte dedicada a las conclusiones, resulta
sumamente aconsejable incluir un aviso legal o © en la tarjeta con el objeto de que los
terceros puedan advertir indubitadamente la existencia de derechos exclusivos sobre la
tarjeta, en particular, y el juego, en general. Esta cautela la viene adoptando el autor de
HIPERJUEGO desde la primera edicion de la tarjeta, en 1995.

Es necesario hacer referencia en este punto a la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid de 20 de abril de 1998, relativa, precisamente, a determinar si un juego,
basado en una comun rifa, era protegible por medio de la Propiedad Intelectual. En este
sentido, la Audiencia Provincial hace el siguiente interesante pronunciamiento que
reproducimos a continuacion:

«(...) Pues bien, aplicando estos criterios, es claro que en el
presente supuesto no nos hallamos ante una mera idea extrafia al
ambito de la proteccion de la propiedad intelectual, sino ante un
proyecto perfectamente elaborado de un juego, que si bien parte de
un concepto nada novedoso, cual es una simple rifa, si va
acompafiado de otros elementos que comportan una dosis de
originalidad bastante para incardinarlo dentro del ambito de la
norma resefiada, cual es la aplicacion de la referida rifa al campo de
la promocién editorial transformando el habitual boleto en la propia
publicaciébn a promocionar, elemento plenamente diferenciados de
este concreto sorteo frente a los restantes y que le dota de una
originalidad bastante para merecer la proteccion solicitada,
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afirmacién que necesariamente nos lleva a la estimacién del
presente recurso (...)».

Junto a este pronunciamiento, hemos de mencionar, expresamente referido al ambito de
los juegos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 28 de
diciembre de 2002, la cual entendié que «la Unica creacién del demandante susceptible
de proteccibn como obra intelectual, de reunir los requisitos precisos, es literaria y se
plasma en la descripcion escrita de la estructura del juego (sus objetivos, dinamica,
cddigo de temas, colores, comienzo y fin). Las ideas no se protegen, salvo en la medida
en que encuentran expresion en la creaciéon del actor».

A la vista de las anteriores decisiones judiciales, y teniendo en cuenta los elementos que
acabamos de mencionar (junto con los que a continuacibn se mencionen) del
HIPERJUEGO, creemos que no nos hallamos ante una mera idea, sino realmente ante un
desarrollo estético e intelectual profundo y detallado que lo cualifican como original en
términos de Derecho de autor.

Por otra parte, desde el punto de vista del disefio industrial, la tarjeta de fidelizacién
incorpora elementos indudables de proteccidon juridica. Como sefiala la doctrina, se
entiende por un dibujo industrial el disefio de un producto que, por sus connotaciones
estéticas determinadas, tiene una cierta penetracién en el mercado. El elemento al que
se atiende, a efectos de proteccion, es la forma externa adoptada.

El dibujo o disefio industrial esta protegido en nuestro ambito juridico mediante la Ley
20/2003, de 7 de julio, recientemente publicada en el BOE de 8 de julio. Segun el
articulo 1 de dicha Ley, disefio es «la apariencia de la totalidad o una parte de un
producto, que se derive de las caracteristicas de, en particular, las lineas, contornos,
colores, forma, textura o materiales del producto en si o de su ornamentaciéon».

Aplicado lo anterior a la tarjeta de fidelizacién, consideramos que la misma cumple
definitivamente los requisitos legales establecidos. Las caracteristicas formales que se
pueden descubrir en la tarjeta son las siguientes (aunque ya hayan sido analizadas
previamente):
— Division de la tarjeta en dos mitades.
— Sefalamiento en ambas mitades, respectivamente, de un columnado, asi
como, en cada uno de ellos, de una disposicion de nimeros colocados no
de forma necesaria, sino arbitraria respondiendo a una férmula

matematica.

— Colores usados.
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En suma, los disefios industriales tienen un caracter novedoso o singular en el sentido
legal del término. Segun los articulos 6 y 7 de la Ley 20/2003, «se considerara que un
disefio es nuevo cuando ningun otro disefio idéntico haya sido hecho accesible al publico
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad,
antes de la fecha de prioridad». La Ley considera idénticos los disefios cuyas
caracteristicas difieran s6lo en detalles irrelevantes.

En nuestra opinion, tales detalles no existen en la tarjeta de fidelizacion, ya que los
hechos diferenciadores que se acaban de citar son suficientemente distinguibles como
para definir originalidad en términos legales y de hecho, como anteriormente se ha
comentado, el examinador de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas ha concedido los
disefios presentados, por lo que, viene a admitir la originalidad de los dibujos industriales
de la Tarjeta HIPERJUEGO. Asi, se considera que un disefio posee caracter singular
cuando la impresion general que produzca en el usuario informado difiera de la impresion
general producida en dicho usuario por cualquier otro disefio que haya sido hecho
accesible al publico antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o, si se
reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Legalmente hablando, se establece
que para determinar si el disefio posee caracter singular se tendra en cuenta el grado de
libertad del autor para desarrollar el disefio.

Sobre la base de estos requisitos legales, coincidentes, por otra parte, con los que
seflalamos antes en el ambito de la Propiedad intelectual, entendemos que el
HIPERJUEGO estéa protegido por disefio industrial.

Asimismo, téngase en cuenta que la Disposicién Adicional Décima de la Ley 20/2003
reconoce la compatibilidad y acumulacion de las protecciones que se puedan derivar por
propiedad intelectual y de disefio industrial. Por consiguiente, la atribucién de un derecho
exclusivo de propiedad intelectual no perjudica la cumulativa atribucién de un derecho
exclusivo de propiedad industrial (disefio industrial).

El derecho conferido al titular de un disefio industrial le faculta para, con caracter
exclusivo, utilizar dicho disefio y prohibir a tercero su utilizacion sin su consentimiento. A
estos efectos, se entiende por utilizacion la fabricacion, la oferta, la comercializacién, la
importacion y exportacién o el uso de un producto que incorpore el disefio, asi como el
almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines que se acaban de mencionar.

En relacidon con el disefio industrial, hemos observado que el autor del HIPERJUEGO ha
procedido a la presentacion a registro de diversos disefios, en concreto, de hasta 48
(todo ello en fecha 16 de junio de 2003) y ha tenido su publicacién en el boletin de la
OEPM, con la aprobacién por parte del examinador, en fecha 16 de septiembre de 2003.
La descripcion que se hace en las respectivas solicitudes es bastante completa y coincide,
basicamente, con lo que venimos defendiendo en lineas anteriores. Se han registrado
distintas variantes del disefio exterior de la tarjeta, pero, en definitiva, todas se apoyan
en el mismo disefio esencial, que podemos considerar como el caracteristico de la tarjeta,
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esto es, la doble divisiéon en columnas de «1 X 2» y de nimeros encerrados en circulos
(bonoloto, primitiva, etc.).

En otras ocasiones, el disefio objeto de solicitud tiene invertida la colocacién de las
columnas, de manera tal que las columnas referidas al «1 X 2» aparecen a la izquierda
de la tarjeta, mientras que a la derecha aparecen los nimeros encerrados en circulos
(referidos a la bonoloto, primitiva, etc.). Las distintas variantes objeto de registro se
refieren al nimero de circulos y otras cuestiones meramente formales que no afectan de
manera relevante al disefio sustancial de la tarjeta (que sigue basandose en la division
de la tarjeta en numeros encirculados y columnas de «1 X 2»).

La otra variante importante se refiere a nimeros encirculados (s6lo) o a columnas de «1
X 2» (sélo).

3.2.2. Reglas de ejecuciéon (funcionamiento) del HIPERJUEGO

Segun hemos podido comprobar, por la documentacion a la que hemos tenido acceso, el
desarrollo expresivo (por decirlo en términos juridicos, el desarrollo intelectual) del
HIPERJUEGO se ha fundamentado sélidamente a lo largo de diversas inscripciones en el
Registro de la Propiedad Intelectual. Es precisamente a lo largo de estas inscripciones
donde se ha plasmado el espiritu y la estructura fundamental del modelo negocial
expresado en el HIPERJUEGO. Lo que nosotros hemos denominado reglas de ejecucion o
funcionamiento del HIPERJUEGO consolidan basicamente el modo en el que la tarjeta de
fidelizacién HIPERJUEGO puede ser utilizada por los agentes autorizados. En este sentido,
sin perjuicio de la importancia del disefio industrial correspondiente a la tarjeta en
cuestion, es indudable que estas reglas definen y describen con marcado rigor la esencia
misma que resulta protegible desde un punto de vista juridico.

En total, entre los afios 1995 y 2003 han tenido lugar 30 inscripciones (exactamente
entre el 18 de agosto de 1995 y el 27 de octubre de 2003), en las que con mayor o
menor extensién se ha ido desarrollando y expresando el formato del HIPERJUEGO. El
resultado, a nuestro juicio, es que el HIPERJUEGO ha sido objeto de un grado de
exhaustividad considerable que acrecienta su protegibilidad.

La registrabilidad de una obra en el Registro de la Propiedad Intelectual acrecienta sus
posibilidades de proteccidon, pese a no tener un caracter constitutivo. En otras palabras,
una obra es protegible (en este caso, el HIPERJUEGO) desde el momento en que se crea,
con independencia de su posterior (0o eventual) registro. Sin embargo, la inscripcion
registral es importante y sumamente aconsejable, ya que juega un papel importante de
cara a determinar la fecha de creacion del juego (aproximada, siempre), asi como a
efectos de presuncién de la autoria (cf. Art. 145.3 LPI, si bien el propio art. 6.1 del
mismo texto legal, ya introduce una presuncidn de autoria de idéntico alcance).
Asimismo, no conviene perder de vista que la registrabilidad de un derecho de propiedad
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intelectual tiene lugar siempre sin perjuicio de mejor derecho, como, por otra parte,
ocurre con cualquier otro derecho susceptible de ser registrado.

Asi pues, creemos que las normas de funcionamiento o ejecucién practica del
HIPERJUEGO constituyen un desarrollo literario protegible. Es mas: como hemos indicado
anteriormente, mas alla del caracter inmediato de este desarrollo literario, las reglas o
normas de funcionamiento vienen a destacar los aspectos mas representativos y
originales del HIPERJUEGO. En efecto, en la medida en que en dichos registros se
establece la estructura a que obedece el HIPERJUEGO, no cabe duda de que a través de
los diferentes registros efectuados se viene a expresar, formalmente, cual es el aspecto
mas original del HIPERJUEGO, que no es otro, a nuestro juicio, que el hecho de
establecer una tarjeta de fidelizacibn, como medio de otorgamiento de premios, y sobre
la base de diversos juegos tales como loterias nacionales (Primitivas, Bonolotos, Gordo,
en Espafia, BigGame y PowerBall en EE.UU,, Lotto en Reino Unido y Alemania, Loto en
Francia, Italia y Portugal, asi como de quinielas futbolisticas y cupones de la ONCE en
Espafia). A ello dedicaremos las siguientes lineas.

En efecto, bien es cierto que no es suficiente con aseverar que las diferentes
inscripciones registrales reafirman la protegibilidad de la obra en su conjunto. Afirmar la
protegibilidad del profuso desarrollo literario del HIPERJUEGO requiere, ademas,
responder a la siguiente pregunta: ;trasciende la registrabilidad de dicho desarrollo la
protecciéon dltima del HIPERJUEGO como obra intelectual? O dicho con otras palabras:
¢ces posible afirmar que lo inscrito ante el Registro de la Propiedad Intelectual es
protegible en cuanto obra mas alla de la exteriorizacién® literaria del juego?

A nuestro juicio, la respuesta ha de ser afirmativa sobre la base de los siguientes
criterios. En primer lugar, por un argumento doctrinal, segin hemos tenido ocasién de
poner de manifiesto. Es decir, el HIPERJUEGO no es una mera idea 0 un mero esquema
de negocio o forma de fidelizacion de clientes (si se optara por describirse como «una
tarjeta de fidelizaciéon basada en juegos de azar», sin duda seria algo intrinsecamente
carente de proteccién), sino antes bien una pormenorizada forma de entretenimiento /
captacion de clientes encuadrable en el concepto de obra de contornos caracteristicos y
singulares. Pocas dudas ofrece, en este sentido, que los juegos o formas expresivas de
juegos o métodos de captacion son susceptibles de proteccién autoral (como, por
ejemplo, el tradicional Monopoly, el juego de Rubick, etc.).

Y, en segundo término, por un argumento jurisprudencial, ya que las SSAP 28 de
diciembre de 2002 (AP Barcelona) v de 20 de abril de 1998 (AP Madrid) vienen a
admitir la protegibilidad de los juegos, siempre que se den determinadas circunstancias,
a saber: que sean originales y que no se limiten a constituir meras ideas, circunstancias
las cuales que, como ha quedado expresado, se dan en este caso. En efecto, la doctrina
instaurada por dichos pronunciamientos judiciales significa que los juegos (y, por

1 Por utilizar la misma terminologia que empleamos en sede tedrica en otro lugar del presente dictamen.
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extension, determinados modelos de negocio) son susceptibles de ser protegidos
mediante la Propiedad intelectual, dado el amplio radio de accion del art. 10 LPI (en el
que se establece un concepto muy abierto de “obra”, dentro del que cabe cualquier
producto del intelecto humano con tal de que pueda ser calificado como original).
Siguiendo la doctrina expuesta por ambas decisiones judiciales, y teniendo en cuenta los
diferentes aspectos de definicién del HIPERJUEGO (singularmente, aunque no solamente,
la tarjeta en si, asi como las normas de funcionamiento o ejecucién del HIPERJUEGO),
llegamos a la conclusion de que el HIPERJUEGO puede considerarse como original en el
sentido del Derecho de autor.

La protegibilidad, pues, del HIPERJUEGO alcanza no s6lo a su manifestacion externa
concreta (puesta de manifiesto en los términos y puntos que estamos mencionando),
sino también a la esencia original del mismo, consistente en la aplicacion de la
fidelizaciéon por medio de compras sobre la base del regalo de participaciones a los
clientes con apuestas gratuitas de los sorteos y juegos de azar de diversos paises,
comunmente admitidos, estableciendo agregaciones de tarjetas de titulares con fijas e
idénticas apuestas y calculando y publicando de forma diaria el reparto proporcional de
los premios segun el mayor o menor consumo entre ellos (pefias dinamicas) —a quien
mas consume mas le toca en el reparto, en detrimento de los menos fieles-_y todo ello a
través de unas concretas formas expresivas (tarjeta) y sobre la base de unas normas
también concretas (reglas debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad
Intelectual).

Téngase en cuenta que la protegibilidad del HIPERJUEGO alcanza a la totalidad del
mismo, con independencia del numero concreto de inscripciones registrales efectuadas.

Entrando a examinar, en concreto, los registros tabularios, hemos de resaltar como
basicos en cuanto a la descripcién del HIPERJUEGO y a la finalidad de su proteccién, los
siguientes (todo ello sin perjuicio del valor intrinseco que tiene cada uno de los diferentes
registros efectuados):

— Reqgistro Num. 1 (Fecha 16 de agosto de 1995): al tratarse del primer
registro, en él se encuentra la definicibn y estructura basicas del
HIPERJUEGO. Se define la estructura general a seguir por la persona
participante en el HIPERJUEGO, es decir, qué tipo de premios se le van a
dar y qué tipo de actividad concreta tiene que llevar adelante para poder
acceder a la posibilidad de recibir el premio; se define (aunque de manera
indiciaria, y luego completando dicha descripcidon con posteriores registros;
de hecho la primera descripcién difiere de la que, con posterioridad, ha
sido objeto de solicitud de registro como disefio industrial) la forma de la
tarjeta, aunque ya en este mismo registro fundacional se incluyen en la
Tarjeta apuestas gratuitas de los sorteos de loterias nacionales de aquel
momento (Primitiva, Bonosuerte y Gordo), asi como de una apuesta
completa de 14 resultados de quiniela de Fatbol, y mencidon oportuna a su
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extension con sorteos de la ONCE; se define el target hacia el cual se dirige
la tarjeta de fidelizacion; y, por ultimo, se describe exhaustivamente el
funcionamiento basico del HIPERJUEGO, reglamentando con originalidad y
profundidad de detalles el corpus del mismo. Precisamente, este ultimo
aspecto es el que mas y mejor aparece reglamentado, dando lugar a una
serie de normas originales.

— Reqistro NUum. 2 (Fecha 30 de agosto de 1995): en el cual se profundiza en
algunos aspectos del HIPERJUEGO, basicamente los relativos al tipo de
sorteos y premios sobre los que se basa y el lugar y modo de participacion
en el HIPERJUEGO. Dedicando todo el trabajo a disefiar las normas de
participaciéon que deberia presidir la fidelizacion con HIPERJUEGO en las
tiendas y supermercados de los Centros Comerciales.

- Regqistro Num. 3 (Fecha 19 de mayo de 2000): ya aparecen en este
registro la inclusién de sorteos de otros paises, ademas de los esparioles
(loteria americana —PowerBall, BigGame-, francesa —loto-, inglesa —lotto-,
alemana —loto- etc.), asi como de un nuevo disefio de tarjeta HIPERJUEGO
con apuestas multinacionales.

- Reqistro NUm. 4 (Fecha 16 de junio de 2000): Nuevo disefio de la Tarjeta
con apuestas de Loterias americanas (PowerBall y BigGame) y el juego
espafol de cupones de la ONCE. Analiza la logistica de adquisicion y
custodia de las apuestas en EE.UU. para el respaldo de las apuestas de los
titulares. Calculos para el reparto de los grandes premios americanos y su
liuidacion desde EE.UU. Analisis de Ila fiscalidad y convenios
internacionales para el traspaso de los premios en metalico entre EE.UU. y
Espafia.

- Reqistro NUm. 5 (Fecha 26 de octubre de 2000): Este registro es
extremadamente interesante a los fines de demostrar la originalidad del
HIPERJUEGO, en la medida en que define los actores del sistema
(especificando el papel a prestar por cada uno de ellos); define los
elementos sobre los que descansa la accion del HIPERJUEGO
(especialmente, programa de ordenador y tarjeta electrénica); y profundiza
en los elementos fundamentales en que consiste el sistema (esto es,
objetivo del HIPERJUEGO, posibles participantes, premios, forma de céalculo
y obtencidn de los premios, etc.). Especialmente, dignas de proteccién nos
parecen las normas de funcionamiento del HIPERJUEGO tal y como
aparecen en las paginas 9 y siguientes del documento examinado, en las
cuales, de nuevo con caracter exhaustivo, se proceden a describir las
caracteristicas esenciales del HIPERJUEGO. Resaltamos, en este sentido,
las siguientes: expedicion de tarjeta; posibilidad de concretar el estado de
la cuenta de cada usuario; probabilidad de céalculo de los premios y forma
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en que dicha probabilidad se transcribe en la tarjeta; procedimiento de
célculo de los premios; medios de publicidad del estado de puntos; y en fin,
la estructura funcional del Sistema. Este registro es el primero que
comienza la serie de disefos de tarjetas que finalmente acabaran con los
actuales dibujos industriales con doble encolumnado, rejilla de quinielas de
Futbol y colores, y hace una exposicion muy pormenorizada y detallada
sobre una nueva version ampliada de las Normas de Participacion. Los
supermercados y centros comerciales siguen siendo el objetivo principal a
fidelizar.

Le siguen registros que llevan todo ese desarrollo anterior a materiales publicitarios: una
nueva tarjeta HIPERJUEGO en soporte de PVC, folletos explicativos para el publico,
catalogos para los comerciantes y normas impresas para su divulgacion, conformando la
llamada “muestra de producto de HIPERJUEGO”.

En el afio 2001 se inscriben, igualmente, las traducciones de partes de la obra a los
idiomas: inglés, aleman, francés, portugués e italiano, con lo que se preparan los
materiales para la divulgacion en esos mercados, adaptando en cada caso los sorteos
nacionales a los que existen en cada pais.

Igualmente en ese mismo afio, aparecen las inscripciones debidas a sendos registros que
acometen la tarea de adaptar el juego de fidelizacién HIPERJUEGO a cada uno de los
sectores comerciales que pueden ser objeto de su estimable uso. Asi se describen las
monografias para los sectores de: BANCA, TELEFONIA, DISTRIBUCION, REDES DE
ESTACIONES DE SERVICIO. RESTAURACION, MERCADOS CENTRALES Y ASOCIACION DE
COMERCIANTES, CADENAS DE TELEVISION y CADENAS DE HOTELES Y CINES. Para cada
uno de ellos se establece el paradigma de HIPERJUEGO, asi aparecen los “Comprar y
Jugar”, “La Emociéon de Comprar”, “Llamar y Jugar”, “Repostar y Jugar”, “La Suerte de lo
Natural”, “Comer y Jugar”, “Ver y Jugar” y “La Emocién del Cine”.

— Reqistros Num. 15, 23 y 24 (Fechas de 19 de septiembre de 2001, 27 de
mayo y 24 de junio de 2002, respectivamente): en estos documentos
objeto de registro se hace una valoracién de las ventajas competitivas que
representa el HIPERJUEGO para las compafias licenciatarias en general y
para la BANCA en particular; se sefialan las caracteristicas funcionales del
HIPERJUEGO. A este respecto, nos gustaria sefialar lo siguiente:

= Respecto de la regularidad del consumo, podria significar un
elemento cualitativo a tener en cuenta comercialmente, pero nos
parece que presenta un valor juridico-intelectual menor en
comparacién con los otros elementos que estamos analizando.
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= Respecto de la adhesién y cautividad, de nuevo nos encontramos
ante aspectos mas comerciales que puramente juridicos.

= Respecto de la diferenciacion — exclusividad del sistema, si nos
parece que se trate de una caracteristica singular del HIPERJUEGO
que lo distingue y singulariza respecto de otras formas de
fidelizacion existentes hasta el momento.

= Respecto de la utilizacibn de sorteos nacionales como base del
paradigma, también nos parece un elemento singular y original,
como hemos tenido ocasion de mantener.

= El resto de caracteristicas tienen una finalidad practica comercial
que no presentan una relevancia desde el punto de vista juridico.

— Reqistros Num. 20, 22 y 27 (Fechas de 28 de diciembre, 6 de mayo y 15
de noviembre de 2002, respectivamente): encontramos en este registro
otro punto importante de protegibilidad, ya que en él se ofrece una serie
de tablas relativas al calculo estadistico de la frecuencia de los premios, asi
como la cuantia media de los premios en cuestion. Juridicamente, es cierto
que, salvo contados casos de la doctrina, se entiende que las féormulas
matematicas no son protegibles en si mismas. La razén para negar esta
protegibilidad se halla en el hecho de que las féormulas son calculos
matematicos precisos y, en esa medida, necesarios. Es decir, no hay otra
manera de hacer las cosas o de proceder a los calculos en cuestién si no es
a través de la férmula de que se trate. Desde un punto de vista legal, lo
que resulta protegible no es la formula en si, sino mas bien su desarrollo
literario, su explicacién doctrinal (por ejemplo, un articulo cientifico en el
que se expliquen las consecuencias de aplicar la férmula; recurriendo al
ejemplo de la férmula mateméatica en la que se condensa la teoria de la
relatividad podemos encontrar un simil adecuado, ya que lo que se protege
no es en si la féormula que une y relaciona tiempo y espacio, sino la tesis
doctrinal, especifica, explicativa de dicha teoria). No obstante lo anterior,
no es menos cierto que la exhaustividad literaria con la que se explican las
probabilidades de éxito del premio (con definicion de diferentes escenarios)
y las tablas adjuntas representan un indudable esfuerzo intelectual digno
de proteccion. Esta vendria sobre la base de lo establecido en el art. 12
LPI, en el que, como recogimos anteriormente, se protege la especial
disposicion dada a elementos, las bases de datos y, en general, las
colecciones de datos. Todo ello sin perjuicio de la proteccion literaria del
desarrollo de la/s férmula/s que llevan al «mundo de los ndmeros» la
esencia intelectual del HIPERJUEGO. En definitiva, este registro nos parece
fundamental en la medida en que a través del mismo se viene a proteger
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la parte mas matematica del HIPERJUEGO, complementando, de ese modo,
la parte mas literaria del mismo.

— Reqistros Num. 26 y 28 (Fechas de 7 de octubre y de 11 de noviembre de
2002, respectivamente): la originalidad del HIPERJUEGO se pone de
manifiesto en este punto, de nuevo, por la exhaustividad en la descripcién
de las normas que definen su implantacion al mundo editorial —Registro
nam. 26- y al de las redes de estaciones de servicio, petroleras —Registro
nam. 28- (y, por extensién, a otros posibles). Las originalidades se
manifiestan en lo siguiente: descripcion estética del formulario;
procedimiento de participacion en el juego (con explicacion exhaustiva de
los periodos y fechas de la promocién y la forma de renovacién de tarjetas,
etc.); asi como los apéndices correspondientes en los que se analiza el
reparto de premios y los diferentes escenarios que se podrian plantear de
cara a la obtencion de dichos premios, todo ello para el sector de la
prensa, y tipos de tarjetas, modalidades de implantacién, tipos de clientes,
etc., para las redes de estaciones de servicios.

Los anteriores nos parecen los registros de propiedad intelectual mas significativos y en
los que la originalidad del HIPERJUEGO se halla mas presente y conformada. Esto no
debe significar que el resto de inscripciones no sean validas o que no aporten
un elemento de creatividad. Lo que se quiere decir es que los registros objeto de
mayor analisis representan los hitos fundamentales en la determinaciéon de la originalidad
del HIPERJUEGO. Los registros relativos a otros modelos o sectores negociales (p. €j.,
sector telefonia, hoteles, etc.), asi como aspectos de mejora del marketing (inclusién de
un fondo de solidaridad con destino a una ONG, etc.) constituyen una particularizacion
del modelo o creaciébn general ya expuesto. Indudablemente, la versatilidad del
HIPERJUEGO permite su aplicacion a otros sectores como los mencionados.

A nuestro juicio, insistiendo en una idea ya puesta de manifiesto, la registrabilidad del
HIPERJUEGO garantiza no exactamente respecto de su proteccion juridica (la cual
ostenta desde el mismo momento de su creacidon o disefio por su/s autor/es), sino que
precisa el tiempo en que la creacién tuvo lugar, asi como la forma expresa adoptada por
cada uno de los elementos que conforman el HIPERJUEGO.

3.2.3. Programa/s informéatico/s que sirvan para ejecutar el HIPERJUEGO

Por ultimo, es también protegible por la Propiedad Intelectual el (o los) programa
informético que se utilice en la ejecucién del HIPERJUEGO.

Como es sabido, la Ley de Propiedad Intelectual define los programas informaticos como
toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o
indirectamente, en un sistema informatico para realizar una funcién o una tarea o para
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obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresion y fijacion
(cf. art. 96.1 LPI).

A los mismos efectos, la expresiéon programas de ordenador también comprende, segln
la Ley, su documentacion preparatoria, asi como la documentacion técnica y los
manuales de uso del programa en cuestion.

Es indudable que la ejecucion del HIPERJUEGO conlleva la utilizacion de un programa
informético, ya que en las propias inscripciones registrales se alude a ello expresamente
(véase esquemas, calculo de probabilidades y lectura por medio de visor digital de las
tarjetas). No se ha observado, sin embargo, la inscripciéon registral de dicho programa, lo
que resultaria aconsejable en la medida en que se produce el efecto de presuncidon
autoral consustancial al Registro.

La proteccidon juridica no alcanza, l6gicamente, a aquellos programas respecto de los
cuales el autor no sea capaz de demostrar que tenga derechos de algun tipo; es decir, no
alcanza a los programas que le hayan sido licenciados o a aquellos empleados como
herramientas necesarias para el disefio o creacion del programa informatico finalmente
creado (a cuyos efectos, obviamente, habra que estar a lo que diga el contrato de
licencia correspondiente). La proteccion juridica, en esos casos, existe pero respecto de
las partes estrictamente originales.

En este sentido, también se protegen, ya queda dicho, el material preparatorio del
programa informatico, asi como los manuales explicativos o de usuario. Nétese que
podria justificarse que los manuales explicativos al usuario son al programa informatico
lo mismo que las diferentes explicaciones objeto de inscripcion registral al HIPERJUEGO.
Es decir, una cosa es la obra en su sentido global, y otra su explicacién literaria. Ambas
son reverso y anverso de una misma moneda, protegible juridicamente.
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3.3. Conclusiones parciales

Por la documentacion recibida y analizada, podemos llegar a la conclusiéon de que el
HIPERJUEGO es protegible desde el punto de vista del Derecho de autor, sobre la
base de los siguientes criterios:

— La definicion producida de la dinamica y estructura del HIPERJUEGO en sus
“Normas de funcionamiento y aplicaciéon préactica”, segun se puede deducir
de las distintas inscripciones registrales (30 en total) ante el Registro de la
Propiedad Intelectual. En dichas normas se establecen aspectos peculiares,
singulares, del HIPERJUEGO que no se encuentran en otro tipo de juegos o
férmulas negociales similares, a las que nosotros hayamos tenido acceso.
Basica y sintéticamente, dicha peculiaridad o singularidad se encuentra en
(i) fidelizar a la clientela, concediendo premios en metalico (o de otro tipo),
sobre la base de los numeros agraciados en loterias nacionales, en
quinielas futbolisticas y/o en los cupones de la ONCE; (ii) modo de
atribucién de los premios y reparto proporcional entre varios clientes segun
su grado de consumo, llegando incluso a la exclusion en el reparto —
haciendo ganar mas al resto- si no llega a un minimo establecido en un
tiempo determinado y conocido; (iii) procedimiento de participacion en el
juego sobre la base de la generaciéon de pefias dinamicas de clientes con
las mismas apuestas compartidas en sus Tarjetas HIPERJUEGO.

— Especial seleccion de los elementos de que se compone (especialmente, las
bases de datos y el disefio de la tarjeta). En relacion con la base de datos,
nos referimos a la estructura general seguida por la propia tarjeta, asi
como a los diferentes calculos efectuados por el autor cuya finalidad es la
de determinar la probabilidad de atribucién de los premios. En cuanto al
disefio de la tarjeta, esta nos parece, de nuevo, “original” en los términos
previstos en la legislacién sectorial aplicable (Ley 20/2003, de 7 de julio).
Téngase en cuenta que esta Ultima proteccion mencionada se refiere
exclusivamente a la “forma” adoptada por el disefio industrial, sin entrar
en consideraciones puramente estéticas o intelectuales, realizando, por
consiguiente, una comparacion objetiva de formas entre la sujeta a
registro y las previamente existentes.

— Caracter estético de la tarjeta de fidelizacion. Desde otro punto de vista, de
Propiedad intelectual, la tarjeta de fidelizacion HIPERJUEGO (en sus
diferentes versiones existentes) presenta unos rasgos peculiares que la
hacen distinta de otras del mercado. Indudablemente, el disefio de esta
tarjeta implica un esfuerzo intelectual digno de proteccién. El caracter
estético se refiere a la forma externa adoptada por la tarjeta (en sus
distintas variantes, hasta 48 actualmente).
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— Programa informatico que sirve para hacer viable el HIPERJUEGO. En
efecto, la ejecucion del HIPERJUEGO (céalculo de premios, atribuciéon de los
mismos, etc.) se hace a través de un programa informatico que, en cuanto
producto del esfuerzo intelectual humano, resulta protegible.

4. PROTECCION ADICIONAL. ASPECTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Al margen de la protecciéon autoral o basada en la Propiedad intelectual que pueda recibir
el HIPERJUEGO, lo cierto es que éste puede, asimismo, obtener otro tipo de proteccion
juridica, basada en otras disciplinas juridicos. Nos estamos refiriendo, especificamente, a
la competencia desleal.

4.1. La compatibilidad de la Propiedad Intelectual con otras normas que
dispensan proteccion a la creatividad y a la innovacién

Ademas de cuanto precedentemente se ha expuesto acerca de la proteccion de
HIPERJUEGO desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual e Industrial, existen otras
previsiones legales que, bien considerando HIPERJUEGO en su conjunto, bien aislando los
elementos esenciales y mas caracteristicos del mismo, permiten ampararlo y defender la
atribucion, a su explotador legitimo, de una situacion de monopolio de tal explotacién.

Partiendo de la ya estudiada proteccién en el plano de la Propiedad Intelectual, la
posibilidad legal de que tales alternativas de proteccién concurran sobre la obra original
viene admitida, en abstracto, por la propia formativa sobre Propiedad Intelectual. Asi, el
articulo 3 LPI, al enunciar las caracteristicas del derecho de autor, declara que:

“Los derechos de autor son independientes, compatibles vy
acumulables con:

1.© La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa
material a la que esta incorporada la creacion intelectual.

2.° Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la
obra.

3.© Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el
Libro Il de la presente Ley”.

4.1.1. La compatibilidad con las normas reguladoras de la Competencia Desleal

La ausencia de una referencia explicita a las normas que prohiben la competencia
desleal, a la que alude la rabrica del presente capitulo, obedece a razones estrictamente
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cronoldgicas: tal y como precedentemente hemos ya apuntado, es necesario datar con
precision la fecha de entrada en vigor de las distintas normas que el Gobierno regularizé,
aclarandolas y armonizandolas, en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Y basta la simple confrontacion del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba dicho Texto Refundido, con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de
Propiedad Intelectual, para advertir de inmediato que el articulo 3 LPI es copia literal del
mismo ordinal de dicha Ley, que es anterior en mas de tres afos a la Ley 3/1991, 10 de
enero, de Competencia Desleal (LCD).

La compatibilidad entre la proteccion que dispensa la Propiedad Intelectual y la que
atribuyen las normas que persiguen la Competencia Desleal ha sido refrendada
unanimemente por la mejor doctrina. Buena prueba de ello la constituyen las siguientes
elocuentes afirmaciones de MASSAGUER:

“Los puentes existentes entre la represion de la competencia desleal y la
protecciéon juridica de la propiedad industrial e intelectual (...) son
multiples. De una parte, los actos de explotacion de las diversas
modalidades de propiedad industrial e intelectual son, en principio, actos
realizados en el mercado con finalidad concurrencial, de otra parte, la
legislacion contra la competencia desleal y la proteccion juridica de la
propiedad industrial e intelectual obedecen a objetivos de politica
legislativa que, al menos en parte, se encuentran estrechamente
relacionados, como son, en esencia (...) para las creaciones industriales e
intelectuales, el aprovechamiento de esfuerzo y de las inversiones ajenas”
(MASSAGUER, J.: Comentario a la Ley de Competencia Desleal, CIVITAS,
12, ed, Madrid, 1999, pag. 81).

Tal compatibilidad de protecciones posee, ademas, importantes ventajas practicas, que
se derivan de la diferente forma con que el legislador disefia los ambitos protegidos por
tales normas. Asi, como indica el autor citado:

“Sobre estas bases comunes, sin embargo, se han construido mecanismos
de proteccion juridica técnicamente diferenciados: si el derecho contra la
competencia desleal se vale de clausulas generales, y por ello, esta dotado
de una enorme capacidad de adaptacion a la cambiante realidad de las
conductas de mercado, la legislaciéon de propiedad industrial e intelectual
se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo
(derechos de exclusion), con la consiguiente rigidez en la definicion de los
presupuestos materiales y formales de protecciébn, asi como en la
determinacién del contenido material y objetivo de dicha proteccién.

De ahi que, como no podia ser de otra forma, no haya sido infrecuente que
la practica, detectadas lagunas o insuficiencias en la proteccién juridica de
la propiedad industrial e intelectual, volviera los ojos hacia los mecanismos
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mas flexibles ofrecidos por el derecho contra la competencia desleal” (Ob.
cit., pags. 81 y 82).

En consecuencia, desde la perspectiva concreta que plantea el caso de HIPERJUEGO, las
normas sobre competencia desleal, precisamente por su generalidad, resultan ser un
instrumento especialmente valioso para la proteccién de HIPERJUEGO. Y ello no sélo
porque incrementan los niveles de proteccion de aquellos aspectos del mismo que estan
amparados por la Propiedad Intelectual sino también porque dispensan proteccion
juridica a aquellos otros aspectos del mismo dificilmente amparables —0o no amparados-
por la legislacion sobre Propiedad Intelectual. Desde esta ultima perspectiva es desde la
que contemplamos seguidamente la persecucion de las conductas prohibidas por la
regulacion de la Competencia Desleal.

4.1.2. La utilidad de la Ley de Competencia Desleal para la proteccion de
HIPERJUEGO

Tal y como precedentemente se ha analizado en detalle, existen aspectos de
HIPERJUEGO susceptibles de ser protegidos desde la perspectiva de la Propiedad
Intelectual. Otros, sin embargo, son dificilmente objeto de protecciéon desde tal plano.
Ahora bien, esa realidad no conlleva que HIPERJUEGO pueda ser deliberadamente
imitado sin desbordar los limites de la legalidad. Precisamente por ello, el articulo 5 LCD
declara con caracter general que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente
contrario a las exigencias de la buena fe”.

Esta clausula general es objeto de concrecién en actos tipicamente desleales en los
articulos 6 a 17 LCD, de entre los cuales son particularmente interesantes los articulos 6,
11 y 12 LCD, que califican de desleales los actos de confusion, imitacion o
aprovechamiento de la reputacién ajena, y cuyo respectivo contenido es el siguiente:

“Articulo 6. Actos de confusion. Se considera desleal todo comportamiento
que resulte idéneo para crear confusion con la actividad, las prestaciones o
el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociacibn por parte de los consumidores respecto de la

procedencia de la prestacion es suficiente para fundamentar la deslealtad
de una préctica.

Articulo 11. Actos de imitacion. 1. La imitacion de prestaciones e iniciativas
empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho
de exclusiva reconocido por la Ley.
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2. No obstante, la imitacién de prestaciones de un tercero se reputara
desleal cuando resulte idénea para generar la asociacion por parte de los
consumidores respecto a la prestacibn o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputacién o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacibn o de
aprovechamiento de la reputacion ajena excluye la deslealtad de la
préactica.

3. Asimismo, tendra la consideracion de desleal la imitacion sistematica de
las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha
estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su
afirmacién en el mercado y exceda de lo que, segun las circunstancias,
pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Articulo 12. Explotacion de la reputacion ajena. Se considera desleal el
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de
la reputaciéon industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el
mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de
denominaciones de origen falsas acompafiados de la indicacion acerca de la
verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como
«modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

La declaracion de deslealtad de los actos de confusibn comporta, pues, la calificacion de
ilicitud de aquellos intentos de crear un sistema de fidelizacion que imite no tanto en sus
fundamentos sino especialmente en su apariencia externa el modelo original de
HIPERJUEGO, hasta el extremo que exista el riesgo de que los consumidores pudieran
llegar a asociarlo con éste. Es de notar que, para que el acto sea desleal, tal y como
indica el parrafo 2° del articulo 6 LCD, basta el mero riesgo objetivo de asociacion por
parte de los consumidores, no requiriéndose que la confusién se haya propiamente
producido; y que dicho riesgo de asociaciéon sera directamente proporcional a la
notoriedad e implantacion en el mercado de los bienes o servicios cuya proteccion se
pretende.

Por su parte, el articulo 11 LCD es el que mayor relevancia posee, a los efectos del
presente Dictamen, de entre los tres que constituyen las concreciones de la clausula
general del articulo 5 LCD que estamos analizando, y ello no tanto por su, en apariencia,
nada tranquilizador apartado 1 sino por las modalizaciones y matizaciones de que el
mismo es objeto en el resto del precepto.
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Asi, si se lee por entero dicho articulo 11 se advierte que, efectivamente, el principio
general es que “la imitacion de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre”.
Ahora bien, el legislador limita inmediatamente este principio al declarar a sensu
contrario que tal imitacion sera desleal si esas prestaciones o iniciativas empresariales
ajenas “estan amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley”. Por ello, la
proteccion de HIPERJUEGO frente a imitaciones provenientes de tercero encuentra aqui
un primer punto de apoyo en la medida, precedentemente expuesta en este Dictamen,
de que los elementos esenciales de HIPERJUEGO encuentran su proteccion desde la
perspectiva de la Propiedad Intelectual y ésta concede derechos exclusivos al autor de
conformidad con lo establecido en los articulos 17 y ss. LPI.

Pero es que, ademas, ese principio general de libre imitaciéon de las iniciativas
empresariales ajenas es objeto de dos limitaciones adicionales, una de caracter objetivo
y otra de naturaleza estrictamente dolosa: (i) cuando tal imitacidon “resulte idénea para
generar la asociacién por parte de los consumidores respecto a la prestaciébn o comporte
un aprovechamiento indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno”; y (ii) cuando se trate
de una “imitacion sistematica de las prestaciones e iniciativas empresariales de un
competidor” y constituya una “estrategia (...)directamente encaminada a impedir u
obstaculizar su afirmacién en el mercado y exceda de lo que, segun las circunstancias,
pueda reputarse una respuesta natural del mercado”.

Asi como esta ultima limitacibn no admite excepciones, no sucede lo mismo con la
primera, en la que “la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociacion o de
aprovechamiento de la reputacién ajena excluye la deslealtad de la préactica”. Y la
limitacibn que establece el apartado 3 de este articulo 11, bien mirado, no es sino la
concrecion del acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe que integra la
clausula general del articulo 5 LCD, de la que hemos partido en este analisis.

En consecuencia, este articulo 11 LCD coadyuvara a la proteccion de HIPERJUEGO vy el
monopolio de explotacién del mismo en la medida en que conecta con la proteccion
dispensada por la Propiedad Intelectual —e Industrial- de los elementos mas relevantes
del mismo y, ademas, servira de base para combatir aquellas imitaciones que, tratando
de diferenciarse de HIPERJUEGO en su apariencia, reproduzcan sisteméaticamente no solo
las caracteristicas externas de éste sino también las internas, que quedan ocultas. El
cumulo de registros y desarrollos que la idea béasica de HIPERJUEGO ha tenido durante
los casi diez afios empleados en su gestacion tiene, desde esta perspectiva, un gran
valor, pues permite acreditar ese “esfuerzo ajeno” cuyo aprovechamiento constituye el
elemento caracteristico de algunos de los actos que este articulo 11 considera desleales.

Finalmente, el articulo 12 LCD sirve de fundamento para obtener la cesacion de aquellos
actos mediante los que terceras personas, una vez lanzado y asentado en el mercado
HIPERJUEGO, pretendan beneficiarse del prestigio y reputacién que el mismo pueda
haber alcanzado en el mercado. El ambito de aplicacién de este precepto no seria tanto
una defensa directa frente a imitaciones cuanto un mecanismo de proteccion frente a
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aquellos actos colaterales que pretendan servirse de dicho prestigio para promocionar
con él otros productos o servicios, cuya importancia no puede desconocerse en la
planificaciéon juridica. Piénsese, por ejemplo, en el fenédmeno “Operaciéon Triunfo” y codmo
la proteccion de un formato original de programa de television (discutida y no exenta de
controversias tanto doctrinales como préacticas), combinada con otros instrumentos
juridicos, permite explotar de manera empresarialmente muy relevante esos otros
aspectos colaterales: revistas, fonogramas, conciertos, etc.
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5.- LOS EFECTOS DE LA PROTECCION: LA PROTECCION PENAL Y CIVIL DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN DERECHO ESPANOL.
LAS ACCIONES FRENTE A ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

La proteccibn de HIPERJUEGO a través de normas sustantivas quedaria vacia de
contenido si las mismas no tuvieran una proyecciéon procedimental, que permita acudir a
los Tribunales para el restablecimiento y efectividad de los derechos vulnerados por
terceros. Mediante las acciones legales a las que se hard referencia seguidamente, el
titular de derechos sobre HIPERJUEGO podra perseguir cualesquiera infracciones al juego
legalmente protegido, lo que implicara no solamente que los plagios quedaran
prohibidos, sino que también los modelos de tarjetas de fidelizacién cuya estructura sea
similar a la creada por el HIPERJUEGO, podran ser igualmente perseguidos sobre la base
de que constituyen actos de infraccion de los derechos de Propiedad intelectual e
industrial existentes sobre el HIPERJUEGO, sino también actos de competencia desleal.

En las paginas que siguen se abordan los instrumentos procesales que, en caso de
infraccion de los derechos sobre HIPERJUEGO, deberan ponerse en practica, asi como las
peculiaridades mas sobresalientes que dicho ejercicio comporta.

5.1. La proteccién penal de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

5.1.1. La persecucion penal de las infracciones de los derechos de Propiedad
Intelectual

El vigente Cdédigo Penal (CP), aprobado por la Ley Organica 10/1995, de 23 de
noviembre, dedica los articulos 270 y siguientes a la tipificacion como delito de aquellas
conductas que mas gravemente atentan a los derechos de Propiedad Intelectual o
Industrial.

Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, el catalogo de delitos esta integrado por
tipo basico un tipo cualificado. El primero, lo establece el articulo 270 CP, al declarar que:

«Sera castigado con la pena de prisibn de seis meses a dos afios o de
multa de seis a veinticuatro meses quien, con animo de lucro y en perjuicio
de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique publicamente, en
todo o en parte, una obra literaria, artistica o cientifica, o su
transformacion, interpretacion o ejecucion artistica fijada en cualquier tipo
de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorizacién
de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o
de sus cesionarios.
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La misma pena se impondra a quien intencionadamente importe, exporte o
almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la
referida autorizacion.

Sera castigada también con la misma pena la fabricacion, puesta en
circulacién y tenencia de cualquier medio especificamente destinada a
facilitar la supresibn no autorizada o la neutralizacion de cualquier
dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de
ordenador».

Y el segundo incrementa las penas en los casos de que el beneficio obtenido o el dafio
causado posean, respectivamente, especial trascendencia econdmica o0 especial
gravedad. El articulo 271 CP dice asi:

«Se impondra la pena de prisién de un afio a cuatro afios, multa de
ocho a veinticuatro meses, e inhabilitacion especial para el ejercicio de la
profesion relacionada con el delito cometido, por un periodo de dos a cinco
afios, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia
econdmica.
b) Que el dafo causado revista especial gravedad.

En tales casos, el Juez o Tribunal podréa, asimismo, decretar el cierre
temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El
cierre temporal no podra exceder de cinco afios».

El tipo basico de la infraccion de derechos de Propiedad Intelectual que resulta
penalmente relevante estd integrado, conforme declara el articulo 270 CP, por un doble
elementos subjetivo: la existencia de animo de lucro y de intencibn de perjudicar a
terceros.

En caso de una vulneraciéon sistematica y organizada empresarialmente, de los derechos
de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, no deberia plantear problemas significativos
pues la vocacion eminentemente promocional de éste imposibilita materialmente que sus
imitaciones estén guiadas por fines distintos de los que son caracteristicos del animo de
lucro: la obtencidbn de una ganancia patrimonial, o la evitacibn o minoracién de una
pérdida asimismo patrimonial.

Ahora bien, las dificultades para la persecuciéon penal de la infraccion de estos derechos
pueden provenir del que es, desde la entrada en vigor del Cdédigo Penal de 1995, el
portillo de salida por el que escapan la mayor parte de los infractores de derechos de
Propiedad Intelectual: la existencia de un movil especifico de perjudicar a terceros.
Adviértase, a este respecto, que en Derecho anterior, el animo de lucro y el perjuicio de
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terceros no eran elementos integrantes del tipo, sino meras agravantes de los delitos
contra la Propiedad Intelectual, cuya concurrencia determinaba la imposiciéon de penas
mas graves.

El hecho de que, desde 1995, se trate de elementos subjetivos del tipo, unido a la
especialidad de la Propiedad Intelectual y a la falta de una alarma social ante estas
conductas, determina que los Tribunales sean reacios a calificar como delito aquellas
conductas en las que concurra un nivel de culpabilidad inferior al dolo directo.

La conclusiéon que de todo ello se extrae es que los delitos contra la Propiedad Intelectual
desplegaran toda su utilidad para perseguir las falsificaciones de HIPERJUEGO,
entendiendo el término falsificacion como es habitualmente utilizado cuando se refiere,
por ejemplo, a obras de arte o papel moneda; es decir, para combatir aquellas
actuaciones fraudulentas de terceros que pretendan ser los organizadores de
HIPERJUEGO, o utilizarlo como tal para la promocion de determinados bienes o servicios
(posibilidad nada desdefiable si la puesta en marcha de HIPERJUEGO) obtiene el éxito
que espera su promotor.

A mayor abundamiento, las falsificaciones de HIPERJUEGO que constituyan delito contra
la Propiedad Intelectual entraran, con toda probabilidad, en concurso de delitos con otros
que protegen la seguridad de las transacciones en el mercado y garantizan los derechos
de los consumidores, tipificados en los articulos 278 y ss. CP, lo que no es aventurado
pronosticar que redundard en la punibilidad y mas facil persecuciéon de estas conductas.

En el caso de las meras imitaciones, es decir, de los instrumentos de promociéon o
fidelizacion que, presentandose en el trafico bajo otro nombre o con otras caracteristicas
pretendidamente distintas, intenten apropiarse de los objetos de Propiedad Intelectual
existentes en HIPERJUEGO, la eficacia de la norma penal no sera tan intensa como en el
caso de las falsificaciones, y los infractores trataran de justificar que carecen de aquella
intenciéon de perjudicar a los titulares de derechos de explotacion sobre HIPERJUEGO.

Ahora bien, para el caso de que se detectaran practicas imitativas de suficiente
relevancia, cabra siempre la posibilidad de reforzar el hecho de la concurrencia, en sus
autores, de la intencidon de perjudicar a los legitimos titulares, originarios o derivativos,
de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO. Las vias para facilitar la
prueba de la concurrencia de tal finalidad dependera, sin duda, de las circunstancias
peculiares de cada caso concreto. No obstante, una respuesta standard a la deteccién de
tales imitaciones sera el requerimiento extrajudicial, practicado por cualquier medio
fehaciente, dirigido a las personas fisicas que aparezcan como responsables de tales
iniciativas, por las que se les notifique la obvia existencia de un perjuicio econémico
sustantivo para los titulares de derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO que
los requeridos les estan causando. Asi, es presumible considerar que la via de escape
hacia el ilicito civil de los autores de tales imitaciones se reducira significativamente.
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Finalmente, para cohonestar la proteccién penal de los derechos de Propiedad Intelectual
con la que dispensan a éstos las normas civiles, el articulo 272 CP dispone que:

1. “La extension de la responsabilidad civil derivada de los delitos
tipificados en los dos articulos anteriores se regird por las disposiciones de
la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilicita y a la
indemnizaciéon de dafos y perjuicios.

2. En el supuesto de sentencia condenatoria, el Juez o Tribunal
podra decretar la publicacidon de ésta, a costa del infractor, en un periédico
oficial”.

La finalidad de la norma no puede ser mas evidente: pretende facilitar al titular de los
derechos infringidos los instrumentos necesarios para sustanciar a través del proceso
penal la exigencia no sélo de responsabilidad criminal sino también la depuracién de las
responsabilidades civiles en que los infractores hubieran podido incurrir, sin necesidad de
tener que acudir con este ultimo objeto a los Tribunales del Orden Jurisdiccional Civil.

En conclusion, los delitos contra la Propiedad Intelectual constituyen una de las formas
de proteccion de HIPERJUEGO que brinda el Ordenamiento, tanto mas eficaz cuanto
mayor sea el grado de aproximacion entre el original y el infractor, y cuanto mas facil de
acreditar resulte el animo de lucro y la finalidad de perjudicar a los legitimos titulares de
los derechos de Propiedad Intelectual sobre aquél.

5.1.2. La persecucion penal de las infracciones de los derechos de Propiedad
Industrial

Los articulos 273 y ss. CP se ocupan de esta cuestiéon, siguiendo a grandes rasgos el
mismo esquema que al tipificar los delitos contra la Propiedad Intelectual:
establecimiento de un tipo béasico, méas un tipo cualificado para conductas de especial
entidad o trascendencia econémica; todo ello con la peculiaridad sistematica de que son
hasta tres —los arts. 273, 274 y 275- los preceptos en que se establece el tipo basico,
atendida la enorme variedad de formas de proteccion que dispensa la Propiedad
Industrial al empresario (omitimos toda referencia al art. 275 CP, ya que se refiere a
denominaciones de origen e indicaciones geograficas).

Asi, y respecto del tipo basico, el articulo 273 CP, en cuanto a la vulneracién de los
derechos amparados por patentes o modelos, declara que:

1. “Seré& castigado con las penas de prision de seis meses a dos
afios y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o
comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de
utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice,
ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.
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2. Las mismas penas se impondran al que, de igual manera, y para
los citados fines, utilice u ofrezca la utilizacién de un procedimiento objeto
de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el
producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

3. Sera castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de
los actos tipificados en el parrafo primero de este articulo concurriendo
iguales circunstancias en relacion con objetos amparados en favor de
tercero por un modelo o dibujo industrial o artistico o topografia de un
producto semiconductor”.

A idénticas penas sujeta el articulo 274 CP al infractor de derechos de marca, al
proclamar que:

1. “Sera castigado con las penas de seis meses a dos afios de
prision y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o
comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad
industrial registrado conforme a la legislacibn de marcas, y con
conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique, o de cualquier otro
modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, para
distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o
establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se
encuentra registrado.

2. Las mismas penas se impondran al que, a sabiendas posea para
su comercializacién, o ponga en el comercio, productos o servicios con
signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este articulo,
suponen una infraccion de los derechos exclusivos del titular de los
mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”.

El tipo agravado o cualificado lo enuncia el articulo 276 CP, a cuyo tenor:

1. “Se impondra la pena de prision de dos a cuatro afios, multa de
ocho a veinticuatro meses, e inhabilitacion especial para el ejercicio de la
profesién relacionada con el delito cometido, por un periodo de dos a cinco
afios, cuando los delitos tipificados en los anteriores articulos revistan
especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos
ilicitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

2. En dicho supuesto, el Juez podra decretar el cierre temporal o
definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre
temporal no podra exceder de cinco afos”.
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Desde la perspectiva de la proteccion de HIPERJUEGO, resulta trasladable lo
precedentemente expuesto en cuanto a la tutela penal de los derechos de Propiedad
Intelectual, toda vez que el Codigo Penal de 1995, también en este punto, convierte en
elementos subjetivos del tipo lo que hasta entonces eran meras circunstancias
agravantes de la responsabilidad criminal, al exigir, para que la infraccion de los
derechos de Propiedad Industrial constituya delito, que el infractor tenga conocimiento de
la existencia del registro de los derechos vulnerados; conocimiento que sera tanto mas
inexcusable cuanto mayor sea la notoriedad que alcance HIPERJUEGO en el mercado, o
la identidad entre éste y el producto infractor. Porque de la misma manera que nadie
puede afirmar verosimilmente desconocer los derechos de Propiedad Industrial de
Microsoft Corporation sobre el sistema operativo “Windows”, el creador de una
falsificacion (en el sentido en que hemos utilizado este término mas arriba) de
HIPERJUEGO no podra desconocer la existencia de éste.

La zona gris en la proteccién penal de los derechos de Propiedad Industrial sobre
HIPERJUEGO surgira, como en el ambito de la Propiedad Intelectual, respecto de las
imitaciones. Y, al igual que expusimos en el apartado anterior, el requerimiento
extrajudicial y fehaciente, notificando en el mismo la existencia de los derechos de
Propiedad Industrial vulnerados, debera servir para reducir cualquier tentativa de
desconocer la existencia de los registros de tales derechos, allanando asi el ejercicio de
las acciones penales en el caso de que tal requerimiento fuera desatendido.

De manera coincidente con lo expuesto a proposito del ejercicio penal de acciones por
infraccion de derechos de Propiedad Intelectual, los delitos contra la Propiedad Industrial
constituyen una de las formas de proteccion de HIPERJUEGO que brinda el
Ordenamiento, tanto mas eficaz cuanto mayor sea el grado de aproximacion entre el
original y el infractor, y cuanto mas facil de acreditar resulte acreditar el conocimiento
directo del hecho del registro, bien desde el inicio de las conductas presuntamente
delictivas, bien con posterioridad, mediante su notificacion fehaciente ad hoc.

5.2. La proteccién civil de los derechos de Propiedad Intelectual y de los
derechos de Propiedad Industrial (remisidon). Las acciones en materia de
competencia desleal

Junto a la protecciéon penal de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial,
precedentemente examinada, no cabe duda de que la via civil ser& el ambito por
excelencia dentro del cual se perseguiran las conductas vulneradoras de los derechos de
una u otra especie, asi como los actos constitutivos de competencia desleal.
Precisamente al ejercicio de acciones frente a actos de infraccibn de derechos de
Propiedad Intelectual y de competencia desleal, con relaciéon a HIPERJUEGO, se refieren
las consideraciones que siguen, toda vez que lo concerniente a Propiedad Industrial ha
sido precedentemente examinado.
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5.2.1. Las acciones frente a actos de infracciobn de derechos de Propiedad
Intelectual

El articulo 138 LPI, bajo la rudbrica de «Acciones y medidas cautelares urgentes»,
enumera grosso modo las acciones civiles ejercitables frente al infractor de los derechos
de Propiedad Intelectual, al declarar que:

«El titular de los derechos reconocidos en esta Ley, sin perjuicio de
otras acciones que le correspondan, podra instar el cese de la actividad
ilicita del infractor y exigir la indemnizacion de los dafios materiales y
morales causados, en los términos previstos en los articulos 139 y 140».

Y en los dos preceptos siguientes desarrolla ambos tipos de acciones. Asi, respecto del
cese de la actividad ilicita, el articulo 139 LPI establece que:

1. “El cese de la actividad ilicita podra comprender:
a) La suspension de la explotacién infractora.
b) La prohibicion al infractor de reanudarla.

c) La retirada del comercio de los ejemplares ilicitos y su
destruccion.

d) La inutilizaciéon y, en caso necesario, destrucciéon de los moldes,
planchas, matrices, negativos y demas elementos destinados
exclusivamente a la reproduccibn de ejemplares ilicitos y de los
instrumentos cuyo Unico uso sea facilitar la supresiéon o neutralizaciéon, no
autorizadas, de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un
programa de ordenador.

e) La remocion o el precinto de los aparatos utilizados en la
comunicacién publica no autorizada.

2. El infractor podra solicitar que la destruccion o inutilizacion de los
mencionados ejemplares y material, cuando éstos sean susceptibles de
otras utilizaciones, se efectie en la medida necesaria para impedir la
explotacion ilicita.

3. El titular del derecho infringido podra pedir la entrega de los
referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de su
correspondiente indemnizaciéon de dafios y perjuicios.
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4. Lo dispuesto en este articulo no se aplicara a los ejemplares
adquiridos de buena fe para uso personal”.

Trasladando las previsiones del precepto al caso de HIPERJUEGO se advierte como la
primera reaccion frente a la infraccion de los derechos de Propiedad Intelectual es,
precisamente, poner término a tales actos de infraccién, borrar sus consecuencias y
evitar su repeticion futura. Precisamente por ello, el precepto contempla la actividad
infractora regulando en el sentido apuntado tanto el momento presente (suspension de la
explotacion infractora y retirada y en su caso destruccion de ejemplares ilicitos y de los
medios empleados para su realizacion), como el futuro (prohibicién de reanudar la
actividad infractora). De esta manera, en el caso que es objeto de estudio, tales
posibilidades serian perfectamente aplicables, sin que sean de prever en abstracto
dificultades aplicativas de la norma, habida cuenta de la gran generalidad de los términos
usados en su redaccion: en el caso concreto en que judicialmente se declare la existencia
de alguna infraccién de los derechos de Propiedad Intelectual sobre HIPERJUEGO, podra
obtenerse el cese de la actividad ilicita en los términos previstos en el articulo 139 LPI.

Pero no sélo eso. De analoga manera, y como quiera que con poner término a los actos
de infraccién so6lo se soluciona —que no es poco- el presente y el futuro relativos a la
infraccion, pero no el pasado, es decir, los efectos lesivos ya producidos por ésta, el
articulo 140 LPI recoge la accién de resarcimiento en términos muy amplios. A tenor del
mismo:

«El perjudicado podra optar, como indemnizacion, entre el beneficio
que hubiere obtenido presumiblemente, de no mediar la utilizacion ilicita, o
la remuneracion que hubiera percibido de haber autorizado la explotacion.

En caso de dafo moral procedera su indemnizaciéon, aun no probada
la existencia de perjuicio econdémico. Para su valoracién se atendera a las
circunstancias de la infraccién, gravedad de la lesién y grado de difusiéon
ilicita de la obra.

La acciéon para reclamar los dafios y perjuicios a que se refiere este
articulo prescribirda a los cinco afios desde que el legitimado pudo
ejercitarla».

Es decir, que la efectividad del resarcimiento resulta particularmente favorecida si se
compara con las reglas generales de los articulos 1.101 y concordantes del Cdédigo Civil,
y ello por las dos siguientes razones: porque se reconoce expresamente el resarcimiento
del dafo patrimonial y también del dafio moral, independientemente del primero (incluso
en el caso de que no se haya podido probar la existencia de lesion patrimonial
efectivamente sufrida), y porque se establecen ex lege y a discrecion del actor, los
criterios para cuantificar el resarcimiento del lucro cesante: el beneficio que
presumiblemente (lo que invierte en este punto, y de manera decisiva, la carga de la
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prueba) hubiera podido obtener, a no mediar la utilizacién ilicita, o la remuneraciéon que
hubiera percibido, de haber autorizado la explotacion.

En el caso de HIPERJUEGO, ambos aspectos resultan sumamente relevantes. El
resarcimiento del dafio moral, por cuanto existe una abundantisima y fehaciente prueba
de lo que su creador, D. Javier Ferrer Alés ha puesto, de su personalidad, en la
elaboraciéon de la obra a lo largo de los afos, lo que deberia facilitar la prueba del darfio
moral objeto de resarcimiento. Y la reparacion del lucro cesante por cuanto la naturaleza
y aplicaciéon de HIPERJUEGO en el mercado deberia facilitar, también, la determinacion
del beneficio que presumiblemente habria obtenido, de no haberse producido la
utilizacion ilicita, o la remuneracién que habria percibido a aquél, en el caso de haber
autorizado la explotacién.

En todo caso, conviene no olvidar que el cese de la actividad infractora y la pretension de
resarcimiento de dafios patrimoniales y morales son acciones perfectamente acumulables
entre si. Asi resulta del propio tenor de los articulos 138, 139 y 140 LPI, y de su
fundamento respectivo: la primera mira al presente y al futuro, y la segunda al pasado.
Asi lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al resolver un

recurso de casacion foral, en su Sentencia de 4 de noviembre de 1996 (RJ
1996\8077):

«La proteccidon que los articulos 123 y siguientes de la Ley 22/1987, de 11
noviembre, de Propiedad Intelectual [138 y ss. LPI, en su numeracion hoy
vigente], otorga a los titulares de derechos reconocidos en ella (...) se dispensa a
través de dos acciones diversas, aunque naturalmente acumulables a tenor de lo
dispuesto en el articulo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil [de 1881]: una
accion personal, dirigida a obtener «la indemnizaciéon de los dafios materiales y
morales causados», en los términos del articulo 125 de la Ley [actual 140 LPI]; y
una accioén real, encaminada a conseguir «el cese de la actividad ilicita», con el
alcance prevenido en el articulo 124 del mismo texto legal [actual 139 LPI]:

a) Respecto de la accidon de resarcimiento de dafios, por la lesion de los
derechos de explotacion y/o morales del titular, esta pasivamente legitimado el
autor del acto atentatorio a los expresados derechos de propiedad intelectual o
cuantos concurren a su realizacion con una accion u omisiéon culpable que les haga
civilmente responsables de sus lesivas consecuencias (...).

b) Frente a la accion de cesacion de la actividad ilicita y de remocion de sus
resultas, accidon de caracter real ejercitable «erga omnes», estan pasivamente
legitimados quienes participan en la explotacién, comercializaciéon y distribucion de
la obra producida con lesién de los derechos de propiedad intelectual, abstraccion
hecha de la buena o mala fe con que hubieren accedido a ella, asi como cuantos
controlan o tienen en su poder los resultados de la explotaciéon».
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Finalmente, y respecto de la reparacion del dafio moral, conviene reiterar —habida cuenta
de su importancia en el caso de HIPERJUEGO por los motivos ya expuestos- que el
articulo 140.2 LPI dispensa al autor de la carga de probar los perjuicios patrimoniales que
se derivan de la infracciobn de sus derechos morales, y lo hace en los siguientes
contundentes términos:

«En caso de dafio moral procedera su indemnizacién, aun no probada la existencia
de perjuicio econdmico. Para su valoracion se atendera a las circunstancias de la
infraccion, gravedad de la lesién y grado de difusion ilicita de la obra».

Ello no obstante, la existencia de dafios morales con una manifiesta proyeccion
patrimonial en un caso como el de HIPERJUEGO deberia ofrecer, en la generalidad de
conductas infractoras, pocas dudas. Y ello permitiria utilizar, frente a ellas, la
trascendencia y significacion, verdaderamente nucleares, que, para la proteccion de la
Propiedad Intelectual, comportan los derechos morales lesionados, que la Sala Primera
del Tribunal Supremo se ha encargado de recordar, entre otras, en su Sentencia de
22 de abril de 1998 (RJ 1998\2598), en la que puede leerse lo siguiente:

«Obsérvese como la Ley de Propiedad Intelectual atribuye la propiedad de las
obras de este caracter al autor por el solo hecho de su creacion, estando
integrada (articulo 2.°©) por derechos de caracter personal y patrimonial, que
atribuyen al autor la plena disposiciéon y el derecho exclusivo a la explotacion de la
obra, sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley. Es el derecho moral de
autor la clave de la propiedad intelectual, hasta el punto de que el articulo 14 de
la Ley asigna a los que considera autores derechos irrenunciables e inalienables, entre
los que se encuentran (punto 4.°) exigir el respeto a la integridad de la obra e
impedir cualquier deformacién, modificacién, alteracién o atentado contra ella que
suponga perjuicios a sus legitimos intereses o0 menoscabo de su reputacion».

A idéntica conclusién habia llegado ya el Alto Tribunal incluso antes de la entrada en
vigor de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Propiedad Intelectual, cuyo articulo
125 transcribe el articulo 140 LPI, en la Sentencia de 3 de junio de 1991 (RJ
1991\4407), basadndose para ello en el Convenio de Berna y en otros instrumentos
internacionales, cuya protecciéon, segun establece expresamente la Sentencia, entronca
directamente con los derechos fundamentales reconocidos en los articulos 18.1 y 20 de
la Constitucién. La Sentencia que cito dice asi:

«El articulo 6.°© bis que contiene [el Convenio de Berna] normatiza, con
independencia de los derechos patrimoniales de los autores y artistas, el derecho
que les asiste tanto de oponerse a cualquier modificacion de sus obras, como
atentados a las mismas que puedan perjudicar su reputacion u honor (...).

En consecuencia, el problema se centra en que, a partir de un mismo
hecho, pueden producirse simultaneamente, dafios materiales que repercuten en el
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patrimonio del perjudicado y son susceptibles de evaluacion patrimonial y un darfio
moral, relacionado o derivado de aquél, que alcanza a otras realidades extra-
patrimoniales, bien de naturaleza afectiva, como son los sentimientos, bien referida
al aspecto social de la repercusion creadora, y también abarca, en proyeccion de
heterogeneidad, otras situaciones motivadoras de efectivos y trascendentales dafios
morales (...).

Evidentemente, la estimacion de los dafios morales, no puede supeditarse
a que se den pruebas positivas de haber concurrido lucro cesante, sino que, en una
progresiva interpretacion de su concepto y dimension, ha de llevarnos a superar
estados juridicos cerrados, en busqueda de la mas justa solucion a la cuestion en
debate, por ello, aunque se dé carencia de probanzas directas de los dafos
morales, no pueden supeditar ni impedir su valoracién y acogida por los
Tribunales de Justicia. El derecho de autor que es inescindible y ha de ser
contemplado en unicidad, tiene un contenido plural de facultades propias y
proyecciones -abundando en lo expuesto-, que pueden encuadrarse en dos
grupos: a) Unos de contenido patrimonial, derivados de la explotacion econémica
de la obra, y nos lleva a la configuracién de derechos previstos y protegidos en el
Ordenamiento Juridico y en la consideracién de propiedad especial, y b) Otro
contenido, de caracter personal, que son las facultades o derechos morales de los
autores, como consecuencia de la paternidad de las obras, que por su talento,
arte, inspiracioén e ingenio, ha logrado realizar.

La Convencién de Roma, de 2 de junio de 1928, recoge de una manera
muy clara, los dos aspectos referidos, al contener la declaracién decisiva de que,
con independencia de los derechos patrimoniales de todo autor y aun después de
la cesidon de estos derechos, éste conserva la facultad de reivindicar la paternidad
de sus producciones artisticas, asi como a oponerse a toda deformacion,
mutilacion, u otra modificacion de las obras que cred y que fuesen perjudiciales a
su honor o a su reputacion. Esta declaracidon se conjuga con el precepto 20 de la
Constitucion, e incluso, en cuanto a su protecciéon, con el 18-1, sin perjuicio del
amparo judicial que, en forma reparadora, debe otorgar a los Tribunales de
Justicia.

Dicha declaracioén, es recogida en la Ley de la Propiedad Intelectual, 11 de
noviembre de 1987 -con vigencia posterior a la de la demanda, creadora del
actual pleito-, pues normatiza junto a los derechos morales del autor en su
articulo 14 -y entre éstos el de respeto a la integridad de la obra, e impedir
cualquier deformacioén, alteracién o atentado a la misma, que suponga tanto
perjuicio a sus intereses legitimos, como menoscabo a la reputacién del artista-,
también derechos patrimoniales derivados de la explotacion de su hacer artistico
(articulos 17 a 23), e incluso se prevén otros derechos (articulo 24), en conexion
con los patrimoniales. Hay que hacer constar, asimismo, que la Disposicion
Adicional Cuarta [sic, aunque es la Transitoria 42, como facilmente puede
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comprobarse], de la Ley citada, dispone la ampliacién de dicho articulo 14, a los
autores de las obras creadas antes de su entrada en vigor.

En razén a lo expuesto, la Sala sienta la conclusién de la realidad
concurrente, de haber sufrido el promotor del presente recurso de casacion, no
s6lo dafios materiales en los cuadros que presté al Patronato para su muestra
publica, sino también dafios de indole moral, en razén al sufrimiento y lesiéon a su
sensibilidad artistica, al ver mermada la integridad de sus pinturas, por
consecuencia de los desperfectos y minoraciones que las afectan, ya que de tal
manera se le causé una grave lesiéon espiritual, que no puede dejarse de lado y
menos marginarla, en la ocasion de este proceso y que, consecuentemente, si
bien son de dificil reparacién, si susceptibles de aminoracién, mediante compensaciones
indemnizatorias, que asi se suplicaron, procediendo aplicar criterios de moderacion y
equidad».

Para agotar el contenido de la pretension de resarcimiento, conviene abordar la cuestiéon
de la reparacion del dafio emergente y el silencio de los preceptos estudiados a este
respecto. Seria, por ejemplo, el caso de que, habiendo alguien imitado HIPERJUEGO
vulnerando los derechos de Propiedad Intelectual sobre el mismo a través de una
falsificacion, a resultas de la cual un tercero sufre perjuicios, y éste pretende obtener su
reparacion de los legitimos titulares de los derechos de Propiedad Intelectual sobre
HIPERJUEGO, por considerar que éstos son los agentes del dafo sufrido. La existencia de
reclamaciones de esta indole, y las incomodidades que las mismas puedan acarrear, son,
desde la perspectiva que ahora nos ocupa, dafio emergente y no lucro cesante. Y su
reparacion debera encauzarse, ante el silencio de la Ley de Propiedad Intelectual en este
punto, a través de las normas generales de la responsabilidad aquiliana, basada en el
articulo 1902 del Cdédigo Civil, segun el cual:

«El que por accidn u omisién causa dafio a otro, interviniendo culpa o negligencia,
esta obligado a reparar el dafio causado».

En todo caso, ya sea por la via de la Ley de Propiedad Intelectual, ya sea por el cauce
general del articulo 1902 del Cédigo Civil, los infractores, cuando sean varios, seran
responsables todos ellos solidariamente, pues en todo caso su responsabilidad sera
extracontractual, y ésta, como el Tribunal Supremo se ha encargado reiteradamente de
declarar, es siempre solidaria. Asi, por todas, en la Sentencia de 18 de diciembre de
1995 (RJ 1995\9146), en la que destacan los siguientes pronunciamientos:

«Se produce solidaridad entre los sujetos a quienes alcanza la responsabilidad por
el acto ilicito culposo, con pluralidad de agentes y la posibilidad consiguiente de
que el perjudicado pueda dirigirse contra cualquiera de ellos, como deudor por entero
de la obligacién de reparar en su integridad el dafio causado».
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Habla incluso el Tribunal Supremo de solidaridad “impropia”, como en la Sentencia de
3 de diciembre de 1998 (RJ 1998\9703):

«La jurisprudencia de esta Sala ha admitido la llamada «solidaridad impropia»,
por la necesidad de salvaguardar el interés social en supuestos de responsabilidad
extracontractual (ilicito civil, articulos 1902 y siguientes, del Cddigo Civil) cuando
hay causacion comun del dafio que conduce a la unidad de responsabilidad y ante
la imposibilidad, en estos casos, de establecer cuotas ideales de participacion en
la responsabilidad».

En conclusiéon, en aquellos casos en los que exista vulneracion de derechos de Propiedad
Intelectual sobre HIPERJUEGO, las acciones de cesacidn y resarcimiento deberan poner
término a la infraccibn y a sus consecuencias como hasta aqui hemos expuesto en
detalle.

5.2.2. Las acciones frente a actos de competencia desleal y la posibilidad de
ejercicio cumulativo con acciones por infraccion de derechos de Propiedad
Intelectual

La persecucion de los actos desleales requiere, en primer término, el cumplimiento de los
presupuestos exigidos en los articulos 2, 3 y 4 LCD para determinar el ambito de
aplicacion de la misma. Dichos preceptos respectivamente disponen que:

«Articulo 2. Ambito objetivo.

1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendran Ila
consideracion de actos de competencia desleal siempre que se realicen en
el mercado y con fines concurrenciales.

2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las
circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idéneo para
promover o asegurar la difusién en el mercado de las prestaciones propias
o de un tercero.

Articulo 3. Ambito subijetivo.

1. La Ley sera de aplicacidon a los empresarios y a cualesquiera otras
personas fisicas o juridicas que participen en el mercado.

2. La aplicacion de la Ley no podra supeditarse a la existencia de
una relacion de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del

acto de competencia desleal.

Articulo 4. Ambito territorial.
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La presente Ley sera de aplicacion a los actos de competencia
desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el
mercado espafiol».

A la vista de la naturaleza de HIPERJUEGO y de la amplitud de los preceptos transcritos,
la concurrencia de estos requisitos para perseguir actos desleales no debe presentar
problemas significativos para el ejercicio de las acciones tendentes a eliminar las
practicas desleales; acciones que son, por otra parte, muy similares a las que tutelan los
derechos de Propiedad Intelectual, y que enumera el articulo 18 LCD, a cuyo tenor:

«Contra el acto de competencia desleal podran ejercitarse las
siguientes acciones:

12. Accién declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbacion
creada por el mismo subsiste.

22, Accion de cesacion del acto, o de prohibicion del mismo, si
todavia no se ha puesto en practica.

32. Accion de remocion de los efectos producidos por el acto.

42, Acciébn de rectificacion de las informaciones engafosas,
incorrectas o falsas.

52, Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados
por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento
podra incluir la publicacién de la sentencia.

62. Accion de enriquecimiento injusto, que so6lo procedera cuando el
acto lesione una posicién juridica amparada por un derecho de exclusiva u
otra de analogo contenido econdmico».

Si se compara este precepto con las previsiones contenidas en los articulos 138, 139 y
140 LPI, se observan las siguientes diferencias, que deberan ser tenidas muy en cuenta
en aquellos casos en los que unos mismos actos puedan ser calificados simultaneamente
como infracciéon de derechos de Propiedad Intelectual y como actos de competencia
desleal:

- Inexistencia, en el LPI, de una accién declarativa equivalente a la consignada
en el articulo 18.1 LCD. Esta diferencia es, sin embargo, meramente aparente,
y obedece, en nuestra opinién, al simple hecho de que la Ley de Competencia
Desleal es una norma mercantil mientras que la Ley de Propiedad Intelectual
es una norma civil, que regula una de las tradicionalmente Illamadas
“propiedades especiales”, por lo que le resulta de aplicacion supletoria a la
Propiedad Intelectual el régimen general de la propiedad regulado en los
articulos 348 y siguientes del Cddigo Civil (CC), dentro del cual y ademas de
otras tipicamente dominicales, como la reivindicatoria, figura la accién
declarativa de dominio (vid. art. 348 p° 2° CC).
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- Diferencias, meramente terminoldgicas y por ello de minima relevancia, entre
los apartados 2 y 3 del articulo 18 LCD y los apartados b) a d) del articulo
139.1 LPI: los primeros hablan de “cesacién” respecto de los efectos actuales o
de presente, de “prohibicién” respecto de los actos desleales in fieri o de
eficacia futura y de “remocion” cuando se trata de efectos pasados.
Paralelamente, los segundos utilizan los términos “suspension” respecto de los
efectos actuales, “prohibicién”, respecto de los efectos futuros, y de “retirada
del comercio”, “destruccion”, “inutilizaciéon” y “remociéon y precinto” cuando se
trata de efectos pasados, regulando con mayor minuciosidad estos ultimos.

- Diferencias significativas existen respecto de la accidon de resarcimiento de
dafios y perjuicios, porque el régimen privilegiado que posee esta accién en la
regulacion de la Propiedad Intelectual no se repite en la Ley de Competencia
Desleal, pero a cambio ésta amplia el margen de proteccidon en una doble
direccion:

0 Admitiendo la posibilidad de la publicacion de la Sentencia, sin duda
porque el bien juridico a proteger por la Ley de Competencia Desleal no
es solo el interés particular de quien sufre el acto desleal sino la libre
competencia en el mercado en si misma. Asi resulta de la Exposicion de
Motivos de la Ley de Competencia Desleal, en la que se lee lo siguiente:

«La Ley introduce un cambio radical en la concepcion
tradicional del Derecho de la competencia desleal. Este deja
de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido
a resolver los conflictos entre los competidores, para
convertirse en un instrumento de ordenaciéon y control de las
conductas en el mercado. La institucién de la competencia
pasa a ser asi el objeto directo de proteccion. Significativo a
este respecto es, entre otros muchos, el articulo 1. También,
y muy especialmente, el articulo 5 en el que, implicitamente
al menos, se consagra la nocidon de abuso de la competencia.
Esta nueva orientaciéon de la disciplina trae consigo una
apertura de la misma hacia la tutela de intereses que
tradicionalmente habian escapado a la atencion del legislador
mercantil. La nueva Ley, en efecto, se hace portadora no sélo
de los intereses privados de los empresarios en conflicto,
sino también de los intereses colectivos del consumo. Esta
ampliacién y reordenacion de los intereses protegidos esta
presente a lo largo de todos los preceptos de la Ley».

Y es que el restablecimiento del dafio que para la libre competencia en
el mercado comportan las practicas desleales sélo puede repararse,
cuando la conducta desleal afecte al publico o a los consumidores en su

41

Madrid . Barcelona . Bilbao . Las Palmas de Gran Canaria . Malaga . Sevilla . Valencia . Vigo . Bruselas

GOMEZ-ACEBO & POMBO, S.C.P. Sociedad Profesional de Abogados . N.I.F. G81089328 . V.A.T. ES-G81089328



Castellana, 216 — 28046 Madrid

Tel: (34) 91 582 91 00
GOMEZ-ACEBO (\y POMBO Fax: (34) 91 582 91 14
o~ abogados@gomezacebo-pombo.com
ABOGADOS www.gomezacebo-pombo.com

conjunto, dando publicidad a la Sentencia que declare la deslealtad de
tales conductas; posibilidad, ésta, de singular importancia cuando se
trata de la proteccién de una creacién original como HIPERJUEGO, que
persigue la fidelizacion del publico respecto de determinados bienes o
servicios, y respecto de la cual, por ende, su acogida y aceptacion
generalizadas, y la generaciéon en el publico de una confianza en la
seguridad del sistema, son aspectos que conviene reforzar, y a los que
sirve la publicacién de la Sentencia; porque para los consumidores no
hay nada més tranquilizador que el saber que, de producirse alguna
ilegalidad, ésta sera perseguida y publicado el resultado satisfactorio de
tal persecucion.

o0 Incluyendo expresamente la accidon de enriquecimiento injusto cuando
se lesione algun derecho de exclusiva u otro analogo de contenido
econémico (y tal es el caso de los derechos de explotacién que la Ley
de Propiedad Intelectual reconoce al autor). La Ley de Competencia
Desleal, en este punto, no hace sino plasmar normativamente una
accion procesal que venia siendo admitida por los Tribunales, de
manera constante y reiterada, con base en el Derecho Romano y como
accion subsidiaria; esto es, como remedio que podria ser utilizado por
el perjudicado sélo en el caso de que careciera de cualquier otra via
para obtener el resarcimiento del dafio sufrido.

Ahora bien, el hecho de que la Ley la incorpore como uno de los
remedios la accidn de enriquecimiento injusto la eleva del plano
subsidiario al plano principal, con la importantisima consecuencia,
desde la perspectiva de la proteccion de HIPERJUEGO, de que tal accién
evitara que al responsable de las practicas desleales le pueda reportar
beneficios su actuacién ilegal. Mediante esta prevision legal, lo que se
impone en la practica es la confiscacion de cualquier ingreso, beneficio
0 ventaja patrimonial que para el condenado pudiera reportar el acto
desleal, y su transferencia a quien le haya vencido en el proceso.

La trascendencia, pues, de esta prevision legal desde la perspectiva de
HIPERJUEGO es doble: de manera inmediata, permite recuperar los
efectos patrimoniales existentes al ejecutar la Sentencia en poder del
infractor; y, ademas, posee una eficacia disuasoria que no debe pasar
desapercibida, pues el infractor se sabra desposeido de cualquier
rendimiento que haya podido obtener mediante sus ilicitos
comportamientos.

La conclusién que se extrae de cuanto hasta aqui hemos expuesto no puede ser mas
obvia: siempre que resulte juridicamente posible a la vista de las circunstancias del caso
concreto, es sumamente recomendable procurar el ejercicio cumulativo de acciones por
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infraccién de derechos de Propiedad Intelectual, toda vez que el ambito de proteccioén
que dispensan unas y otras normas son, por expresarlo graficamente, dos circulos
secantes cuya area de superposicion —y de duplicidad ineficiente-, aunque existe, no
impide que HIPERJUEGO, siempre que las circunstancias particulares del caso asi lo
permitan (lo que se producird en la generalidad de los casos, pues realmente dificil
imaginar supuestos de infracciéon de derechos de Propiedad Intelectual que no sean al
propio tiempo constitutivos de competencia desleal, y viceversa), disfrute de esa doble
proteccion que es, de conformidad con lo precedentemente razonado, mayor que la se
obtiene aisladamente mediante el ejercicio aislado sélo de las acciones que protegen la
Propiedad Intelectual, o s6lo de las que persiguen la competencia desleal.

Finalmente, el estudio de las acciones que protegen HIPERJUEGO desde la perspectiva de
la Ley de Competencia Desleal quedaria incompleta sin efectuar las siguientes
consideraciones:

a) La leqgitimacién activa para el ejercicio de tales acciones es amplisima, segun
resulta del articulo 19.1 LCD (el apartado 2 se refiere a la legitimacion de entidades
colectivas y de asociaciones de usuarios) dispone, a este respecto, que:

«Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses
econémicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto
de competencia desleal, esta legitimada para el ejercicio de las acciones
previstas en los cinco primeros nameros del articulo anterior.

La accion de enriquecimiento injusto s6lo podra ser ejercitada por el titular
de la posicion juridica violadax.

b) Paralelamente, la legitimacién pasiva aparece igualmente ampliada en el
articulo 20 LCD, simplificando el ejercicio de acciones, al establecer que:

1. «Las acciones previstas en el articulo 18 podran ejercitarse
contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de
competencia desleal o haya cooperado a su realizacibn. No obstante, la
accion de enriquecimiento injusto sélo podra dirigirse contra el beneficiario
del enriquecimiento.

2. Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u
otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes
contractuales, las acciones previstas en los niumeros 1° y 4° del articulo 18
deberan dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de
resarcimiento de dafios y de enriquecimiento injusto se estard a lo
dispuesto por el Derecho civil».
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¢) El plazo de prescripcién, y por tanto para el ejercicio, de las acciones de
competencia desleal es mas breve que el de las acciones que persiguen la infraccion de
los derechos de Propiedad Industrial, pero suficiente en todo caso, segun resulta del
articulo 21 LCD, segun el cual:

«Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un
afio desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo
conocimiento de la persona que realizod el acto de competencia desleal; vy,
en cualquier caso, por el transcurso de tres afios desde el momento de la
realizacion del acto».

d) La clase de procedimiento para sustanciar las acciones de competencia desleal
es, como en el caso de la Propiedad Intelectual y por disposicion expresa del articulo 22
LCD (modificado por la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), el
juicio ordinario, cualquiera que sea la cuantia de las acciones ejercitadas. Eso significa
que conoceran del mismo los Juzgados de Primera Instancia, su Sentencia sera apelable
ante la Audiencia Provincial correspondiente y, en su caso, la Sentencia de apelacion
podra ser revisada por el Tribunal Supremo si concurren en el caso los requisitos legales
procedentes. lgualmente, seran preceptivas en todo caso la direccién Letrada y la
representacion mediante Procurador, con las garantias inherentes a todo ello, y que la
especificidad y complejidad de la materia exigen.
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6. REQUISITOS DE PROTECCION JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL. BASES DOCTRINALES DE PROTECCION DEL HIPERJUEGO

6.1. Rasgos estructurales de proteccion: la singularidad creativa, la singularidad
estrictamente comercial y el adelanto tecnoldgico

La Propiedad intelectual esta constituida no sélo por las creaciones artisticas (obras y
prestaciones), sino también por los signos de identificacion de actividades (nombres de
dominio y marcas) y las patentes telematicas o modelos de negocio.

Las obras y prestaciones son protegidas en la medida en que sean creaciones originales o
cumplan con los requisitos de inversibn econdmica establecidos. La cuestion, sin
embargo, se encuentra en saber cuando una obra o prestacion merece el calificativo de
original: ¢lo es un juego o procedimiento de concurso, como se analiza en este
Dictamen? Veamos qué se considera original.

6.1.1. Elemento de proteccidn juridica: superaciéon o adelanto formal

Debe considerarse que el concepto de superacion formal es relativo. La respuesta variara
en funcién de factores muy distintos como son el tipo de derecho creativo y su forma de
expresion. Asi, el grado de superaciéon exigible no sera el mismo en el caso de un libro o
de un estudio cientifico, que en el caso de un modelo industrial o de un programa de
ordenador.

En cualquier caso, la sencillez o la generalidad no deben excluir necesariamente la
proteccion juridica. Evidentemente, las formas simples no podran reclamar una
proteccion fuerte por parte del Ordenamiento, pero lo anterior no obsta a la
consideracion de que la sencillez o la generalidad pueden llegar a convertirse con el
tiempo en factores de especificidad o de diferenciacién dignos de protecciéon. La nueva
Ley de Marcas de 2001 extiende incluso el principio de distintividad sobrevenida del uso
(es decir, la posibilidad de poder registrar a titulo de marca un signo prima facie
genérico, descriptivo o habitual, cuando dicho signo, por el uso que se ha hecho del
mismo, hubiere adquirido un caracter distintivo), aplicable Unicamente a los signos
descriptivos en virtud de la Ley de Marcas de 1988 a los signos carentes de caracter
distintivo y a los signos habituales.

Desde otro punto de vista, podemos llegar a saber lo que debe ser protegido
juridicamente diciendo lo que no debe ser protegido en ningun caso.

Una de las razones para denegar tal auxilio se halla en la especialidad del objeto para el
que se reclama proteccion o de la finalidad con él conseguida. Un invento podra
incorporar una carga creativa determinada, pero su esencial caracter técnico o funcional
(es decir, su factor de especialidad) hara que, sin perjuicio de la proteccién de autor que
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pueda recibir, el invento sea primariamente protegido en virtud de un derecho exclusivo
de patente.

La segunda de las razones para rehusar proteccion alguna es la ausencia de aportacion
formal suficiente en el objeto. Esto tendra lugar por falta de adecuacidon a los canones
minimos establecidos por la practica judicial o por la doctrina, o bien por transcurso del
plazo de proteccién legalmente previsto (es decir, por la caida en dominio publico del
derecho de que se trate).

6.1.2. Bien juridico a proteger en el Derecho de autor. Novedad, capacidad
distintiva y originalidad

A salvo el Derecho de marcas, el factor que lleva a proteger los derechos inmateriales de
aplicacion industrial es la novedad, bien en la forma, bien en el estado de la técnica.

Por el contrario, en el Derecho de autor ese mismo factor es la originalidad. En ambos
casos, se trata de una creacion en el sentido de trascendencia de la realidad formal a
través de una apariencia determinada que anteriormente se ubicaba en el denominado
mundo de las ideas. Por consiguiente, es preciso analizar qué es lo que ha llevado a
distinguir entre novedad, capacidad distintiva y originalidad como criterios separadores
entre derechos exclusivos con aplicacion industrial o comercial y derechos que no tienen
dicha aplicacién, ya que su fin es distinto.

6.1.2.1. Novedad como apreciacidon objetiva del estado de la técnica

El requisito de innovaciéon de las formas exigido en el ambito de los derechos de caracter
industrial se traduce en una novedad en el estado de la técnica. Cuando hablamos de
formas en sentido juridico han de entenderse incluidas también las novedades
estrictamente técnicas 0 que no se expresen a través de una forma en sentido fisico o
real’: debe operarse, pues, con un concepto de forma que abarque también las
novedades utiles.

Para que el invento pueda patentarse es preciso que suponga un adelanto técnico y que
tenga aplicacion industrial.

El adelanto técnico debe conllevar una superacién del conocimiento técnico que un
experto en una materia determinada pueda tener y no resultar de manera evidente para
un experto en la materia (cfr. articulos 4.1, 6.2 y 8 LP). De aqui se siguen dos
consecuencias. En primer lugar, que este conocimiento técnico consiste en un nivel
cognoscitivo objetivo, en una regla del obrar humano; y en segundo término, que el

2 Ccomo, por ejemplo, una férmula quimica para un medicamento nuevo o incluso un programa de ordenador.
Aunque la cuestion de la patentabilidad de un software es enormemente espinosa, lo cierto es que no habria
que descartar dicha posibilidad en ciertos casos.
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adelanto comparte con el estado de conocimiento previo una cualidad técnica. De la
comparacion entre lo nuevamente inventado y lo ya inventado (o dicho de otra forma,
entre la aportaciéon y el conocimiento previo) se debe llegar a una conclusién vélida
acerca de si ha habido o no novedad digna de proteccién.

Dado el caracter esencialmente técnico de esta comparacion, efectuada por el encargado
de la Oficina de Patentes y Marcas competente, resulta l6gico pensar que la misma se
lleve a efecto de acuerdo con criterios objetivos®. La novedad, en el marco de los
derechos sobre invenciones, tiene un caracter esencialmente objetivo?, puesto que se
refiere a formas que incorporan un elemento cognoscitivo pleno.

Sin embargo, en el campo de los modelos industriales (o disefio industrial) el bien
juridico objeto de proteccion es la forma tridimensional o bidimensional con fines
industriales. Poco importa el hecho de que el modelo industrial sea original (por ejemplo,
si bien puede llegar a ser susceptible de proteccidén a través de este derecho exclusivo
una simple caja rectangular para recoger chapas de abridores de botellas, seria ilusorio o
excesivo pretender proteger esa forma simple también a través del Derecho de autor), o
que aporte una novedad funcional. Lo relevante es que la forma en cuesti6on tenga una
aplicacion industrial y que dicha forma no preexista de manera inevitable. Si la forma
presentase un resultado técnico del que aquélla fuese inseparable, en principio, habria
que denegar proteccién por modelo industrial y conceder la pertinente por medio de
modelo de utilidad®.

La aseveracion anterior sobre el caracter del juicio que tiene el examen de las
invenciones, se ve reafirmada por el tenor literal de la letra b) del articulo 4.2 LP, en
cuya virtud no se consideran invenciones “las obras literarias o artisticas o cualquier otra

creacioén estética”®.

La jurisprudencia coincide con estos planteamientos’, si bien el Tribunal Supremo maneja
un concepto de novedad mas amplio, basado en cualquier tipo de ventaja, sea técnica,

% La practica demuestra, sin embargo, que el examen resulta en muchas ocasiones subjetivo, ya que el
conocimiento que para un determinado experto examinador pueda calificarse de evidente, para otro puede no
serlo.

4 Vid. en este sentido, sobre todo la STS de 15 de noviembre de 1994 (RJ 1994/8775), en relacion con los
modelos de utilidad, a cuyo tenor la novedad es una evidente utilidad practica respecto de los precedentes.
Véanse también las SSTS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989/2276), y las alli citadas, asi como la STS de 30 de
noviembre de 1989. Véase nuestra nota anterior.

5 OTERO LASTRES, ibidem, pp. 353 y ss.; matiza esta opinién VAREA SANZ, op. cit., pp. 170-172.

% No obstante, queda por resolver el problema de si el Derecho de autor sélo protege las creaciones en cuanto
que sean estéticamente originales. El caracter puramente estético no creemos que deba ser decisivo en este
sentido.

7 SSTS de 7 de enero de 1991 (RJ 1991/109), de 8 de julio de 1991 (RJ 1991/5332), de 21 de enero de 1993

(RJ 1993/1092), de 28 de enero de 1994 (RJ 1994/572), de 12 de septiembre de 1996 (RJ 1996/6890) y de 22
de enero de 1998 (RJ 1998/915).
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econdémica o de cualquier otro tipo®. Sucintamente, podria afirmarse que se trata de un
concepto relativo, que es entendido en una clave de avance de creacion industrial con la
suficiente trascendencia como para reputarse esencial®.

Los criterios técnicos novedosos no han de ser originales, sino que han de suponer un
adelanto tecnolégico medido en términos objetivos. La creatividad o, por mejor decir, la
superacion o innovacion formal (=el factor estructural) en términos de Derecho industrial
se ha de leer como novedad formalmente objetiva, en el bien entendido de que la forma
comprende no sélo y principalmente las expresiones tangibles, sino también aquellas que
consistan en una utilidad o en un procedimiento no teérico (cfr. articulo 5.2 y Disposicion
Transitoria Primera, nidmero 3 LP). Tal y como afirma la sentencia del Tribunal Supremo
de 17 de diciembre de 1997'°, recogiendo reiterada jurisprudencia (Sentencias de 8 de
julio de 1982, de 24 de diciembre de1983'?, de 25 de junio de 19863, de 18 de marzo
de 1991' y de 10 de diciembre de 1993%), “el concepto de «forma» abarca no sélo el
aspecto que el objeto ofrece a la mera observacion superficial o de primera apariencia,
sino también la naturaleza y distribucién de sus elementos componentes al integrar el
conjunto, no bastando cualquier modificacion insignificante o mindscula para que una
forma no sea parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las
diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus caracteristicas
esenciales”.

Lo que ocurre es que en el ambito del Derecho de las invenciones, la novedad, como
elemento estructural, no posee un valor absoluto o referido al momento mismo de la
superacion formal o invencién, sino relativo, por referencia a la existencia o ausencia de
un acto previo de explotacién o de divulgacién de la regla inventiva. Esto significa que,
aunque efectivamente haya una superacion formal, si ha habido algun tipo de uso,
divulgacién o explotaciéon de la regla inventiva con caracter previo al inicio de los tramites
del registro de la patente, a efectos legales, ya no habra novedad.

Debemos referirnos, fundamentalmente, al Reglamento (CE) n® 6/2002, del Consejo, de
12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos industriales (DOCE L 3, de 5 de

8 Vid. por todas la STS de 23 de noviembre de 1992 (RJ 1992/9366).

9 SSTS 3 de marzo de 1986 (RJ 1986/1097), de 11 de septiembre de 1986 (RJ 1986/4706), de 19 de octubre
de 1993 (RJ 1993/7742), de 28 de marzo de 1995 (RJ 1995/2329) y de 30 de enero de 1996 (RJ 1996/540),
entre otras.

10 RJ 1997/8993.

11 RJ 1982/5832.

12 RJ 1983/7002.

13 RJ 1986/3621.

4 RJ 1991/2664.

15 RJ 1993/9893.
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enero de 2002). La finalidad de este Reglamento ha sido la de crear un sistema unificado
de dibujos y modelos comunitarios a los que se conceda una proteccion uniforme con
efectos uniformes en todo el territorio de la Uni6bn Europea. Dada la diversidad de
regulaciones existente en el ambito comunitario, resultaba necesario crear un
instrumento juridico que eliminase las barreras, las disfunciones posibles en el mercado,
los diferentes gastos administrativos de tramitacion, etc. Reconociendo el Reglamento
6/2002 el esfuerzo de la Directiva 98/71 en la aproximacion de las legislaciones
nacionales en materia de dibujos y modelos, no deja, sin embargo, de poner de
manifiesto las divisiones del mercado interior y la necesidad de crear un dibujo y un
modelo comunitario que sea directamente aplicable en todo el mercado interior, por
medio de la presentacion de una Unica solicitud ante la OAMI.

El Reglamento 6/2002 establece como requisitos de protecciéon la novedad y el caracter
singular del dibujo o modelo (cfr. art. 4 Reglamento 6/2002). Segun el articulo 5.1 del
Reglamento citado, “se considerard que un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya
hecho publico ningun dibujo o modelo idéntico [...]”, afiadiendo su segundo apartado que
“se considerara que los dibujos y modelos son idénticos cuando sus caracteristicas
difieran tan sélo en detalles insignificantes”. Por su parte, el articulo 6.1 del Reglamento
sefiala que “se considerara que un dibujo o modelo posee caracter singular cuando la
impresion general que produzca en los usuarios informados difiera de la impresion
general producida por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido hecho publico[...]”,
afiadiendo que “al determinar si un dibujo o modelo posee o0 no caracter singular, se
tendréa en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollarlo”.

El legislador espafol ha transpuesto esta regulaciéon a través de la Ley 20/2003, de 7 de
julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial. Su contenido coincide,
sustancialmente, con el que acaba de ser expuesto, si bien le dedicaremos una atencion
especifica a fin de fundamentar la protecciéon juridica del HIPERJUEGO sobre la base de
esta Ley recién nombrada.

En definitiva, importa poner de manifiesto que la novedad se traduce en un adelanto
formal que aporte o tenga una cierta importancia, y que la singularidad se reduce a una
impresién general que produzca el dibujo o modelo en los usuarios informados. La
decisién del analista, del examinador, del observador, y su caracter esencialmente
subjetivos, relativos, se hacen cada vez mas imprescindibles en los derechos
inmateriales.

6.1.2.2. Capacidad distintiva como elemento de identificacion del origen
comercial o empresarial de un bien o servicio®

1 FERNANDEZ NOVOA, Tratado sobre derechos de marcas, Madrid, 2001; y El sistema comunitario de marcas,
Madrid, 1995; BOTANA AGRA, “La primera directiva comunitaria en materia de marcas”, ADI., nim. 13, 1989-
1990, pp. 649 y ss.; y “La Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988”, ADI., nim. 12, 1987-1988, pp. 579 y
ss.; y “El Reglamento (CE) nim. 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria”,
ADI., nim. 15, 1993, pp. 763 y ss.; AREAN LALIN, “Hacia un nuevo derecho de marcas en la CEE”, ADI., nam.
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En el ambito del Derecho de marcas lo relevante para proteger juridicamente es la
capacidad de distincibn o asociacion del bien o servicio objeto de explotacidn comercial
con el empresario o empresa responsable de la fabricacién del bien o de la prestacion del
servicio'’. Aqui la exclusividad viene por el origen del producto o del servicio ante la
posibilidad de que haya un mismo segmento de productos o servicios objeto de
comercializacion o prestacion. Es lo que se denomina conceptualmente como singularidad
competitiva.

Como consecuencia el Derecho de marcas establece dos tipos de prohibiciones
fundamentales: por un lado, la consistente en atribuirse o emplear signos distintivos que
puedan llevar a confusidn o asociacién con los productos o servicios de un competidor,
siempre y cuando tales productos o servicios sean similares para el sector de explotacion
en que habiten, o bien sean tan conocidos o tengan tal prestigio que el riesgo de
confusidn o asociacion sea inevitable y contrario a los buenos usos del trafico (v. art. 34
LM); vy, por otro, la prohibicion relativa a la inexistencia de un caracter suficientemente
distintivo o identificador de la marca usada sobre el producto o servicio en cuestion (por
ejemplo, cuando se trate de un nombre genérico, cfr. art. 5.1.b) LM)*® o se refieran a
caracteristicas descriptivas del producto o servicio (cfr. art. 5.1.c) LM)*°.

De acuerdo con lo anterior, queremos resaltar el hecho de que lo relevante es que la
marca sirva como medio de identificacion de un origen, y no que aporte o incorpore un
significado formal estético entendido como creacion del espiritu o un significado formal
inventivo, entendido como superacién técnica.

En el caso del Derecho de marcas, como ocurre en el ambito del Derecho de patentes, la
labor de atribucibn de un derecho exclusivo se adquiere por el registro validamente
efectuado de acuerdo con la Ley (cfr. art. 2.1 LM). Asimismo, de lo dispuesto en los
articulos 6 y 34 LM se colige claramente que el efecto exclusivo que se concede al titular
de derechos le autoriza a prohibir usos de marcas o formas de identificacién que sean

7, 1981, pp. 475 y ss.; y KEATIG, “La proteccion del color y la decoracion como marca”, ADI., nUm. 12, 1987-
1988, pp. 663 y ss.

17 El articulo 4 LM establece que “se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otros”. Vid. también
sentencias del TICE de 11 de julio de 1996, caso Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH (Asuntos acumulados C-
71/94, C-72/94 y C-73/94); de 22 de junio de 1994, caso ldeal Standard (Asunto C-9/1993); de 10 de octubre
de 1978, caso Centrafarm BV (Asunto 3/78); de 3 de julio de 1974, caso Hag (Asunto 192/1973); y de 18 de
febrero de 1971, caso Sirena (Asunto 40/70), entre otras.

8 sj lo seria un olor es algo discutible. Desde luego, la Ley de Marcas no descarta esta posibilidad a priori, si
bien el olor en si deberia pasar, a mi juicio, por los filtros usuales de atribucién de exclusividad que serian,
basicamente, los de que no fuera un olor genérico, y que tuviera la suficiente singularidad o especificidad como
para identificar el producto o servicio. Las marcas sonoras son actualmente aceptadas (cfr. art. 4.2.e) LM).

1° STICE de 20 de septiembre de 2001 (Asunto C-383/99 P) y SSTPI de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-
335/99); de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-336/99); de 19 de septiembre de 2001 (Asunto T-337/99).
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susceptibles de confundir a los interesados respecto del origen del producto o servicio
ofertado. De acuerdo con la jurisprudencia®®, debe concluirse positivamente acerca de
una semejanza a partir de criterios de conexion fonéticos, visuales y sonoros. La
valoracién final sera subjetiva, pero siempre a la vista de los elementos objetivos que
conforman la identidad de origen del producto o del servicio con una organizacion
empresarial. Habrad quien vea en esa decisién un peligro indeseable por el contenido.
Pero el peligro de una decision arbitraria se minimiza en la medida en que se recurre en
la valoraciéon a elementos objetivos de cuyo estudio es posible extraer una opinion
razonablemente valida y adecuada.

6.1.3. Principios para determinar la proteccion juridica

Con el objeto de determinar si el HIPERJUEGO es realmente original y protegible,
debemos, primeramente, exponer cuales son las teorias posibles relativas a la
originalidad (cfr. articulos 1.°, 5.2y 10 LPI)*.

Tradicionalmente, se ha partido de una premisa segun la cual, asi como el Derecho
industrial concede proteccién a las formas creativas con aplicacion industrial, el Derecho
de autor hace lo propio respecto de las formas creativas que lo sean desde un punto de
vista estético??. Aunque las variaciones podrian llegar a ser miiltiples, el denominador
comun a todas ellas estaria constituido, desde esta perspectiva, por una apariencia de
peculiaridad (cfr. apartados 1 y del articulo 2 CB, articulo 10.1 LPI). Esto tiene como
consecuencia, por ejemplo, que las noticias del dia no sean dignas de proteccidon en
cuanto obra, sin perjuicio de que lo puedan ser las fotografias o los textos de opinién de
las que aquéllas puedan estar compuestas.

La originalidad se media en términos de proximidad a la belleza en cuanto proveniente
del espiritu humano. Al contrario de lo que ocurre con los derechos inmateriales de
caracter industrial, en el caso del Derecho de autor no era relevante que a través de esa
forma se avanzase en el conocimiento o en el estado de la técnica, o en las utilidades de
un determinado bien, o en la capacidad distintiva del producto o servicio que incorporase
el signo; y es mas, tampoco era importante que la obra se asociase a un determinado
autor.

20 sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1986 (RJ 1986/6787); de 13 de mayo de 1982 (RJ
1982/2774); de 29 de mayo de 1982 (RJ 1982/4439); de 19 de abril de 1985 (RJ 1985/1773); de 12 de
septiembre de 1985 (RJ 1985/4258); de 30 de abril de 1986 (RJ 1986/2045); de 8 de marzo de 1988 (RJ
1988/1661) y de 20 de febrero de 1995 (RJ 1995/1142).

2! Aunque las referencias si se hagan en este articulo a preceptos de la Ley espafiola, ello no debe hacernos
pensar que se trate de una decisién o afirmacion particular. Nuestra Ley no hace sino recoger lo que es un
planteamiento tradicional y que forma la base sobre la que se cimenta el Derecho de autor (cfr. articulo 2 CB).

22 Cfr. articulos 1.°, 9.° y 10 de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879; 2.1 CB, y péaginas 28, 41 y 44 de la

Conferencia de Berna, que dio lugar al Convenio anteriormente mencionado, desarrollada del 8 al 19 de
septiembre de 1884.
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Esa decision acerca de lo que era bello se tomaba por comparacién con el universo de
formas estéticas previas. Este concepto de forma abarcaria no s6lo el aspecto que el
objeto ofrece a la mera observaciéon superficial o de primera apariencia, sino también la
naturaleza y distribucion de sus elementos componentes al integrar el conjunto; no
bastaria cualquier modificacion insignificante o mindscula para que una forma no fuese
parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre las
formas enfrentadas tendrian que reposar en sus caracteristicas esenciales®>.

Con anterioridad al analisis de criterios de originalidad, es preciso exponer una serie de
principios o reglas que nos lleven a restringir el ambito especifico del Derecho de autor.

Primero.- El Derecho de autor no limita la proteccibn a unas formas o expresiones
determinadas.

Esto significa que no existe limitacibn formal o expresiva en la proteccibn de autor,
puesto que la creatividad humana se presume inagotable y transformable. El Gnico
requisito exigible consiste en que la idea creativa y original haya trascendido del mundo
de las ideas y se haya incorporado a una forma o expresion peculiares. Esa forma ha de
interpretarse también en sentido amplio, quedando comprendidas tanto las formas
tangibles como las que no lo son.

En resumen, si bien la forma a proteger es contingente, no lo es la nocibn misma de
forma expresiva, la cual constituye la base insustituible del Derecho de autor.

Segundo.- El Derecho de autor protege las formas o expresiones, no las ideas.

Hay un elemento formal en toda obra o prestacién que precisamente constituye el objeto
del derecho exclusivo. Dicho elemento formal no es protegido en su apariencia estricta de
ser, sino que también son protegibles los elementos formales significativamente
similares, esto es, las leves variaciones formales que se consideren, desde una
apreciacion subjetiva de asociacion.

2 gentencias del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 17 de octubre de 1997 (RJ
1997\7468), de acuerdo con las cuales “por plagio hay que entender, en su acepcién mas simplista, todo
aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta mas bien como una actividad material
mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o
talento humano, aunque aporte cierta manifestacion de ingenio. Las situaciones que representan plagio hay que
entenderlas como las de identidad, asi como las encubiertas, pero que descubren, al despojarles de los ardides
y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiacion y
aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno”.

En idéntico sentido, véanse las SSAP de Madrid, de 25 de abril de 1997 (AC 1997\1194), y de Granada (Seccion
32), de 30 de junio de 1997 (AC 1997\1399).

Este criterio se pone de manifiesto igualmente en el cuestionario rellenado por la Delegacién Norteamericana,
con motivo de la reunidon anual celebrada por la ALAI, en Sitges, en 1992, en donde se puede leer (p. 140) que

“(...) el demandante debe probar similitud sustancial entre su obra y la del demandado en términos de
expresion susceptible de ser protegida (...)".

52

Madrid . Barcelona . Bilbao . Las Palmas de Gran Canaria . Malaga . Sevilla . Valencia . Vigo . Bruselas

GOMEZ-ACEBO & POMBO, S.C.P. Sociedad Profesional de Abogados . N.I.F. G81089328 . V.A.T. ES-G81089328



Castellana, 216 — 28046 Madrid

Tel: (34) 91 582 91 00
GOMEZ-ACEBO (\y POMBO Fax: (34) 91 582 91 14
o~ abogados@gomezacebo-pombo.com
ABOGADOS www.gomezacebo-pombo.com

Si se tiene en cuenta que el Derecho de autor protege la creatividad original, no puede
llegarse a otra conclusién. Lo contrario, es decir, la protecciéon estricta de una forma
considerada, dejando a un lado las variaciones leves que de la misma se puedan llevar a
cabo, da lugar a un riesgo de asociacidn o confusiéon respecto de la de origen o de su
originalidad. En este sentido, el perjuicio para el autor reside en la ausencia de
especificidad de la forma no genuina y en su explotacion econdmica, para evitar lo cual
ha de exigirse una diferencia sustancial. ;Qué debe entenderse por diferencia sustancial?
La respuesta no puede ser absoluta, sino que dependerd de cada caso. No obstante,
proponemos la nocidon de recognoscibilidad, es decir, aquella que hace a una obra
caracteristica frente a las demas. Esa propiedad o singularidad se predica no sélo por
referencia al aspecto formal-objetivo, sino también por referencia al creador o autor
(criterio subjetivo). Esto significa que el respeto a un derecho exclusivo de autor implica
el debido a la forma expresiva caracteristica de la creacion previa y a la autoria de la
persona que la ha creado®.

En cualquier caso, el adjetivo de leve debe entenderse de manera orientativa, y en lo que
debe fijarse es en que la forma no genuina busque una proximidad con la que lo es, y
pueda asi causar un aprovechamiento del esfuerzo creativo genuino por riesgo de
asociacion o confusion®®.

Quedan por hacer dos precisiones mas. En primer lugar, el concepto de forma debe
entenderse en un sentido esencialmente abstracto o mediato. No es absolutamente
relevante la forma inmediata adoptada en la realidad; se trataria de un reflejo
juridicamente necesario. A lo que realmente hay que atender es a la forma mediata
creada, caracterizada por una seleccion particular de elementos que presenta la
suficiente originalidad como para merecer proteccion juridica. En segundo término, que lo
anterior es cierto se demuestra por la existencia del derecho de transformacion, a través
del cual se protege al autor frente a modificaciones o derivaciones de la obra de origen
que, aun presentando una cierta originalidad, no acaban de separarse de la obra de
origen. Se trata de que la observacion de las formas inmediatas no impida reconocer la
originalidad de la forma mediata que es la esencial.

2% ULMER, Urheber- und Verlagsrecht. 1980, pp. 119 y ss., especialmente, en 124; asi como por DESBOIS, Le
droit d’auteur en France, 1978, pp. 5y ss., y COLOMBERT, Propriété littéraire et artistique, 1986, pp. 37 y ss.
ULMER defendia un concepto basado en la relacion del autor con su obra creada, de tal manera que, en su
opinién, toda obra llevaba impreso el sello de su autor y ese sello o esa especial forma creada era lo que se
protegia (recognoscibilidad impropia).

25 SSTS de 28 de enero de 1995 (RJ 1995/387) y de 20 de febrero de 1992 (RJ 1992/1329), asi como SAP de
Granada (Seccion 3.2), de 30 de junio de 1997 (AC 1997/1399), entre otras. Sobre el concepto de plagio, y el
riesgo de asociacion o confusion, vid. SSTS de 17 de octubre de 1997 (RJ 1997/7468) y de 8 de mayo de 1997
(RJ 1997/3877), aunque esta ultima referida a modelos industriales; en contra, vid. STS 7 de junio de 1995 (RJ
1995/4628), pues, de acuerdo con la misma, a pesar de las mdltiples semejanzas, no llegd a apreciar la
existencia de plagio (si bien, a su vez, conviene tener presente la escasa originalidad de la obra presuntamente
plagiada).
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Tercero.- La proteccion por autor existe y se aplica a la obra desde el momento mismo
de la creacion original, a diferencia de lo que ocurre con los derechos sobre bienes
inmateriales de caracter industrial.

No se requiere, en principio, requisito alguno de registro para obtener proteccién de
autor (cfr. articulo 5.2 CB y 145 LPI). No obstante, es preciso resaltar el uso de la
expresion en principio, ya que en algunos ordenamientos si se exige un registro previo
como requisito de amparo (cfr. articulo 5.2 CB y I11.1 de la Convencion Universal).

Cuarto.- Toda obra que pretenda ser susceptible de proteccion de autor debera aportar
o incorporar una minima y suficiente carga creativa original.

En el &mbito del Derecho de autor, la novedad que se protege no es un avance técnico o
tecnoldgico en el estado de conocimientos, ni tampoco que lo creado sea identificador de
un origen empresarial determinado, sino el hecho de que la obra aporte un nivel minimo
propio de expresividad artistica o cientifica. Es el caracter de genuino lo que se protege.
Lo protegible es la expresion peculiar conseguida por virtud de la mano del autor.

Hay que tener en cuenta que no basta con que la forma expresiva elegida sea diferente
para atribuirle caracter creativo. Es necesario que esa diferencia sea propia, que haga a
la obra como particular o reconocible frente a otras obras. Mas esa particularidad no
debe asociarse con la persona del autor, sino mas bien con la que posea la obra en si por
voluntad del autor o creador.

La dimensién de la obra que importa al Derecho de autor a efectos de determinar su
originalidad viene representada por una representacion juridico-formal de la misma.
Evidentemente, esta representacion tendrd un correlativo arbitrario juridico-material.
Este dltimo sera, en realidad, una expresion concreta de la obra de entre las varias
posibles, debiendo ser calificada de arbitraria en la medida en que ha sido la voluntad del
autor la que la ha decidido, descartando otras posibles.

El concepto de forma expresiva reconocible ha de entenderse no en su sentido material o
inmediato, sino mas bien en su sentido inmaterial. Pese a que el fundamento del Derecho
de autor radica en la proteccion de la forma en cuanto expresion tangible de una idea,
ese criterio debe ser corregido por este otro, de manera tal que lo protegido sea una
representacion juridico-formal en cuanto expresiéon manifiesta y singular (reconocible),
cualquiera que sea el soporte juridico-material elegido, de una idea.

Por otra parte, no puede pretenderse que la simple variacion insustancial de una forma
creativa previa no implique infraccion del derecho exclusivo que recae sobre esta ultima.
A ello se oponen, en primer lugar, consideraciones derivadas de lo que acabamos de
decir, en el sentido de que esa forma levemente variada carecera de recognoscibilidad,
puesto que facilmente se advertira por el observador que la obra previa ha sido plagiada.
Este plagio de la expresion formal previa existirA cuando haya una apropiacién no
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autorizada de los aspectos considerados esenciales de aquélla, es decir, cuando de la
comparacion de los elementos esenciales no resulte recognoscibilidad para la obra
posterior o se aprecie una asociacion de ideas expresivas o riesgo de confusién con la
obra previa y, por ende, con la persona de su autor (por ejemplo, a través de la
comparacion de personajes, de desarrollo de la trama, de realizacion de un determinado
formato artistico o plastico, de decorados, de finales, de colocacién de los elementos
integrantes de una obra, etc.).

En segundo término, un planteamiento contrario llevaria a dejar vacio de contenido el
derecho exclusivo de transformaciéon de la obra preexistente, previsto en nuestro
ordenamiento en el articulo 21 LPI (vid. articulo 2.3 CB). Recordemos que, en este caso,
aunque no se trate de una aportacion absolutamente caracteristica, sino de una
adaptacion o modificaciéon relativas, se concede igual proteccion de autor al de la obra
posterior o derivada bajo la consideracibn de que la misma incorpora una
recognoscibilidad suficiente y que el titular de derechos de la obra previa o modificada ha
dado su autorizacion.

Por consiguiente, ha de apostarse por un concepto basico de originalidad integrado por
criterios o factores de recognoscibilidad o diferenciacion. La carga minima de originalidad
exigible dependera de una apreciacion subjetiva del observador que le lleve a considerar
que la obra incorpora determinadas caracteristicas expresivas que la hacen reconocible o
diferente frente al resto. Asi pues, la originalidad juridica debe basarse en un criterio
subjetivo (el del observador) referido al objeto (la obra) y por virtud del cual sea posible
deducir que la forma expresiva se incardina en alguna de las categorias minimas que se
habran de sefialar méas adelante.

Desde este punto de vista, creemos que el HIPERJUEGO aporta suficientes dosis de
originalidad y ello determina su protecciéon autoral. A ello se dedicaran epigrafes
especificos mas adelante.

Quinto.- La protecciéon por Derecho de autor no depende exclusivamente de factores de
orden estético.

Ahora bien, aunque el Derecho de autor sigue siendo el centro de gravedad para la
proteccion de las creaciones artisticas o cientificas, se vienen protegiendo otras
realidades basadas en otros criterios tales como el organizativo, el de clasificacién o el
funcional (por ejemplo, una base de datos, protegida por virtud del criterio de
clasificacion elegido de sus elementos, o un software que consigue un determinado
resultado que, funcionalmente, puede ser considerado como digno de protecciéon por el
Derecho de autor.

A la vista de todas estas razones, debe sostenerse el caracter relativo de lo estético a la
hora de decidir acerca de la proteccion de autor, y por contra, debe reafirmarse el
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creciente valor que tienen otros criterios, tales como el organizativo o los funcionales,
mas conformes con las exigencias modernas de nuestra sociedad.

6.2. Especial atencién al Derecho de autor. Criterios que determinan el caracter
creativo en una obra. La originalidad

Son varios los criterios que se pueden manejar para determinar el caracter original de
una obra. Antes de abordar su examen, conviene poner de manifiesto que no resultan
admisibles decisiones o patrones absolutos: cualquier criterio ha de ser tomado con un
cierto relativismo.

6.2.1. Un criterio de lo estético (originalidad estética)

Es el fundamental en cuya virtud lo protegido debe significar una creaciéon de la que
subjetivamente se pueda predicar su belleza o su caracter artistico o cientifico como
manifestacion intima del espiritu humano a las formas expresivas®.

La aportaciéon artistica se traduce en la trascendencia de la realidad mediante una forma
expresiva estética. Lo estético se asimila a una sublimacién de la realidad, ya sea la
natural, ya sea la virtual inherente al espiritu del autor. Y al contrario, no se protege
cualquier creacion, sino sdélo aquella que suponga una visién artistica de la realidad,
aquella que incorpore un aspecto sustantivo y apreciado de la realidad.

No conviene soslayar que lo estético se suele identificar con lo complejo. En linea de
principio se ha mantenido que cuanto mas compleja es la realizaciébn o la expresion
formal de una obra, mas claramente estara protegida desde el punto de vista juridico®’.
Aunque esta aseveracion es correcta en términos absolutos, no creemos que lo sea en
términos relativos. La sencillez, la simplicidad per se no pueden excluir la proteccién
juridica de autor. Antes bien, hara falta que, cumulativamente, se dé una ausencia de
singularidad o especificidad en la expresion formal trascendida para la obra. En ese
sentido, la sencillez puede llegar a singularizar una determinada obra frente al resto, y
ello puede ocurrir por consecuencia de la publicidad de una obra, o por su notoriedad
adquirida. Ese es el criterio relevante, el de la singularidad, y no necesariamente el de la
complejidad, aunque ciertamente sintamos la tentacion de pensar que lo uno lleva a lo
otro. No obstante, y evidentemente, la proteccion juridica que podria reclamar el autor
de una obra sencilla tendria un menor alcance que en otros casos, debiéndose limitar a la
usurpacion o réplica fidedignas, o levemente modificadas, de la expresiéon formal por él
elegida para su obra.

26 Esta seria la diferencia sustancial con otras disciplinas mas inclinadas por defender la aplicacién industrial de
las formas creadas, sin perjuicio de que pueda darse una proteccidon concurrente (cfr. articulo 3 LPI).

27 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentario al articulo 10”, en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, 1997, p. 163.
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La originalidad no debe descansar exclusivamente en patrones de belleza o de
singularidades estéticas. Sera sin duda un criterio valioso en ocasiones, pero la compleja
realidad de formas a la que el moderno Derecho de autor pretende dar respuesta no
puede quedar restringida s6lo a aquellas formas que ostenten una cualidad estética
determinada. Nuestro andlisis conduce a tener en cuenta otro tipo de factores que, con
igual validez en el &mbito del Derecho de autor que el puramente estético, juegan un
papel mas decisivo a la hora de resolver la duda acerca de si una forma creativa merece
el calificativo de original a los ojos de dicha disciplina.

6.2.2. Un criterio de secuencia o de clasificacion de elementos (originalidad por
combinaciéon de elementos)

El Derecho de autor no sélo concibe la originalidad de las obras a proteger en un sentido
estético. También protege la determinada sisteméatica de una obra, su organizacion, su
modo particular de ordenacion de los elementos que la integran (cfr. articulo 2.5 CB), sin
que el resultado obtenido, en términos de combinacién, deba ser considerado como
estético. En este sentido, la originalidad de la obra no esta constituida necesariamente
por los elementos que la componen?®®, sino mas bien por el peculiar sentido de
clasificacion o de secuencia adoptado por el autor al disponer los elementos.

Un ejemplo lo tenemos en las bases de datos. Se componen de elementos que
aisladamente pueden ser considerados como obras o prestaciones. Pero lo que se
protege especificamente no son esos elementos aislados, sino la especial secuencia, la
colocacién o disposicidn, la sistemética elegida por el autor de la base de datos respecto
a los citados elementos.

Igualmente, una pagina web podria considerarse como original por la seleccion de sus
elementos. No obstante, la altura inventiva exigible debera ser mayor en aquellos casos
en los que la apariencia de la web sea necesaria en funcidon del tipo de informacion
tratada.

Habra que tener presente que, en cualquier caso, la seleccion o la sisteméatica a proteger
deberan cumplir con unos valores minimos de especificidad o diferenciaciéon. De ello
hablaremos a continuacién, pero nos interesa dejar claro que el Derecho de autor no se
preocupa de criterios selectivos u organizativos genéricos o que no aporten un caracter
genuino (por ejemplo, bases de datos de nombres de personas con sus respectivos datos
personales, v. STS de 17 de octubre de 1997%°). Ello no debe significar que tal
sistematica quede desprotegida, sino que no sera considerada como obra, sin perjuicio

%8 Lo que, en su caso, podra suceder, con la consecuencia de que habrd una proteccion cumulativa o
concurrente.

2° RJ 1997/7468.
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de que el autor de la base de datos pueda recibir proteccién en cuanto titular de un
derecho sui generis (cfr. articulo 133 LPI)%,.

Incluso, legalmente, se ha consagrado el criterio de que la especial combinacién de
elementos genera originalidad. En este sentido, por ejemplo, el articulo 12.1 de la LPI
sefiala que “también son objeto de propiedad intelectual, (...), las colecciones de obras
ajenas, de datos o de otros elementos independientes como las antologias y las bases de
datos que por la seleccion o disposicion de sus contenidos constituyan creaciones
intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre
dichos contenidos”. Y afiade el citado precepto que “la protecciébn reconocida en el
presente articulo a estas colecciones se refiere Unicamente a su estructura en cuanto
forma de expresién de la seleccidn o disposicidon de sus contenidos, no siendo extensiva a
éstos”. Luego el criterio de la especial seleccion de elementos determina la originalidad
en términos de Derecho de autor.

Este criterio de la secuencia o del criterio de seleccidon escogido por el autor no debe
restringirse teéricamente al derecho de coleccién o a las obras que consistan en bases de
datos. Aunque pudiera pensarse lo contrario, esta apreciacion resultaria errénea por las
siguientes razones.

En primer lugar, por una razén de interpretacion literal del articulo 12.1 LPI, y es que en
este precepto se habla de “otros elementos independientes como las antologias o las
bases de datos”. Es decir, el precepto habla solamente de estos dos tipos de obras, a
titulo meramente ejemplificativo, y sin querer agotar el elenco de obras a las que poder
aplicar este criterio. Y en segundo lugar, por una cuestion de puro fundamento del
Derecho de autor y es que, sea el tipo de obra que sea (escrita, musical, dramatica,
etc.), es la especial combinacién de los elementos que las conforman la que determina su
originalidad.

En definitiva, el criterio de la especial seleccion o composicion de los elementos
intervinientes dentro de una obra no sélo es admisible como criterio de atribuciéon de la
originalidad, sino también aplicable a todo tipo de obras.

En cualquier caso, el caracter necesario de la forma a través de la cual se expresa el
derecho creativo debe tenerse en cuenta, ya que si s6lo existe una forma o un ndmero
limitado de formas susceptibles de ser usadas, la altura inventiva o creativa exigibles
deberan ser mayores. El criterio de la originalidad debera ser mucho mas estricto, puesto
que nadie puede apropiarse a través de un derecho exclusivo de una forma necesaria de
expresar contenidos.

En todos estos supuestos, el factor que genera proteccion se encuentra en la especial
disposicién de los elementos integrantes de la obra, los cuales si se tomasen

3% Tampoco presupone la ausencia de proteccion del software que arma la estructura de la base de datos.
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individualmente, dificilmente merecerian protecciéon juridica. El factor de originalidad
deriva, pues, del conjunto y no de la particularidad.

6.2.3. La singularidad estética o creativa (originalidad singular)

Por encima de cualesquiera otros criterios, a nuestro juicio, es éste el decisivo para
determinar el caracter original de una obra. Sentado lo anterior, conviene precisar que la
originalidad de la creacion permanece en el caracter distintivo, singular, especifico de la
obra. Una obra se protege por el Derecho de autor, aparte de por consideraciones como
las indicadas, por la especificidad que aporta al mundo de las formas expresivas. La
singularidad en la expresion (en la creacion) es lo que debe inclinar la balanza del lado
del autor y no del mero ejecutor de una actividad genérica.

6.2.4. Criterio del fin o resultado conseguido (originalidad de resultados)

Otro criterio para determinar si una obra tiene suficiente caracter original como para ser
considerada creativa es el del fin o resultado conseguido. A nuestro juicio, este tipo de
criterio deberia aplicarse Unicamente a obras de caracter cientifico o funcional, en las
que, mas que lo estético o lo diferencial, juega un papel mas importante el alcance
cientifico o tedrico logrado con la obra.

Esta causa de proteccion es aplicable a todas las obras que se puedan considerar como
cientificas, técnicas, asi como a los métodos en cuanto a su desarrollo literario (por
ejemplo, métodos de ensefianza o aprendizaje, de disefio, de tratamiento de nifios
autistas, soluciéon a un problema técnico determinado - cubo de rubik -, etc.).

Sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que el criterio de la finalidad debe ser
restringido en el caso de resultados necesarios. Puede ocurrir, en efecto, que la
consecucion del resultado técnico descrito por la formula no sea posible sino a través de
la misma. Se asocian de manera inescindible el resultado y su expresiébn numérica o
simbdlica, no siendo posible la separacion ldégica. Entonces se habla de resultado
necesario o inevitable. Si esto tuviera lugar, no sera posible al autor de la férmula
apropiarse de la misma desde el punto de vista del Derecho de autor, puesto que otra
cosa significaria la incautacion de la idea que le sirve de referencia y a la que no se
puede llegar o0 que no puede ser objeto de expresion de manera distinta, sino
necesariamente a través de la formula en cuestion'.

31 Compérese lo que decimos con lo sefialado en el articulo 11.2 LCD.
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6.3. Breve referencia al marco normativo que regula la duracién de los derechos
de autor y derechos afines

6.3.1. El Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la proteccion de
las obras literarias y artisticas

El Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886, para la protecciéon de las obras
literarias y artisticas, constituye el principal convenio internacional de proteccién de las
obras de autor.

La regla general que establece el Convenio de Berna, recogida en su articulo 7.1, es que
la proteccion temporal del derecho exclusivo del autor se extiende, en principio, durante
cincuenta afos. Esta regla general puede encontrar, en lo que se refiere a la extension
de la proteccién, excepciones de acuerdo con la legislacion sectorial de los paises
signatarios del Convenio.

La variedad del Convenio se refiere al momento a partir del cual empezar a contar el
plazo de proteccion (dies a quo).

De nuevo, la regla general es que la proteccion se despliega durante toda la vida del
autor y cincuenta afos después de su muerte (o de su declaracién de fallecimiento, se
entiende) (art. 7.1 CB).

Las reglas especiales se refieren a supuestos tales como las obras cinematogréaficas, las
obras andnimas o seuddnimas, las obras fotograficas y las obras de artes aplicadas.

Téngase en cuenta que el Convenio parte del principio de reciprocidad en la aplicacion
temporal de la proteccion juridica. De acuerdo con el espiritu del articulo 5 CB, en el que
se recoge con caracter general dicho principio, el plazo de proteccién ser& el establecido
por la ley del pais en el que se reclame la proteccién, si bien la duracién no podra
exceder del plazo fijado en el pais de origen de la obra, salvo que establezca otra cosa la
legislacion del pais donde se reclame la proteccién (cfr. art. 7.8 CB).

El plazo de proteccion empieza a correr desde el primero de enero del afio siguiente a la
muerte o al hecho tomado como dies a quo, alternativamente (p. ej., momento en el cual

la obra se hubiese hecho accesible al publico, etc.), segin lo que dispone el articulo 7.5.

6.3.2. La Convencién Universal de Ginebra, de 6 de septiembre de 1952, sobre
los Derechos de Autor

La Convencion Universal de Ginebra data de 6 de septiembre de 1952, y fue revisada en
Paris el 24 de julio de 1971.
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El principio general (articulo IV de la Convencion Universal) establece que el plazo
general de proteccion es la vida del autor y veinticinco afios después de su muerte.

6.3.3. Plazos de proteccion de acuerdo con la LPI

Tras la incorporacion a nuestro Ordenamiento de la Directiva 93/98/CEE sobre Duracion
del Derecho de autor y derechos afines, los plazos de proteccidon se vieron ampliados
considerablemente, al menos en algunos casos. Resumidamente, podriamos indicar que
dichos plazos son los siguientes, en lo que puede interesarnos ahora analizando el
HIPERJUEGO:

Derechos del autor.- Duran toda la vida del autor y setenta afios tras su muerte o
declaracioén de fallecimiento (art. 26 LPI).

Derecho sui generis.- Este derecho nace en el momento en que se dé por finalizado el
proceso de fabricacién de la base de datos, expirando quince afios después del 1 de
enero del afo siguiente a la fecha en que se haya terminado dicho proceso (art. 136
LPI).

Si la base de datos ha sido puesta a disposicion del publico antes de la expiracion del
periodo indicado, el plazo de proteccidén expirarad a los quince afios, contados desde el 1
de enero siguiente a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposicidon
del publico por primera vez.

¢Qué ocurre en aquellos casos en los que una base de datos se ve adicionada con nuevas
entradas o nuevos datos que modifican de alguna manera la version anterior? En este
punto, el legislador ha obrado con un mismo criterio rector que para el caso de definir
cuando una base de datos es protegible a través del derecho sui generis. En efecto, tal y
como ocurria en aquel caso, el criterio de proteccion se ha establecido en la inversion o
modificacién sustancial, no valiendo cualquier tipo de modificacion. Asi, el articulo 136.3
LPI sefiala que “cualquier modificacion sustancial, evaluada de forma cuantitativa o
cualitativa del contenido de una base de datos y, en particular, cualquier modificacion
sustancial que resulte de la acumulaciéon de adiciones, supresiones o cambios sucesivos
que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversion sustancial, evaluada
desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo, permitira atribuir a la base resultante
de dicha inversién un plazo de proteccién propio”. El criterio viene a ser el mismo que
veiamos en el caso de las nuevas emisiones de grabaciones por parte de las entidades de
radiodifusion.

Obras publicadas por partes.- En el caso de obras divulgadas por partes, voliumenes,
entregas o fasciculos, que no sean independientes y cuyo plazo de proteccidon comience a
transcurrir cuando la obra haya sido divulgada de forma licita, dicho plazo se computara
por separado para cada elemento. De nuevo subyace la idea, ya vista en el caso de las
nuevas emisiones de grabaciones por las entidades de radiodifusion y en el de las bases
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de datos, de proteccidon parcial y fragmentaria, considerando que cada aportacién o
elemento independiente debe generar un nuevo plazo de protecciéon, so pena de exceder
en demasia de los plazos usuales de proteccién de obras o prestaciones intelectuales
(art. 29 LPI).

Reglas de computo en el caso de obras.- Salvo lo sefialado anteriormente en casos
especiales, los plazos de proteccion enumerados en la Ley se computaran desde el dia 1

de enero del afio siguiente al de la muerte o declaracion de fallecimiento del autor o al de
la divulgacion licita de la obra, segun los casos (art. 30 LPI).

62

Madrid . Barcelona . Bilbao . Las Palmas de Gran Canaria . Malaga . Sevilla . Valencia . Vigo . Bruselas

GOMEZ-ACEBO & POMBO, S.C.P. Sociedad Profesional de Abogados . N.I.F. G81089328 . V.A.T. ES-G81089328



Castellana, 216 — 28046 Madrid
Tel: (34) 91 582 91 00

- Fax: (34) 91 582 91 14
GOMEZ ACEBO ‘* POMBO ai)c(xg;dol@gomezacebo—pombo.com

ABOGADOS www.gomezacebo-pombo.com

7. CONTRATACION DE CONTENIDOS. CONTRATACION EN GENERAL

Otra de las cuestiones que van a afectar indudablemente a la actividad del HIPERJUEGO
es la relativa a la contratacién de Propiedad Intelectual, en general, y la contratacién de
contenidos de terceros o licencia, en particular.

7.1. Contratacion en general

Son dos a priori los supuestos a los que HIPERJUEGO se enfrenta: por un lado, la
contratacion directa para su propia produccién; y por otro, la contrataciébn para usar
contenido de tercero.

7.1.1. Contratacién para creacion propia

En este caso, HIPERJUEGO deberda llevar a cabo una contratacién madaltiple en la que se
asegure la titularidad de los derechos de Propiedad Intelectual sobre lo creado, asi como
el adecuado licenciamiento del mismo a terceros. Eso implicara la negociacion con los
siguientes titulares de derechos, y cesién de los correspondientes derechos:

— Autores: se consideran autores de las obras que se puedan crear en torno al
HIPERJUEGO a los que lo sean tanto del formato estético de la tarjeta, de las
reglas del juego, esquemas, dibujos, bases de datos, y, en general, cualquier
contenido que aparezca como creativo.

— Programadores: especial consideracion merecen los programadores de software.
Dependiendo de si el desarrollo de la labor creativa tiene lugar en el marco de una
contratacion laboral o no, los derechos serdn unos u otros. El articulo 51 LPI
establece una presuncion segun la cual, a falta de contrato entre el empleador y
el empleado, se presumen cedidos al empleador los derechos de explotacion sobre
lo creado por el trabajador. La cesidén se entiende en exclusiva y para explotar la
obra en el marco del objeto social tipico de la sociedad empleadora. Qué sea dicho
objeto social (o por emplear la terminologia legal, «ejercicio de la actividad
habitual del empresario») es algo que se discute en la doctrina®. Sin embargo,
podemos concluir que se trata del objeto social definido en los propios estatutos
de la sociedad. En caso de contratacion free lance, tendrian aplicacion los articulos
48 y siguientes LPI, segun los cuales la cesidon en exclusiva debe tener caréacter
expreso, delimitandose igualmente el ambito territorial para el que se cede el
derecho, asi como los modos de explotacion objeto de cesion. En este sentido, el
articulo 43 LPI, de nuevo, presume, a falta de pacto expreso, que el territorio para
el que se ha cedido el derecho es el pais en el que se ha procedido a la firma del
contrato de cesion; que el tiempo es de 5 afios maximo; y que las modalidades de

32 véase por todos VALDES: Los derechos del trabajador asalariado. 2002, Civitas.
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explotaciéon cedidas son Unicamente aquellas que son necesarias para cumplir con
la finalidad del contrato®:.

— Disefiadores: lo anterior rige igualmente para el caso de contratacion de
disefladores o personas que desarrollen algun tipo de creacion artistica de disefio
industrial. Las conclusiones no deben variar.

Pero comentdbamos el HIPERJUEGO va a centrar su negocio fundamentalmente en la
licencia o cesién de derechos a terceros. A ello vamos a dedicar el siguiente epigrafe.

7.1.2. Licencia de contenidos o derechos

HIPERJUEGO tiene por objeto el licenciamiento del producto como un todo. A diferencia
del supuesto anterior, HIPERJUEGO contratara con terceros la licencia del juego «en
bloque»: realizard una contratacion.

Esto tiene importantes consecuencias de cara a la negociacion y licencia del uso de los
derechos de propiedad intelectual del HIPERJUEGO con tercero, ya que HIPERJUEGO sdélo
tendra un interlocutor lo que facilitara la negociacion.

A la hora de contratar habra que tener en cuenta sobre todo los siguientes aspectos, que
desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual son absolutamente relevantes:

a. Delimitacién del territorio: Sera preciso tener presente cual es el territorio
licenciado, sobre todo a la vista de las presunciones que anteriormente vimos en
relacion con la transmision de derechos. Nuestro consejo es que la negociacion
tienda a conseguir una autorizacidén con vigencia territorialmente limitada a
Espafia o0 a otro concreto territorio nacional, siguiendo el procedimiento previsto
en tales paises.

b. Caracter de la cesién: en este punto se plantea la cuestiéon de si la cesién o
licencia para el uso de HIPERJUEGO por tercero, ha de tener un caracter exclusivo
0 no. Por un lado, la exclusividad de la cesién garantiza, comercialmente
hablando, la explotacion en solitario del derecho concedido. Ademas, y segun la
legislacion aplicable, el cesionario en exclusiva ostenta una legitimacién activa
independiente de la que tenga el cedente o titular originario de los derechos. Por
el contrario, el licenciatario no exclusivo no solamente tiene que soportar que
haya otros terceros igualmente legitimados para el uso del derecho licenciado,
sino que, ademas, desde un punto de vista procesal, carece de legitimidad para
perseguir infracciones a los derechos de propiedad intelectual objeto de cesién o
licencia, debiendo estar a lo que disponga el cedente.

%3 Teorfa de la finalidad de las prestaciones.
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Especificacion de los usos permitidos: en el ambito de la Propiedad Intelectual, en
el contrato de licencia deben especificarse cuidadosamente los derechos de
explotaciéon cedidos, asi como las modalidades de explotacién objeto de cesion. A
lo primero nos hemos referido anteriormente: se trata de los derechos tipicos de
reproduccién, distribucién, comunicacién publica, etc. Lo segundo se refiere a los
concretos medios a través de los cuales la obra licenciada es objeto de
explotacién. Todo esto da lugar a una serie de clausulas contractuales de
contenido casi infinito en las que se detallan con gran cuidado los tipos de medios
de explotaciéon contratados. Si no se llegan a especificar del modo indicado tanto
los derechos de explotacion adquiridos, como los medios concretos de
explotacion, la LPlI entiende que se han adquirido aquellos estrictamente
necesarios para proceder a la explotacion de la obra por parte del usuario o
licenciatario. Como se puede suponer, esto deja un gran margen a la
discrecionalidad, a la interpretacién sobre qué es o qué no es necesario para la
correcta y debida explotacion de la obra, lo que, en dltimo término, y en nuestra
experiencia de los tribunales, se resuelve siempre a favor de la menor cesion de
derechos, lo cual es corroborado por la propia Ley de Propiedad Intelectual que
sefala que, en caso de duda, se entenderan cedidos exclusivamente los derechos
sobre las modalidades necesarias para la debida explotaciéon de los derechos
cedidos (p. €j., si se duda sobre si el licenciatario puede explotar la obra con otro
formato, si no se ha especificado en el contrato, el juez o tribunal competente
muy posiblemente falle a favor del titular de derechos, impidiendo usos no
previstos especificamente en el contrato; de igual manera podria entenderse que
en caso de conflicto con un cesionario en exclusiva, y en caso de duda, el tribunal
entienda que el derecho corresponde a dicho cesionario). Por ello gqueremos
enfatizar la necesidad de que en la negociacibn se citen y se mencionen
detalladamente cuéales son las modalidades de explotacidn cuyo uso se autoriza
(p. ej.,, no ya si se ceden los derechos de reproducciéon, distribuciéon o
comunicacion publica, sino también si se ceden para usos en supermercados,
autobuses, aviones, etc.).

Cesion de los derechos a tercero: en el ambito de la Propiedad Intelectual si se
quieren ceder los derechos adquiridos a tercero, debe pactarse a tal efecto en el
contrato expresamente. Si no se establece una clausula que, especificamente,
permita al licenciatario ceder a su vez los derechos a tercero, el licenciatario no
podra hacerlo (esto es importante sobre todo en los casos de posibles cesiones a
empresas hermanas o entre filiales). Si la licencia es no exclusiva, el licenciatario
no podrad tampoco proceder a la cesién en cuestion. La autorizacion dada por
HIPERJUEGO debe considerarse como una cesion de derechos en la medida en
que a través de la misma HIPERJUEGO autoriza al usuario un determinado uso del
mismo.

Garantia de uso pacifico: la adquisicion de derechos por tercero hace aconsejable
la introduccién de las necesarias clausulas que protejan al cesionario frente a
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demandas por infraccién de derechos de terceros (p. €j., en los casos de plagio o
de infraccion simple de los derechos de marca o de propiedad intelectual de
tercero), asi como que aseguren la debida originalidad de la obra cuyos derechos
se han adquirido o licenciado. En este punto, hemos de volver sobre los temas de
exclusividad y modos de explotacion cedidos a los que nos referiamos antes (a
ellos nos remitimos). En este punto, debe tenerse en cuenta que en la préactica
comercial hay que analizar cuidadosamente cual es el territorio para el cual el
titular de derechos da su autorizacion: puede que sea universal o mundial, pero
no hay garantias necesariamente de que ello sea asi.

f. Licencia de programas de ordenador: en este caso, es importante asegurarse de
la posibilidad de realizar correccion de errores previa autorizacién del titular del
HIPERJUEGO, asi como la de elaborar versiones sucesivas del programa
licenciado. Todo ello bajo su autorizacion.

g. Derechos de explotacién a adquirir: en la negociacion con el Licenciatario, el
creador del HIPERJUEGO debe asegurarse de ceder al menos los derechos de
reproduccion, distribucién y comunicacién publica.

o i
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I.- N°© 35.137, de 18-8-1995

“HIPER-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA ASISTENCIA: ENUNCIADO, MEMORIA,
DIBUJO, VENTAJAS Y ANTECEDENTES*

Es la obra fundacional de la Tarjeta de Fidelizacion HiperJuego ® y presenta por
primera vez al mundo, de forma originalisima, una Tarjeta de Fidelizaciéon que
propone como regalo apuestas gratuitas, nominales e impresas de Loterias y
Quinielas de Fuatbol bajo unas normas de utilizaciéon que estimulan la presencia
en el Centro Comercial y el consumo fiel y regular a través de la acumulaciéon de
Puntos. En ese momento, en Espafia no existia ninguna Tarjeta de Fidelizacion,
mucho menos una que de forma nominal (a nombre de un cliente) le hiciera
participar por su consumo, de forma gratuita, en los sorteos de Loterias,
Quinielas de Futbol y Cupones de la ONCE, asi como en sus premios
respectivos. Esta documentacion enuncia de forma clara y precisa un modelo de
Fidelizacion basado en la acumulacién de Puntos con Tarjeta de PVC unipersonal y
representa el primer registro acreditado de dichos sistemas en el mercado espafiol
y uno de los primeros de Europa.

Il - N° 35.455, de 30-8-1995, 22 version

“PRESENTACION DE HIPER-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA ASISTENCIA. NUEVO
SISTEMA DE MARKETING PARA LA MEJORA DE AFLUENCIA Y FIDELIZACION DE
CLIENTES A LOS CENTROS COMERCIALES, TIENDAS Y COMERCIOS*

Amplia la versién anterior con el disefio de las normas de participacién de los
clientes de los Centros Comerciales: se conforman “pefias” mecanizadas de 250
Titulares con las mismas apuestas a través de un complejo sistema informatico;
un Titular es agraciado con un premio sélo si ha realizado algin consumo en los 7
dias anteriores al sorteo premiado; la cantidad de premio que gana el Titular es
proporcional a su consumo en los ultimos 7 dias respecto del resto de Titulares
con sus mismas apuestas. Todo el premio del sorteo es repartido entre los
participes proporcionalmente a su consumo.

Nuevo disefio de la Tarjeta con sorteos y apuesta deportiva espafioles: Primitiva,
Gordo, Bonoloto y Quiniela de Futbol.
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111 - N°© 13.546, de 19-5-2000, 32 version

“PRESENTACION DE HIPER-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA COMPRA. «COMPRAR
Y JUGAR»*

Nuevo disefio de la Tarjeta con Loterias de otros paises: sorteos americanos
(PowerBall), ingleses (UK Lotto), franceses (FR Lotto) y alemanes (GR Lotto).
Procedimientos de reparto de premios para los Centros Comerciales, sus tiendas
y Supermercados. El nuevo paradigma es “Comprar y Jugar”

IV - N° 13.726, de 16-6-2000, 42 version

“PRESENTACION DE HIPER-JUEGO. EL GRAN JUEGO DE LA COMPRA. «<COMPRAR
Y PARTICIPAR» “

Nuevo disefio de la Tarjeta con apuestas de Loterias americanas (PowerBall® y
BigGame®) y el juego esparfiol de Cupones de la ONCE utilizando un namero y
todas sus series del sorteo CUPONAZO del viernes con pefias de 5.000 titulares.
Analiza la logistica de adquisicion y custodia de las apuestas en EE.UU. para el
respaldo de las apuestas de los Titulares. Calculos para el reparto de grandes
premios americanos y su liquidacion desde EE.UU., asi como los de la ONCE
Andlisis de la fiscalidad y convenios internacionales para el traspaso de los
premios en metalico entre EE.UU. y Espafa.

V - N° 14.248, de 26-10-2000, 52 version

“PRESENTACION DE HIPER-JUEGO: OBJETIVOS, DEFINICION, ENUNCIADO,
PROCEDIMIENTOS. NORMAS DE HIPER-JUEGO”

Nuevo disefio de la Tarjeta con apuestas espafiolas: Loteria Primitiva, Bonoloto,
Gordo y Quinielas de Fuatbol. Desarrollo de las Normas del Juego de
Fidelizacion. Procedimientos. Logistica y gestion de las apuestas y su reparto.
Analisis de pefias con 250 usuarios. Publicacion en Internet de la expectativa de
cada Titular, teléfono de asistencia al Titular, etc. Implantacién en Centros
Comerciales, sus tiendas y Supermercados.
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VI - N© 14.953, de 15-03-2001, Traduccion

“PRESENTATION OF HIPER-JUEGO. THE GREAT SHOPPING GAME”

Traduccion al idioma inglés y sus sorteos, del desarrollo, en esa fecha, del sistema
de Fidelizacion basado en la Tarjeta HiperJuego.

VIl - N© 15.030, de 06-04-2001, Traduccién

“HIPER-JUEGO. LE GRAND JEU DES ACHATS.ACHETER ET JOUER”
Traduccién al idioma francés y sus sorteos.

VIII - N° 15.078, de 20-04-2001, Traduccion

“HIPER-JUEGO. IL GRAN GIOCO DELL ACQUISTO”
Traduccién al idioma italiano y sus sorteos.

IX - N© 15.167, de 10-05-2001, Traduccion

“HIPER-JUEGO. IL GRAN GIOCO DELL ACQUISTO”
Traduccion al idioma portugués y sus sorteos.

X - N° 15.168, de 10-05-2001, 62 versién

“TEXTOS PUBLICITARIOS HIPER-JUEGO: FOLLETO, CATALOGO, DISTINTIVO Y
NORMAS”

Disefio y publicacion de la Tarjeta espafiola en PVC con banda magnética y
apuestas semanales de Loterias: 4 Primitiva, 4 Bonoloto, 1 Gordo, y 8
Quinielas de Fuatbol; triptico publicitario para la explicaciéon del sistema al
Titular, Normas oficiales del Juego de Fidelizacién, adhesivos publicitarios con la
frase “La emocion de comprar” y el Catalogo Comercial para la venta del sistema
en Centros Comerciales, Supermercados y Comercios.
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Xl - N° 15.169, de 10-05-2001, Traduccion

“HIPER-JUEGO. DAS GROBARTIGE EINKAUFSSPIEL. KAUFEN UND SPIELEN”
Traduccién al idioma aleman y sus sorteos.

X1l - N° 15.248, de 29-05-2001, 72 version

“HIPER-JUEGO. ADAPTACION EN EL SECTOR SERVICIOS. INTRODUCCION.
BANCA, SEGUROS Y TELEFONIA"

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacién HiperJuego a
las tarjetas de compra de Bancos, tarjetas de Fidelizacion de compafias de
Seguros y operadores de Telefonia, para premiar a sus clientes con la
participaciéon gratuita en los grandes sorteos. El nuevo paradigma es “Llamar y
Jugar”’

X1 - N°© 15.285, de 01-06-2001, 82 version

“HIPER-JUEGO. LA TARJETA PRE-PAGO EN TELEFONIA. ESTUDIO PRELIMINAR DE
ADAPTACION”

Andlisis de Marketing mongréafico para la adaptacién del sistema de Fidelizacién
HiperJuego a las tarjetas de pre-pago de operadores de Telefonia, asi como para
otros servicios telefénicos: mensajeria, voz, altas de lineas, etc.

X1V - N© 15.380, de 21-06-2001, 92 version

“HIPER-JUEGO. ADAPTACION AL SECTOR DE LA TELEVISION DE PAGO.”

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizaciéon HiperJuego
en una hipotética tarjeta de Fidelizacion de clientes de cadenas de Television de
Pago, estimulando no solo la adhesién a la cadena sino ademas las compras
realizadas a través de los canales de venta de productos. El nuevo paradigma es
«Ver, Comprar y Jugar»”
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XV - N° 15.787, de 19-09-2001, 102 version

“VENTAJAS COMPETITIVAS CON HIPER-JUEGO. PRIMER SISTEMA DE
FIDELIZACION LIMBICA - WETTBEWERBSVORTEILE MIT HIPER-JUEGO”

Completo estudio de Marketing sobre las ventajas competitivas que obtendria una
compainia que hubiera desplegado de forma exclusiva la Tarjeta HiperJuego y su
sistema de Fidelizacion.

Se analizan las siete ventajas: 1) regularidad del consumo, 2) estimulo a la
adhesion, 3) cautividad de clientes, 4) diferenciacion, 5) publicidad natural, 6)
activacion multicanal a través de Internet y 7) potencia creciente del sistema por
sinergia entre operadores no competitivos.

Andlisis del coste de Fidelizacion de HiperlJuego: flexible, fijo, conocido y bajo.
Coexistencia con otros programas de Fidelizacion de la compafiia. Adaptacion de
la Tarjeta y sus normas a los distintos sectores: Banca, Petroleras,
Distribuidoras y Supermercados, Telefonia, Cines, Restauracion, Hoteles.
Mejora publicitaria del sistema por el aumento de los premios con las sinergias
entre varias compafias implantadas y no competitivas.

Inclusién de los proximos y grandes sorteos: Loteria europea...

Incluye la traduccién al aleman de este documento.

XVI - N° 15.905, de 16-10-2001, 112 version

“HIPER-JUEGO. LA COMIDA RAPIDA — PIZZAS, HAMBURGUESAS Y BOCADILLOS:
COMER y JUGAR”

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacion HiperJuego a
las franquicias de comida rapida. El nuevo paradigma es “Comer y Jugar”

XVII - N© 15.974, de 20-10-2001, 122 version

“HIPER-JUEGO. LA DISTRIBUCION: CENTROS COMERCIALES, GRANDES
ALMACENES, HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS Y ASOCIACIONES DE
COMERCIANTES”

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacién HiperJuego a
los Centros Comerciales, Grandes Almacenes, Hipermercados,
Supermercados y Asociaciones de Comerciantes”.
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XVIII - N° 15.975, de 20-10-2001, 132 version

"HIPER-JUEGO. LAS PETROLERAS: LA FIDELIZACION EN LAS ESTACIONES DE
SERVICIO. «<REPOSTAR Y JUGAR»”

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacion HiperJuego a
las petroleras y sus redes de Estaciones de Servicio. El nuevo paradigma es
“Repostar y Jugar”

XIX - N© 15.976, de 20-10-2001, 142 version

“HIPER-JUEGO. LAS CADENAS DE HOTELES. INTRODUCCION. «DESCANSAR Y
JUGAR»”

Analisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacién HiperJuego a
las grandes cadenas de Hoteles. El nuevo paradigma es “Descansar y Jugar”

XX - N© 16.216, de 28-12-2001, 1°y 2°, 152 version

1°/ “ANALISIS COMBINATORIO Y PROBABILISTICO DE LAS APUESTAS DE
LOTERIAS Y QUINIELAS DE FUTBOL SEGUN EL MODELO DE FIDELIZACION DE
HIPER-JUEGO”

Andlisis matematico estadistico de las probabilidades de cada una de las
categorias de premios de la Loteria de 6 niUmeros y 49 bolas y de las Quinielas de
Fuatbol de 14+1 partidos. Con esos datos y a través del calculo de una Distribucion
Geométrica se resuelve para medio, uno, dos, cinco y diez millones de Tarjetas
HiperJuego, en grupos de 250 Titulares por serie, el “tiempo de espera” o
Esperanza Matematica de obtener al menos un acierto semanal para las categorias
altas y el numero de aciertos obtenidos por semana para las categorias bajas.
Todo ello calculado para niveles de certeza del 68%, 87%, 95% y 99,7%.

2°/ "ESTUDIO DE IMPLANTACION Y GESTION EXTERNALIZADA DEL SISTEMA DE
FIDELIZACION HIPER-JUEGO EN UN OPERADOR”

Analisis informético funcional y aproximacion organica para la implantacion,
puesta en marcha y gestion del sistema de Fidelizaciéon en una compafiia a través

de la externalizacion (outsourcing) de los trabajos con una empresa informatica:

1.- Planeamiento de las apuestas y su calculo matemaéatico restrictivo
2.- Plan de comunicacion de los datos entre el operador y el gestor
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3.- Proceso informatico: calculo nocturno del derecho y expectativas de premios
para cada Titular, resolucién de los premios por Titular y emisidon de apuestas a
respaldar, publicacién en Internet de los datos Titular a Titular: expectativa segun
consumo actual y premios histoéricos.

4.- Logistica para el respaldo de apuestas: adquisicion y custodia.

5.- Disefio de la pagina de Internet para la publicacién de premios y expectativas
de los Titulares.

6.- Recursos para la gestion: Plan de Sistemas, Aplicaciones Informaticas y
personal técnico de asistencia.

7.- Planes maestros de actuaciéon: integracion con el Operador, calculo
matematico de las series, Plan de Comunicacion, Plan de Contingencia y Plan de
respaldo, publicaciéon y reparto de los premios.

8.- Seguridad y control: homologacion con 1S09002, auditorias internas y
externas por el Operador.

XXI - N° V-127-02, de 21-01-2002, 162 version

“HIPER-JUEGO. CINES. INTRODUCCION - «LA EMOCION DEL CINE»”

Andlisis de Marketing para la adaptacion del sistema de Fidelizacién HiperJuego a
las grandes cadenas de salas de proyeccién y distribucion de peliculas de Cine. El
nuevo paradigma es “La emocion del Cine”.

XXIIl - N° V-622-02, de 06-05-2002, 172 version

“ANALISIS DE ESCENARIOS, POTENCIA EN EL REPARTO DE PREMIOS Y
SINERGIA DE CRECIMIENTO DE HIPER-JUEGO. 5 Y 10 MILLONES DE TITULARES.
BANCA'Y TELEFONIA”

Andlisis econdmico del coste de fidelizacion de HiperJuego y retorno de los
premios en metalico para compafias con un numero elevado de Tarjetas, entre 5
y 10 millones de Titulares. Nuevo método de reparto para los premios de las
categorias inferiores a través de la creacibn de un Bote que los acumula.
Demostracién del factor de retorno de los premios superior al 75% sobre la
inversion en apuesta. Opcion posible y probable de la estimacion del pronéstico
con un 50% y 68% de certeza respectivamente. Regla 80/20 de Paretto para la
estimacién de la expectativa continua de premios a los clientes y su cantidad.
Andlisis de los premios y recaudacion historica de L.A.E. del afio 2001.
Constatacion favorable de los pronésticos teéricos de la Esperanza Matemaéatica
utilizada. Elecciéon de los sorteos mas eficientes segun su ratio de retorno.
Proyeccion estadistica para 4 escenarios de implantacion entre 5 y 10 millones de
Titulares y dos tipos de apuestas semanales.
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XXII1 - N°© V-755-02, de 27-05-2002, 182 version

“ESTIMULACION CONTINUA DE LOS CONTENIDOS DE FIDELIZACION DE HIPER-
JUEGO A TRAVES DE LA TELEFONIA. COOPERACION DE MEDIOS. COLABORACION
CON OTROS SECTORES. LOTERIA EUROPEA”

Andlisis de la sinergia de HiperJuego entre dos Operadores siendo uno de ellos un
Operador de Telefonia. Facilitacion de la comunicaciéon de las expectativas de los
grandes premios a un Titular a través de un contenido exclusivo de consulta en un
Operador de Telefonia. Consulta bajo demanda con coste para el Titular y
comunicacién gratuita a muchos Titulares ante la eventualidad de la expectativa
de un gran premio, pagada al Operador de Telefonia por la compafia
fidelizadora. Exploracion de un nuevo campo de negocio entre ambos Operadores.
Cooperacion de medios y entre sectores. Grandes expectativas para HiperJuego
con los grandes premios de la futura implantacion de la Loteria europea.

XXIV - N° V-861-02, de 13-06-2002, 192 version

“YVENTAJAS COMPETITIVAS DE HIPER-JUEGO EN BANCA, TELEFONIA vy
MERCADOS”

Tres estudios de Marketing que analizan las Ventajas Competitivas de HiperJuego
expuestas en el registro XV - N° 15.787, de 19-09-2001, 102 version “VENTAJAS
COMPETITIVAS CON HIPER-JUEGO. PRIMER SISTEMA DE FIDELIZACION LIMBICA
- WETTBEWERBSVORTEILE MIT HIPER-JUEGO” adaptados a los sectores de Banca,
Telefonia y Mercados.

Para el caso de la Banca se explora la apariciéon de la nueva Tarjeta HiperJuego
como una de las tarjetas con un contenido de afinidad mas concreto y atractivo
para los aficionados al Futbol. Es el contenido mas esperado por los aficionados al
Futbol que ya tienen tarjetas de afinidad a sus clubes de Futbol y emitidas por
algunos Bancos.

En el caso de la Telefonia calificacion del sistema de Fidelizacién HiperJuego
como “killer application”, explorando los beneficios que conlleva el nuevo y
exclusivo sistema por la diferenciacion de la Marca.

En Mercados y Asociacion de Comerciantes, extensible a los Supermercados,

las Ventajas Competitivas exploran el nuevo paradigma “Lo natural da suerte” y la
ventaja de la regularidad del consumo fiel.
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XXV - N° V-1492-02, de 07-10-2002, 202 version

“IMPLANTACION PROMOCIONAL HIPER-JUEGO DE DURACION ANUAL: BANCA,
TELEFONIA, DISTRIBUCION, RED DE ESTACIONES DE SERVICIO, PRENSA Y
RESTAURACION”

Presupuesto comercial para algunos de los sectores objeto de HiperlJuego:
Banca, Telefonia, Distribucion, Red de Estaciones de Servicio, Prensa y
Restauracion, en el que se expone y resumen los aspectos principales de un
contrato de implantaciébn para una Promocién de un afio de duracién con la
Tarjeta HiperJuego.

La nueva Tarjeta plastificada HiperJuego se vincula a la Tarjeta principal de
Fidelizacion del Operador, que puede ser, por ejemplo, la Tarjeta de compra de un
Banco. Las compras o Puntos obtenidos por la segunda son la base para la
participaciéon y expectativas de la Tarjeta HiperJuego. Es la primera vez que
aparece una Tarjeta de Fidelizacion secundaria o vinculada a la principal o
corporativa, por lo que se convierte en un nuevo instrumento publicitario para la
compainia duplicando su ensefia en el cliente y dando soporte material tanto al
regalo de las apuestas como a la imagen de marca de la compafiia emisora y el
nombre del Titular.

Aspectos que trata esta documentacion para el Presupuesto de una Promocién con
la Tarjeta HiperJuego:

- Cesion temporal de la Propiedad Intelectual: derechos de utilizacién futuros, con o
sin exclusividad, uso del disefio industrial de la Tarjeta, su sistema y las marcas
registradas.

- Consultoria del Autor y los servicios implicados en la Promocion para la Gestion e
Implantacion del sistema: disefio de Tarjeta y folletos publicitarios, céalculo del
coste de las apuestas por Tarjeta, logistica de las apuestas, gestion informatica
del sistema en tiempo real, disefio y publicacion diaria en el website de Internet
de las expectativas de los Titulares, equipamiento de un call center de atencién a
los clientes, etc.

- Costes de Implantacién segun el sector, su duracién, nivel de exclusividad
contratado y numero de Tarjetas emitidas:

e Coste de la Licencia de explotacion © Copyright .
e Coste de la Gestion del sistema durante toda la Promocion.

e Coste del regalo de Fidelizacion : las apuestas de los Titulares.
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Se crean marcas registradas de HiperJuego adaptadas a las entidades financieras
de las Cajas de Ahorro para los diversos idiomas de las Comunidades
Auténomas: CajalJuego®, Caixaloc®, Kutxaloku® y CaixaXogo®.

XXVI - N° V-1493-02, de 07-10-2002, 212 version

“ESTUDIO DE IMPLANTACION PROMOCIONAL HIPER-JUEGO PARA EL SECTOR
DE LA PRENSA: PARTE I, 11 Y APENDICE”

Monografico que explora las especiales caracteristicas de la implantacion de la
Tarjeta HiperJuego en el sector de la Prensa. A la novedad de este sistema de
Fidelizacion se afiade la de implantar por primera vez una Tarjeta de Fidelizacion
para los lectores de un periédico. El nuevo paradigma es “Leer y Jugar”

Dada la dificultad en tener un registro electrénico de la transaccion de compra de
un periodico, esta documentacion analiza un modelo factible para conocer las
compras de periddico de un lector y a partir de ahi calcular su expectativa de
premios en tiempo real segln las apuestas gratuitas que hay impresas en su
Tarjeta HiperJuego. Se expone una Promocion completa de duracién anual para
los lectores de un periddico.

XXVII - N° V-1695-02, de 15-11-2002, 222 version

“EXPECTATIVA DEL REPARTO ANUAL DE PREMIOS EN 4 ESCENARIOS DE COSTE
DE TARJETA HIPER-JUEGO CON 12,14,16 Y 18 APUESTAS/SEMANA PARA UNA
POBLACION ENTRE 0,3 Y 2 MILLONES DE TITULARES. TODOS LOS SECTORES”

Esta documentacién calcula cuatro escenarios de coste de Tarjeta HiperJuego
segun el numero de apuestas gratuitas y para una poblacion de 300.000,
500.000, 1.000.000 y 2.000.000 de titulares, con una duracién de la Promocion
de un afo.

Estos escenarios predicen con una certeza estadistica determinada tanto el coste
de la Promocién como la cantidad de premios en metalico que se van a repartir

segun tres tramos de prediccidn: a) reparto seguro, b) reparto con probabilidad
significativa y ¢) reparto posible.
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XXVII - N° V-1695-02, de 15-11-2002, 232 version

“ASPECTOS Y ALTERNATIVAS PARA LA IMPLANTACION PROMOCIONAL DEL
SISTEMA DE FIDELIZACION HIPER-JUEGO EN UNA RED DE ESTACIONES DE
SERVICIO -SECTOR PETROLERAS-"

Monogréafico que explora aspectos y alternativas de la implantacién de la Tarjeta
HiperJuego en el sector de las redes de las Estaciones de Servicio o gasolineras
(sector Petroleras). El paradigma es «Repostar y Jugar»

Dada la habitual practica en este sector de emitir tarjetas de Fidelizacion
anodnimas, esta documentacion expone un modelo de Tarjeta HiperJuego anénima
que se adapta vinculandola — mediante un codigo - a una Tarjeta preexistente del
Operador y que tendria previamente el cliente. Asi como otros aspectos de interés
caracteristicos del sector que debe tener en cuenta la implantacion de
HiperJuego:

e Tarjeta an6bnima de HiperJuego: entrega inmediata en el mostrador de
la gasolinera.

e Una Tarjeta HiperJuego por Titular o la posibilidad de varias.

e Series de tarjetas de titulares con tendencia homogénea de consumo o
indiscriminadas.

e Alta expectativa de premios por reduccion de titulares en la serie.

e Destino del Bote acumulado al final de la Promocion.

XXIX - N° V-118-03, de 24-01-2003, 242 version

“NUEVO ALICIENTE DE FIDELIZACION HIPER-JUEGO CONTRIBUYENDO CON EL
2% DEL COSTE DE SUS APUESTAS EN PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD CON LA
INFANCIA DEL TERCER MUNDO EN COLABORACION CON ONG’S”

Esta documentacién explica la incorporacién en el propio motor del sistema de
Fidelizacién HiperJuego de programas de solidaridad con ONG’s dedicadas a la
ayuda de la Infancia del Tercer Mundo.

Este fondo de solidaridad con destino al apadrinamiento de nifios del Tercer
Mundo se dota a partir del 2% del coste de todas las apuestas adquiridas. La
constitucion de este fondo no afecta a las expectativas, ni merma los premios de
los Titulares, ni supone un sobrecoste al Operador, se obtiene a partir del pacto
con una oficina oficial de L.A.E. de comprarle en exclusiva todas las apuestas del
programa HiperJuego, por lo cual se obtiene un 2% de comisién cuyo destino es
la ONG elegida.
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De la contribucién solidaria y creciente en niumero de nifios apadrinados se ira
informando a los Titulares a través de la pagina de Internet del sistema.

Esta contribucién solidaria anfnade un caracter social tanto al sistema de
Fidelizacion HiperJuego como al propio consumo que de él se nutre.

XXX - N°© V-1516-03, de 27-10-2003, 252 version

“LA  TARJETA HIPER-JUEGO CON CUPONES DE LA ONCE. NORMAS, COSTE,
EXPECTATIVAS, FASES DE IMPLANTACION Y CONTRATO DE COLABORACION. «EL
REGALO DE LA ILUSION»”

Andlisis pormenorizado de la implantacion de la Tarjeta HiperJuego con Cupones
de la ONCE. Revision de los registros de HiperJuego desde 1995 que incorporan
a los Cupones de la ONCE en la Tarjeta y las buenas expectativas que genera para
el motor de Fidelizacién de HiperJuego desde el afio 2002 con la incorporacion de
los grandes premios por parte del organismo. Revisibn de los sectores
comerciales. Determinacion de los productos de la ONCE para incluir en la Tarjeta,
explicacion del disefio de la Tarjeta con un nimero y serie del Cupon de la ONCE
para CUPON DIARIO y CUPONAZO de los viernes. Autorizacion de la ONCE para la
utilizacion de sus productos en la Tarjeta HiperJuego, logistica y custodia de los
Cupones, Normas basicas de Participacion del Titular con el sistema de
Fidelizacion, ejemplo de calculo de las expectativas de premios y coste de una
Promocion, fases para la implantacion de una Promocion HiperJuego y Contrato
tipo de Colaboracion para la implantaciéon de una Promocién en un Operador. El
nuevo paradigma es «el regalo de la ilusion»

XXXI - N° V-1514-04, de 13-10-2004, 262 version

“SITIO INTERNET de HIPER-JUEGO. www.hiperjuego.com .CONTENIDOS
PUBLICADOS EN INTERNET PARA LA INFORMACION Y DEMOSTRACION
MARKETINIANA DE HIPER-JUEGO A LOS OPERADORES COMERCIALES. «LA
EMOCION DE COMRAR>», «EL REGALO DE LA ILUSION». 12 PARTE”

Resumen de los contenidos principales del Programa HiperJuego en el sitio de
Internet www.hiperjuego.com : 1.- Presentacién, 2.- Antecedentes, 3.- La Tarjeta
HiperJuego, 4.- Enunciado basico del motor de Fidelizacién, 5.- Garantia de
respaldo de las apuestas de LAE y Cupones de la ONCE, comprobacién y custodia,
6.- Fondo Solidario HiperJuego con destino a una ONG, 7.- Propiedad
Intelectual©, Industrial y Marcas® de HiperJuego, 8.- Proteccién Juridica del
Programa de Fidelizacién, 9.- Gestion del Programa, 10.- Implantacion en los
sectores comerciales, 12.- Fiscalidad de las transacciones econdmicas de
HiperJuego, 13.- Despachos colaboradores, 14.- Comercializacion en Operadores.
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Marca HIPERJUEGO® y relacionadas, en OEPM

Marca Clase Ne Fecha

HIPERJUEGO 16 M1982111 22 de Agosto de 1995
HIPERJUEGO 42 M1982113 22 de Agosto de 1995
HIPERJUEGO 35 M1982358 24 de Agosto de 1995
CAIXAJOC 35 M2527198 7 de Febrero de 2003
CAJAJUEGO 35 M2527206 7 de Febrero de 2003
KUTXAJOKU 35 M2527207 7 de Febrero de 2003
CAIXAXOGO 35 M2527208 7 de Febrero de 2003

Dominios de HIPERJUEGO® en Internet

www.hiperjuego.com (mercado espafol)

Fecha de creacion: 28 de Diciembre de 2000

Nombre de dominio: hiperjuego.com [id:D3452784-CNO]
Registrador: Modelos Informaticos S.L. [COCO-882542]
Contacto administrativo: Javier Ferrer Alés [COCO-882543]

www.shop2win.com (mercado anglosajén)
Fecha de creacion: 29 de Mayo de 2003
Nombre de dominio: shop2win.com [NODO-3288801]

Registrador: Modelos Informaticos S.L. [NORG-3239601]
Contacto administrativo: Javier Ferrer Alés [NOCO-1992301]
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Dibujos Industriales de la Tarjeta HIPERJUEGO®, en OEPM

Redqistro n° D28769

Titulo: “TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN
JUEGO DE FIDELIZACION DE CLIENTES”

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,1,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicaciéon en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesién por OEPM: 30 de Abril de 2004

Reqistro n©® D28770

Titulo: “TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN
JUEGO DE FIDELIZACION DE CLIENTES”

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicacién en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesiéon por OEPM: 30 de Abril de 2004

Reqgistro n°© D28771

Titulo: “TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN
JUEGO DE FIDELIZACION DE CLIENTES”

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicacién en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesion por OEPM: 30 de Abril de 2004

Reqistro n°© D28773

Titulo: “TARJETA DE PVC, PLASTIFICADA, DE CARTON O CARTULINA, APLICABLE A UN
JUEGO DE FIDELIZACION DE CLIENTES”

Variantes: A,B,C,D,E,F,G,H,1,J

Clases: 21/01

Fecha de solicitud: 16 de Junio de 2003

Fecha de publicacion en BOPI: 16 de Septiembre de 2003

Fecha de concesién por OEPM: 30 de Abril de 2004
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Frases denominativas registradas de HIPERJUEGO®

Reqistro n° 2573191

Distintivo: “lo natural da suerte” ®
Tipo: Denominativos
Fecha: 5 de Diciembre de 2003

Reqistro n°© 2573192

Distintivo: “el regalo de la ilusion” ®
Tipo: Denominativos
Fecha: 5 de Diciembre de 2003

Reqistro n® 7996 (provisional)

Distintivo: “la emocién de comprar” ®
Tipo: Denominativos
Fecha: 14 de Septiembre de 2004
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