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Resumen: Tras presentar la problematica de la competencia judicial internacional respecto de ac-
tos desleales contra competidores en el epigrafe I, en el apartado II se analizan las estrategias procesales
a seguir, que basicamente pueden ser de tres tipos: la pactada entre las partes litigantes; la general, valida
para cualquier materia patrimonial; y la especifica para actos de competencia desleal. En el epigrafe III,
se proyectan estas estrategias en la distinta morfologia de las conductas desleales, segin las esferas de
interés de los competidores perjudicados: sus activos intangibles, sus relaciones en el mercado y sus gru-
pos de interés (clientes, proveedores, trabajadores...). En el apartado IV, y precisamente por esta morfo-
logia tan especifica, se analizan las zonas limitrofes con otras normas de competencia, principalmente,
en materia de contratos, en materia de propiedad industrial y en materia concursal. La valoracion final
es que, debido al silencio de las normas de competencia en materia de competencia desleal, se depende
en exceso de la construccion jurisprudencial del TJUE, la cual tiene luces y sombras.

Palabras clave: competencia judicial internacional, competencia desleal, competidores, materia
extracontractual, lugar del hecho dafioso, activos del competidor, relaciones con los competidores, gru-
pos de interés del competidor.

Abstract: After presenting the issues of international jurisdiction regarding unfair acts against
competitors in section I, in section II the litigation strategies are analyzed, which basically can be of
three types: one based on the agreement of the parties; second one based on general rules for any eco-
nomic matter; and the third one based on specific rules. In section 111, these strategies are projected in
the different morphology of unfair acts, according to the areas of interest of the injured competitors:
their intangible assets, their relationships in the market and their stakeholders (customers, suppliers,
workers...). In section IV, and precisely because of this very specific morphology, the bounderies with
other jurisdiction rules are analyzed, mainly in matter of contracts, intellectual property and insolvency.
The final assessment is that, due to the silence of the jurisdiction rules in respect of unfair competition,
we excessively depend on the case law construction of the CJEU, which has lights and shadows.

Keywords: international jurisdiction, unfair competition, competitors, non contractual matters, pla-
ce of harmful event, assets of the competitor, relations with competitors, stakeholders of the competitors.
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1. Introduccion

1. En un contexto de apertura de nuevos mercados, de innovacion en las estrategias comerciales
transfronterizas y de maxima competitividad mundial entre empresas, son cada vez mas frecuentes las
demandas por competencia desleal transfronterizas presentadas por competidores perjudicados. En estas
demandas siempre aparece una problematica comun: ante qué tribunal ejercitar la accion. La competen-
cia judicial internacional en esta materia requiere tener en cuenta tres variables: la estrategia procesal
a seguir, su adecuacion a la tipologia y morfologia de los actos desleales contra los competidores, y las
interferencias entre distintas estrategias procesales.

En efecto, la primera variable a considerar, y especialmente presente en el epigrafe II, es el
analisis de la competencia judicial en materia de actos desleales en clave de “estrategia procesal”. No
se trata solo de estudiar de un modo estatico las normas de competencia judicial internacional, sino de
reparar en como el lugar donde interponer la demanda afecta a todo el disefio y desarrollo del proceso.
Asi ocurre en aspectos tales como el tipo de accion que se ejercita —basicamente, de prevencion, de cesa-
cion, de remocion o de reparacion de dafios, ademas de las acciones declarativas negativas o de acciones
torpedo—, la legitimacion —accion individual o colectiva y los litisconsorcios—, la posible aplicacion al
fondo de una ley extranjera o la ley del juez, la facilidad en la practica de la prueba, o la necesidad o no
de ejecutar las resoluciones, mas alla de las fronteras del juez que conozca. Este planteamiento en clave
de estrategia ha trascendido a las partes y se ha convertido en un novedoso pardmetro de interpretacion
de las normas de competencia judicial realmente importante. No solo porque el Tribunal de Justicia se
ha referido a la buena administracion del proceso para interpretar las normas de competencia europeas!,
sino, sobre todo, porque ha llegado a reconocer que su interpretacion respecto de una misma norma de
competencia es distinta segun el tipo de accion procesal que se ejercite’. Esta metodologia puede tener
cierto impacto en la dogmatica del Derecho procesal internacional®.

! Yadesde su célebre Sentencia de 30 de noviembre de 1976, Mines de potasse d'Alsace, asunto 21-76, ECLI:EU:C:1976:166.
En su apartado 17 se refiere a la interpretacion del foro “desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciacion del proceso”.

2 Vid. STIUE de 17 de octubre de 2017, asunto C194/16, Bolagsupplysningen OU, ECLI:EU:C:2017:766, estableciendo
una interpretacion especifica para las acciones de rectificacion que se aparta expresamente de la interpretacion dada para las
acciones de reparacion de dafos y perjuicios, a pesar de utilizarse el mismo foro de competencia judicial.

3 Vid., adelantando este enfoque, P. JIMENEZ BLANCO, “Acciones de cesacion de actividades ilicitas transfronterizas”, AE-
DIPr, vol XI, 2011, pp. 119-146, esp. pp. 128 y ss. Y, en particular, referido a la competencia desleal, vid. E. CourReauLT, Le
concurrence déloyale en droit international privé communautaire, Tesis doctoral, Universidad Nancy 2, 2009, esp. pp. 199 y ss.
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2. La segunda variable a tener en cuenta, en concreto en el epigrafe III, es la necesidad de adap-
tar las normas de competencia a la tipologia y morfologia de las practicas desleales®. Es habitual la cons-
truccion de la competencia judicial internacional en clave de un Derecho de dafios genérico, que incluya
aspectos tan ajenos al aqui tratado como los dafios al medio ambiente®, sin reparar en la problematica
particular de los actos de competencia desleal®. Pero, incluso respecto de estos actos desleales, ademas
de clausulas generales de vulneracion de la buena fe’ y de normas?, existe una variedad importante de
tipos referidos a los activos, relaciones y grupos de interés de los competidores.

3. La tercera variable relevante a los efectos de este estudio, principalmente presente en el
epigrafe IV, es la necesidad de delimitar las normas de competencia judicial en materia de actos des-
leales respecto de normas de otros sectores, basicamente, de Derecho de la propiedad industrial, de
los contratos y de los procedimientos de insolvencia®. El Tribunal de Justicia de la Unién Europea ha
obviado que la calificacion uniforme no se puede hacer sobre “materias” ni sobre “hechos”, sino sobre
“acciones” procesales pendientes ante tribunales, esto es, sobre unos hechos subsumidos en unos fun-
damentos de derecho que dan lugar a una causa de pedir'®. Reconocer lo anterior implica asumir que la
interpretacion —mas que calificacion— uniforme se hace sobre “productos” juridicos nacionales'. Ello
no significa ni mucho menos renunciar a dicha interpretacion uniforme, sino partir de que esta consiste
en formular un estandar europeo, en cuyo tipo se subsumiran o no las acciones “nacionales”, funda-
mentadas en legislaciones estatales de competencia desleal (lex causae), que en muchas ocasiones no
estan armonizadas'?.

* Vid., destacadamente, esta metodologia en M. VIRGOs SoriaNo, El comercio internacional en el nuevo derecho espafiol
de la competencia desleal, Madrid, Civitas, 1993, pp. 59 y ss.

5 Vid. la ya citada STJCE de 30 de noviembre de 1976, Mines de potasse d'Alsace.

% En el Derecho material de competencia desleal, frente a modelos normativos con una ley especifica de competencia des-
leal, otros parten de las normas generales de responsabilidad extracontractual, a partir de una clausula general de prohibicion de
competencia desleal o incluso sin dicha clausula, vid. R. Garcia PErez, Libre circulacion de mercancias y competencia desleal
en la Comunidad Europea, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2005, esp. pp. 116 y ss. Para una vision exhaustiva por paises,
aunque no muy reciente, P. BERNHARD, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der
EG, Wiizrburg, Nomos, 1994, esp. pp. 50 y ss.

7 Vid., por ejemplo, articulo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, BOE 11-1-1991.

8 Vid., en Espafia, articulo 15 de la Ley 3/1991. Aunque se trata de un tipo especifico de acto desleal en el mercado, también
es cierto que su ambito de aplicacion es genérico y se refiere, no a un hecho concreto, sino a cualquier vulneracion de normativa
que permita adquirir una ventaja competitiva significativa. Vid. M. VIRGOs SORIANO, op. cit., pp. 118 y ss. Por ello, se analizara
en mayor profundidad en el epigrafe Il y no en el IIL.

° Vid. M. Durovic, European law on unfair commercial practices and contract law, Oxford/Portland, Hart Publishing,
2016, esp. pp. 17-22, destacando las intersecciones entre competencia desleal y Derecho europeo contractual. Respecto de
otros sectores, vid. F. HENNING-BopewiG, Unfair competition law: European Union and member states, La Haya, Kluwer Law
International, 2005, pp. 3-8.

10 Cf S. SANcHEZ LoreNzo, “Delimitation entre matiere contractuelle et matiere delictuelle dans I’Espace judiciaire europ-
een (I’affaire Brogsitter)”, Annuarie de Droit de |’'Union Europénne, vol. 38, 2014, pp. 472-478, esp. p. 477.

' Vid. R. Arenas GArcia, “La distincion entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales en los instru-
mentos comunitarios de derecho internacional privado”, AEDIPr, t. V1, 2006, pp. 403-426, esp. pp. 414 y ss. El autor apunta
la necesidad de distinguir entre la interpretacion autdnoma que debe realizar el Tribunal de Justicia de la Union Europea y la
calificacion ex lege causae que debe hacerse conforme a la ley rectora de las reclamaciones. En esta misma linea, vid. S. SAN-
cHEZ LORENZO, loc. cit., p. 477.

12 Vid. S. SANcHEZ LORENZO, loc. cit., p. 478, destacando como una calificacion de Derecho procesal europeo solo es posible
si existiera un Derecho civil europeo. Ciertamente, solo cuando exista una armonizacion material de legislaciones y la accion se
base en la ley de un Estado miembro, las acciones ya no seran estrictamente “productos nacionales” y la interpretacion unifor-
me puede resultar mas sencilla. En materia de competencia desleal esto ocurre principalmente respecto de perjudicados consu-
midores pero no respecto de perjudicados competidores. Vid. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de mayo de 2005, relativa a las practicas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en
el mercado interior, DOCE n° L 149, 11-6-2005. Debe destacarse también la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engafiosa y publicidad comparativa (DOCE n° L 376, 27-X11-2006).
Sobre la armonizacion parcial en esta materia, vid. J. MASSAGUER, El nuevo Derecho contra la competencia desleal, Madrid,
Thomson/Civitas, 2006, esp. pp. 38-48; N. DETHLOFF, Europdisierung des Wettbewerbsrechts : Einfluss des europdischen Re-
chts auf das Sach- und Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs, Tubinga, Mohr Siebeck, 2001, esp. pp. 307-310.
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I1. Estrategias procesales internacionales ante las practicas desleales

4. El andlisis de la competencia judicial internacional en clave de estrategia procesal hace ne-
cesario distinguir tres tipos de estrategia: la pactada entre las partes litigantes: la general, valida para
cualquier materia patrimonial; y la especifica para actos de competencia desleal.

1. Estrategias pactadas
A) Sumision

5. En materia de competencia desleal las partes pueden pactar los tribunales en los que litigar de
conformidad con todas las normas procesales internacionales: Reglamento “Bruselas 1.bis”'?, Convenio
de Lugano'¥, Convenio de La Haya sobre acuerdo de eleccion de foro's y Ley Organica del Poder Judi-
cial'®. La sumision puede ser tacita, por comparecencia del demandado sin impugnacién de la competen-
cia, o expresa. Es este Gltimo caso el que mas problemas plantea en el ambito de la competencia desleal,
pues no tiene por qué existir una relacion juridica previa entre perjudicado e infractor en la que pactar
una sumision'’. Pero, incluso existiendo esa relacion previa, la inclusion de las acciones de competencia
desleal en el arreglo pactado dependera del tenor literal de la clausula de sumision. Asi, una clausula
muy concreta referida a las “obligaciones contractuales” entre las partes y a la “interpretacion y cum-
plimiento” del contrato correria el riesgo de excluir las demandas por practicas comerciales desleales'®.
Ello ocurriria porque las demandas por competencia desleal estan relacionadas, en su mayoria, y sin
perjuicio de los matices que se haran a lo largo de este trabajo, con obligaciones extracontractuales que
no nacen del contenido del contrato ni de la voluntad de las partes'.

6. Pero, incluso con una clausula de sumision redactada de forma amplia que claramente incor-
pore la competencia desleal, el juego de esta sumision puede plantear dudas en funcion de la legitima-
cion activa para el ejercicio de las acciones, en particular, cuando sean ejercitadas por corporaciones
0 asociaciones profesionales o empresariales, representativas de intereses econémicos. En estos casos
deben distinguirse dos supuestos.

Si las corporaciones o asociaciones actiian en representacion de un interés difuso o general, las
demandas no quedaran integradas en la clausula de sumision que hayan podido pactarse con competidores

13" Articulo 25 del Reglamento (UE) n°® 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, re-
lativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DOCE
n® L 351, 20-XI1-2012. Este precepto sera aplicable cuando se elija un tribunal de la UE, incluidos, los 6rganos jurisdiccionales
espafioles.

14 Articulo 23 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecucion de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, hecho en Lugano, el 30 de octubre de 2007 (DOUE n° L 339, 21-X11-2007). Este Convenio sera
aplicable, cuando se elija un tribunal suizo, islandés o noruego.

15" Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre acuerdos de eleccion de foro, DOUE n° L 353, 10-X11-2014. Este
Convenio sera aplicable cuando se elijan los tribunales montenegrinos, mexicanos o singapurenses o los tribunales de un Estado
miembro de la UE, siempre que, en este ultimo caso, una de las partes tenga su domicilio en Montenegro, México o Singapur.

16 Recuérdese que, cuando se elijan los tribunales espafioles, estos aplicardn el Reglamento “Bruselas Lbis” y no la Ley
Organica del Poder Judicial. Cuando se elijan los tribunales de cualquier tercer Estado con el que Espaiia no tenga convenio, la
sumision dependera de la legislacion de dicho Estado. No obstante, los tribunales espafioles reconoceran esa sumision y no sus-
tanciaran el caso salvo que el tribunal elegido haya declinado su competencia, cf- articulo 22 ter.4 de la citada Ley. En el ambito
de los convenios bilaterales, vid. el Convenio con El Salvador, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecucion de sen-
tencias, hecho en Madrid, el 7 de noviembre de 2000, y que es aplicable cuando se elijan los tribunales del pais iberoamericano.

17 Vid. F. ]. DANTHE, Le droit international privé suisse de la concurrence déloyale, Droz, Ginebra, 1998, pp. 46-47.

18 Vid. E. CoureAuLr, op. cit., pp. 253-259; y, més en general, R. ARENAs GArcia y C. OrRO MarTiNEZ, “Cl4usulas de elec-
cion de fuero”, en S. SANCHEZ LoRENZO (coord.), Clausulas en los contratos internacionales. Redaccion y analisis, Barcelona,
Atelier, 2012, pp. 108-140, esp. pp. 136-138.

19 Vid. S. BArRONA VILLAR, Competencia desleal. Tutela jurisdiccional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 994-995;
A. Dyer, “Unfair Competition in Private International Law”, R. des C., t. 211, 1988-1V, pp. 373-446, esp. pp. 440-442; T.
BAUERMANN, Der Ankniipfungsgegenstand im europdischen Internationalen Lauterkeitsrecht, Tubinga, Mohr Siebeck, 2015,
pp. 13-21.
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concretos. Baste comprobar que la asociacion como tal no ha sido firmante del pacto de sumision y que
esta actuando en una calidad distinta a la de los contratantes®. En estos casos, la sumision solo podria jugar
si el demandado y la asociacion o corporacion, en su propio nombre, pactan un determinado tribunal?!.

El caso debe resolverse de forma distinta si las corporaciones o asociaciones actiian en nombre
de determinados competidores perjudicados por el acto desleal?>. En estos supuestos, conviene distin-
guir dos hipotesis en funcion de que en las relaciones individuales con cada competidor se haya elegido
un mismo tribunal o no.

En los casos en los que las sumisiones individuales se hayan hecho a favor de un mismo tribu-
nal, la accién colectiva puede interponerse ante este tribunal®. Cabria reconocer un efecto atributivo
de competencia para acciones colectivas por intereses concretos, a modo de litisconsorcio activo. Tam-
bién debe reconocerse un efecto derogatorio de la competencia de otros tribunales no elegidos. Para la
asociacion, es una derogacion previsible y asumible por cuanto esta actuando en nombre y por cuenta
profesionales concretos. Para el empresario infractor, también lo es, ya que la competencia se basara en
sus propios pactos con las partes representadas®.

Analizados los casos de acciones colectivas existiendo un mismo tribunal elegido, debe repararse
en el otro escenario posible: aquel en el que los distintos competidores perjudicados no eligieron el mismo
tribunal. En estos casos, la diversificacion de tribunales elegidos tiene un efecto “derogatorio” de la com-
petencia para estas acciones colectivas que se convierte en un efecto “impeditivo” de interposicion de la
accion. Las normas de competencia judicial se convierten de facto en normas de inadmisibilidad de accio-
nes colectivas. Asi las cosas, ;deberia admitirse una demanda colectiva ante los tribunales competentes
en defecto de pacto? Seria conveniente una norma que estableciera que la diversificacion de tribunales
elegidos no puede convertirse en una estrategia del empresario infractor para impedir acciones colectivas
por intereses concretos, bajo el argumento de falta de competencia para la accion colectiva®.

B) Arbitraje

7. Las acciones por actos desleales que afectan a intereses concretos y derecho subjetivos son
arbitrables?. Es materia disponible que no esta relacionada con el orden publico y que, por ello, puede
ser excluida de la administracion de justicia en beneficio de una solucion alternativa de la controver-
sia. Ahora bien, para ello es necesario que el acuerdo de arbitraje incluya en su ambito de aplicacion
dichas acciones, lo cual no siempre es facil de determinar, en particular, en aquellos casos en los que
el acuerdo de arbitraje se ha incluido en un contrato y antes de que surja la controversia. Habra que
analizar la clausula arbitral concreta para determinar su aplicacion a la competencia desleal. Debera

20 En su Sentencia de 1 de octubre de 2002, asunto C-167/00, Henkel, ECLI:EU:C:2002:555, el Tribunal de Justicia ya
aclar6 que las asociaciones de consumidores que actian en defensa de intereses generales y difusos no son partes contratantes.
Por ello, no quedarian vinculadas por una clausula de sumision en el contrato.

2 Vid. L. CarBALLO PIREIRO, Las acciones colectivas y su eficacia extraterritorial, Santiago de Compostela, De Conflictu
Legum, 2009, esp. pp. 69 y ss.

22 Bajo el principio de opt-in o de participacion voluntaria, ¢f. § 21 de la Recomendacioén de la Comisién, de 11 de junio
de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesacion o de indemnizacion en los
Estados miembros en caso de violacion de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unién, DOUE n° L 201, 26-VII-2013.

23 Sobre la conveniencia de un foro tnico para el ejercicio de acciones colectivas, vid. G. PaiLLi, “Disuasion global de
conductas ilicitas: busqueda de un foro Unico para las controversias transfronterizas en materia de consumo”, AEDIPr, t. XII,
2012, pp. 189-226, esp. pp. 193 y ss.

24 En el caso de acciones colectivas de consumidores por derechos subjetivos concretos, la respuesta es distinta y si cabria
acudir a los tribunales no elegidos. Solo existiria obligacion de acudir a los tribunales elegidos si estos son pactados con poste-
rioridad al nacimiento del litigio o si son los del domicilio comun de consumidores y empresarios al tiempo de la celebracion
del contrato, siendo esta sumision valida y eficaz seglin la ley del juez (art. 19 Reg. “Bruselas 1.bis”). Reparese en que algunas
clausulas de sumision han sido anuladas por considerarse abusivas, c¢f. L. CArBALLO PINEIRO, “Derecho de competencia, intere-
ses colectivos y su proyeccion procesal: observaciones a proposito del art. 6 del Reglamento Roma 11, AEDIPr, t. V11, 2007,
pp- 465-495, esp. p. 486.

% Vid. § 17 de la Recomendacién de la Comision antes citada, en referencia a la eliminacién de obstdculos a la imposicion
de este tipo de acciones. En la doctrina, vid. L. CARBALLO PINEIRO, op. cit., p. 132, contrastando el modelo europeo con el esta-
dounidense.

%6 Vid. B. COUREAULT, op. cit., pp. 240-249.
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prestarse especial atencion a expresiones que se refieran a toda controversia, “con independencia de
su naturaleza”, “ya sea de cardcter contractual o extracontractual”, “ya esté directa o indirectamente
relacionada con el contrato™.

Una de las Sentencias mds interesantes a este respecto es la de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 20 de octubre de 2017, en el asunto Top Airways contra Thai Airways®. La demandante
interpone varias acciones por incumplimiento de contratos de agencia y distribucion junto con una
accion declarativa de competencia desleal, contra una sociedad domiciliada en Tailandia. La Audiencia
con gran tino afirma el caracter arbitrable de la accion de competencia desleal y afirma que su ejercicio
en la jurisdiccion se hace con un fin fraudulento, atraer al juez espafiol acciones que de suyo se some-
terian a arbitraje.

Pero en ciertos pasajes la Sentencia plantea alguna duda. Para empezar, una cosa es que la
accion sea arbitrable y otra cosa distinta es que en el caso concreto dicha accion esté incluida en el
ambito de aplicacion del acuerdo de arbitraje. La clausula en concreto sometia a arbitraje “cualquier
diferencia referente al ambito, sentido, interpretacion o efecto de este contrato”. Es dificil, y no se hace
en la Sentencia, una interpretacion indubitada sobre si una accion de competencia desleal esta incluida
en este tenor, sobre todo porque la fundamentacion de la demanda tenia graves carencias a este res-
pecto. En principio, no existe en el acuerdo de arbitraje una alusion clara y evidente a las acciones por
competencia desleal. Solo forzando la diccion del acuerdo, podria entenderse que cualquier diferencia
referente al “efecto de este contrato” podria ser una base suficiente para subsumir la accion de compe-
tencia desleal relacionada con la ejecucion del contrato en el acuerdo de arbitraje. Por lo demas, habria
que estar a la ley rectora del acuerdo de arbitraje y, en su defecto, del contrato mismo, para interpretar
la terminologia empleada en la clausula y si ese ordenamiento considera la competencia desleal como
un posible “efecto” del contrato®.

La Sentencia tampoco se muestra muy acertada a la hora de tratar como fraude procesal el ejer-
cicio de la accion por competencia desleal, incluso en el caso de caer en el ambito de la jurisdiccion. La
Audiencia entiende que el ejercicio de la accion se hace con el Uinico objetivo de atraer a la competencia
del juez espaiol el resto de acciones en materia contractual, que son las que verdaderamente interesan al
demandante y que estan afectadas por el arbitraje. Pues bien, el tratamiento como fraude requiere iden-
tificar una norma de cobertura, a saber, aquella que permite acumular ante un juez acciones judiciales y
acciones sometidas a arbitraje. A este respecto es sumamente dudoso que exista una norma de cobertura
en tal sentido. Ademas de estas dudas, lo realmente cuestionable es la sancion al presunto fraude. Esta
no pasa por considerar sometida a arbitraje la accion por competencia desleal, sino por dejar de aplicar
la norma de cobertura y reactivar la norma defraudada. E inaplicar la norma de cobertura en el caso
significa estimar la declinatoria arbitral y derivar al arbitraje las acciones sometidas a este mecanismo.
Pero no derivar a dicho arbitraje acciones que no estuvieran incluidas en el acuerdo de arbitraje, en el
caso, la accion de competencia desleal.

8. Expuestas las cuestiones sobre el arbitraje individual cabe plantearse qué ocurre con las accio-
nes colectivas interpuestas por corporaciones o asociaciones empresariales o profesionales. Para ello con-
viene reproducir las soluciones dadas respecto de la sumision a tribunales. Una accion por interés general
o difuso no entra en el ambito de aplicacion de un acuerdo de arbitraje previo incluido en contratos con los
competidores. Yendo a acciones por derechos subjetivos y concretos, la inclusion de un mismo acuerdo
de arbitraje permitiria plantearse una demanda arbitral conjunta, seglin las normas procedimentales recto-
ras del arbitraje y, en su caso, de la institucion arbitral a la que se haya encomendado su administracion.
Si el acuerdo de arbitraje con los distintos competidores no es funcionalmente equivalente, los arbitrajes
individuales podrian convertirse en un obstaculo a la admisibilidad de acciones colectivas®.

¥ Vid. J. C. FErRNANDEZ Rozas, “Clausulas compromisorias y acuerdos de arbitraje”, en S. SANCcHEZ LoRENZO (coord.), op.
cit., pp. 140-182, esp. pp. 152 y ss.

28 ECLI: ES:APB:2017:8878.

% Vid. J. C. FERNANDEZ Rozas, Tratado del arbitraje comercial en América Latina, Madrid, Tustel, 2008, pp. 603-604.

30 Cf G. PawLy, loc. cit., pp. 199 y ss.
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2. Estrategia general: el domicilio y el establecimiento del demandado
A) Fortalezas y debilidades

9. Respecto de acciones por actos de competencia desleal, la estrategia mas sencilla es la de pre-
sentar la demanda ante los tribunales del Estado donde se halla el domicilio del demandado infractor. Se
trata de una posibilidad prevista por todos los instrumentos vigentes en el ordenamiento’’. Esta estrategia
también puede referirse a la demanda ante el tribunal del lugar del establecimiento, sucursal o explotacion
del demandado desde o a partir del cual ha desarrollado su acto desleal y a cuya explotacion se vincula
la accion®. Aunque no se sefiale literalmente, el foro de la sucursal debe referirse con caracter general a
un establecimiento del demandado®. No deberia jugar como establecimiento del demandante**. En unas
ocasiones —por ejemplo, acciones declarativas de ausencia de deslealtad, consideradas acciones torpedo—,
porque el demandante presunto infractor estaria invocando su propio establecimiento como foro de com-
petencia a su favor®. En otras ocasiones, porque que el demandante perjudicado observe un perjuicio en
uno de sus establecimientos no significa que el litigio se vincule a su explotacion.

10. La estrategia sefialada, bien en referencia al domicilio, bien al establecimiento, tiene debili-
dades y fortalezas. Entre las debilidades, destaca que el juez competente probablemente no aplicara su
propia ley, sino una ley extranjera que podria ser la ley del mercado afectado o la ley del lugar del dano*.
Ademas, se obliga al perjudicado demandante a litigar en el extranjero®’. Desde la perspectiva de una
empresa espafiola perjudicada que actia como demandante, esta obligada a litigar en el extranjero. Pero
podria darse la paradoja de que el juez extranjero tuviera que aplicar la ley espafiola.

A pesar de las debilidades sefialadas, no cabe duda de que el foro del domicilio o establecimien-
to del demandado conserva un gran potencial. Para el demandado, porque resulta un criterio muy ade-
cuado para el ejercicio de su derecho de defensa. Para el demandante, porque un tnico tribunal conocera
de todo el dafio derivado de un acto de competencia desleal, dondequiera que haya producido efectos
y aunque estos se localicen en varios Estados*. Ademas, la nocion amplia de domicilio de sociedades

31 En el Reglamento “Bruselas Lbis”, cuando el demandado tenga su domicilio en Espafia o en otro Estado miembro la UE,
desplazando, por tanto, a la Ley Orgénica del Poder Judicial, que tiene la misma prevision. En el Convenio de Lugano de 2007,
cuando el demandado tenga su domicilio en Suiza, Islandia o Noruega. Incluso, en el ambito de los convenios bilaterales, de
los pocos que contemplan normas de competencia judicial, como es el caso del Convenio hispano-salvadorefio, esta posibilidad
esta prevista si el demandado tiene su domicilio en El Salvador. Fuera de estos casos, cuando una empresa espaiiola pretenda
demandar a una empresa extranjera en su domicilio, debera recurrir a la legislacion de ese tercer Estado.

32 Articulo 7.5 del Reglamento “Bruselas Lbis”; articulo 5.5 del Convenio de Lugano; art. 22 quinquies.c) de la Ley Or-
ganica del Poder Judicial. En este sentido, vid., ya de forma consolidada, desde la STJCE de 22 de noviembre de 1978, asunto
33/78, Somafer, ECLI:EU:C:1978:205; y, mas recientemente, en relacion con el Derecho de la competencia, STJUE de 5 de
julio de 2018, asunto C-27/17, AB flyLAL-Lithuanian Airlines, ECLI:EU:C:2018:533, en referencia a la sucursal como “pro-
longacion” de una “casa matriz”.

3 Vid., en el &mbito de la libre competencia, STIUE de 5 de julio de 2018, en el citado asunto AB flyLAL-Lithuanian
Airlines.

3* Vid. M. VIrGOs SORIANO y F. J. GARCIMARTIN ALFEREZ, Derecho Procesal Civil Internacional. Litigacion Internacional,
2% ed., Cizur Menor, Thomson/Civitas, 2007, p. 135.

35 En cambio, el infractor aqui demandante podria valerse del foro en materia extracontractual y presentar la demanda ante
el tribunal del lugar donde se ha producido el hecho dafioso, vid. STIUE de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, Folien
Fischer, ECLI:EU:C:2012:664, y, al respecto, C. ORO MARTINEZ, “Las acciones declarativas negativas y el art. 5.3 del Regla-
mento Bruselas 1, AEDIPr, t. X1, 2011, pp. 185-206, esp. pp. 198 y ss.; P. BLANCO-MoRALES LIMONES, “Acciones declarativas
negativas y forum delicti commisi. ;Galgos o podencos?”, CDT, vol. 5, 2013, pp. 240-253, esp. pp. 248 y ss.

36 Articulo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n°® 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio
de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, DOCE n° L 199, 31-VII-2007. Sobre la ruptura de la
relacion forum-ius en materia de competencia desleal, vid. P. RopriGuEz MaTEos, “Competencia desleal”, en J. C. FERNANDEZ
Rozas (ed.), Derecho del comercio internacional, Eurolex, Madrid, 1996, pp. 168-189, esp. pp. 181-182.

37" Ademas, aparecen costes de informacion vinculados a la necesidad de identificar qué concreto tribunal de ese Estado es
competente, cf. A. L. CaLvo CaRAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, Litigacion internacional en la Union Europea I, Thomson
Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 281.

3 Vid. P. de MIGUEL AsEnslIo, “Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual”, en J. C.
FERNANDEZ RozAs, R. ARENAS GARCiA y P. DE MIGUEL ASENSIO, Derecho de los Negocios Internacionales, 5* ed., Madrid, Tustel,
2016, pp. 81-189, esp. p. 162.
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y personas juridicas puede resultar til para una mejor estrategia procesal®’. Asi, aunque en la fase de-
clarativa pueda resultar una carga, en la fase ejecutiva, la sentencia sobre obligaciones de hacer o no
hacer (acciones preventivas, de cesacion o de remocion de efectos) probablemente se va a ejecutar de
forma sencilla en el Estado del domicilio del demandado, si este coincide con el lugar de administracion
central. Del mismo modo, la ejecucion de sentencias sobre patrimonio del demandado (acciones de re-
paracion de dafios) puede resultar sencilla en el domicilio entendido como centro de actividad principal
del demandado, donde existe una probabilidad alta de que el demandado tenga sus bienes. Reparese en
que, en todos estos casos, estariamos ante una ejecucion puramente interna de una sentencia propia, sin
necesidad de activar las normas sobre ejecucion transfronteriza. Esto mismo podria predicarse en rela-
cion con las medidas cautelares: el juez que conoce de fondo dictaria medidas cautelares que con gran
probabilidad se ejecutarian directamente en ese mismo Estado.

B) Los litisconsorcios pasivos en las acciones de competencia desleal

11. Mencidn especial merece la posibilidad de que exista un litisconsorcio pasivo en los litigios
por competencia desleal. En efecto, existen casos de la practica internacional que atestiguan que el
infractor no siempre realiza directamente el acto desleal, sino que crea un entramado de sociedades a
través de las cuales se realizan estas practicas. Un buen ejemplo en la practica internacional la Sentencia
del Tribunal de Justicia de 1a UE de 9 de noviembre de 2017, en el asunto Tiinkers*, en la que se analiza
una posible intromision ilegitima en la clientela del competidor perjudicado a través de dos sociedades
interpuestas y no de la sociedad con la que se mantenian relaciones comerciales. En la practica espafio-
la, esta misma situacion se observo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017%, en
el asunto Pipe contra Aceduraflo, donde la violacion de secreto empresarial no la hace directamente la
empresa demandada, sino un entramado de sociedades que esta fue creando para derivar los secretos que
explotaba lealmente a través de un contrato de distribucion.

Ante esta situacion, es posible presentar la demanda ante el tribunal del domicilio de cualquiera
de los demandados*. Como estrategia procesal, aparecen determinados condicionantes. Para los co-
demandados extranjeros, habra que activar las normas de ejecucion transfronteriza de sentencias. Lo
mismo ocurrird con las medidas cautelares de aseguramiento, prevencion o cesacion que adopte el juez
que esté conociendo del fondo*. Afortunadamente, para paliar este ltimo efecto, los jueces de todos los
demas Estados pueden adoptar medidas ejecutables en su propio territorio, esto es, respecto de bienes o
conductas desleales que se estén realizando en dicho territorio*. La medida cautelar en estos casos no
tendra efectos extraterritoriales, si los bienes se desplazan posteriormente a otros Estados o si la conduc-
ta desleal comienza a realizarse desde otro Estado®.

12. Afirmada la operatividad de los tribunales del domicilio de uno de los codemandados, que-
dan por determinar los requisitos para el juego de esta competencia. Algunos de estos requisitos estan
totalmente justificados, pero otras exigencias afiadidas por la jurisprudencia no. Entre los requisitos
exigibles, sera necesario que el demandado del foro no sea un “falso demandado”, es decir, una perso-

Vid. esta definicion amplia en el articulo 63 del Reglamento “Bruselas 1.bis”; y en el articulo 60 del Convenio de Lugano.
40 Asunto C-641/16, ECLI:EU:C:2017:847.

4 ECLI:ES:TS:2017:3025.

Articulo 8.1 del Reglamento “Bruselas .bis”, para codemandados domiciliados en la UE; articulo 6.1 del Convenio de
Lugano, para los domiciliados en Suiza, Islandia o Noruega; articulo 22 ter.3 de la Ley Organica del Poder Judicial, para code-
mandados domiciliados en terceros Estados.

43 En el marco del Reglamento “Bruselas I.bis”, las medidas cautelares tendran efectos extraterritoriales si han sido dicta-
das por un juez competente para conocer del fondo, bien con citacion para comparecencia del demandado, bien con notificacion
de dicha adopcidn antes de su ejecucion [art. 2.1.a)].

4 Articulo 35 del Reglamento “Bruselas Ibis”; articulo 31 del Convenio de Lugano; articulo 22 sexies de la Ley Organica
del Poder Judicial.

4 Cf. el ya citado articulo 2.1.a) del Reglamento “Bruselas 1.bis”. Aunque otros instrumentos no lo establezcan expresa-
mente, deberia realizarse una interpretacion en parecidos términos. En la doctrina, sobre la ejecucion transfronteriza de me-
didas cautelares, vid. F. J. GARCIMARTIN ALFEREZ, El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional, Madrid,
McGraw Hill, 1996, esp. pp. 132-158.
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na requerida solo por el hecho de que su domicilio sirva para atraer al pleito a empresas extranjeras*.
Asi, por ejemplo, la presentacion de la demanda en el Estado del domicilio de una sociedad, por el
mero hecho de que pertenece al mismo grupo que la sociedad extranjera infractora, es una conexion
débil para afirmar la competencia sobre el conjunto de demandados. Habria que tratar de demostrar
que la sociedad domiciliada en el foro tiene algun tipo de participacion o responsabilidad en el acto de
competencia desleal.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha afadido otros requisitos que no estan tan justificados. El
requisito de que las acciones contra los codemandados sean de la misma naturaleza, todas contractuales
o todas extracontractuales, no debe exigirse si se acredita una fundamentacion vinculada de acciones
de distinta naturaleza y un riesgo de resoluciones inconciliables*’. Tampoco debe exigirse el requisito
de que todos los presuntos infractores demandados hayan actuado en un mismo mercado*. Se trata de
un requisito adicional no previsto en la normativa que beneficia en exceso a los presuntos infractores.
Bastaria crear un entramado de sociedades en cada mercado donde se pretende materializar un mismo
acto desleal para impedir una causa Unica.

3. Estrategia especifica: el lugar de localizacion del acto desleal
A) Funcionalidad del lugar del hecho dafioso

13. Junto con la posibilidad genérica de demandar en el domicilio o un establecimiento del
demandado, los distintos instrumentos procesales internacionales coinciden en permitir demandar ante
el tribunal del lugar donde se produce el hecho dafioso. Asi se contempla en el Reglamento “Bruselas
L.bis”, aplicable si el demandado tiene su domicilio en la Union Europea®. En el Convenio de Lugano, si
el demandado tiene su domicilio en Suiza, Islandia o Noruega®. Y en la Ley Organica del Poder Judicial,
si el demandado tiene su domicilio en un tercer Estado distinto a los sefialados®'.

Se trata de una estrategia alternativa a la presentacion de la demanda en el domicilio del de-
mandado y, precisamente, por ello, tienen ventajas e inconvenientes contrapuestos a los sefialados con
anterioridad. Ciertamente, la principal ventaja de presentar la demanda ante el tribunal del lugar del he-
cho dafoso es que aumentan las posibilidades de que el demandante perjudicado pueda reclamar en un
Estado que le sea proximo por desarrollar en su mercado la actividad afectada por la deslealtad. Asimis-
mo, el tribunal del lugar del hecho dafioso puede ser especialmente idoneo para la mejor administracion
del proceso y para la mejor practica de la prueba. Por tltimo, demandar en el lugar del hecho dafioso
aumenta las probabilidades de que el juez aplique su propia ley, ya que, de conformidad con el Regla-
mento “Roma II”, debe aplicarse la ley del lugar de produccion del dafio o la ley del mercado afectado,
en funcion de que se trate de un acto que afecte exclusivamente a un competidor o a una colectividad
de competidores*. Reparese, no obstante, en que la probabilidad de que el juez aplique su propia ley
aumenta notablemente pero no esta exenta de excepciones. A las dificultades de determinar el lugar del
hecho dafioso que se veran a continuacion, se une la posibilidad de que, para actos relacionados con los

4 Cf. M. VIRGOS SORIANO ¥ F. J. GARCIMARTIN ALFEREZ, op. cit., p. 215. En la jurisprudencia, vid. STIUE de 21 de mayo de
2015, asunto C-352/13, Cartel Damage Claims, ECLI:EU:C:2015:335.

47 Vid., en sentido distinto, STICE de 27 de octubre de 1998, asunto C-51/97, Réunion européenne, ECLI:EU:C:1998:509.
Apuntando, no obstante, la necesidad de contextualizar este pronunciamiento sin elevarlo a interpretacion general, vid. M.
VIRGOS SORIANO Y F. J. GARCIMARTIN ALFEREZ, op. cit., p. 213.

* Vid., en otro sentido, STICE de 13 de julio de 2006, asunto C-539/03, Roche Nederland BV 'y otros, ECLI:EU:C:2006:458;
STICE de 12 de julio de 2012, asunto C616/10, Solvay SA, ECLI:EU:C:2012:445, esta tltima recordando que el litisconsorcio
se tiene que formar en torno a hechos que ocurran en un mismo territorio.

4 Articulo 7.2.

50 Articulo 5.2.

1 Articulo 22 quinquies.b). Cuando el demandado tenga domicilio en El Salvador, los tribunales espafioles seran com-
petentes si el hecho generador del dafio se produce en Espafia, de conformidad con el articulo 4.3 del Convenio hispano-
salvadorefio.

52 Articulo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento “Roma I1”.
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intereses de un tinico competidor, se elija ley por las partes® o que el juez busque una ley mas estrecha-
mente vinculada distinta a la del mercado afectado’.

14. Precisamente lo que en la estrategia de demandar en el domicilio del demandado eran forta-
lezas, se convierten en debilidades en la estrategia de demandar en el lugar del hecho dafioso. En efecto,
la ejecucion de una sentencia dictada en el lugar del hecho dafioso puede obligar a activar las normas
de ejecucion transfronteriza. Del mismo modo, las medidas cautelares que adopte el juez que conoce de
fondo podran necesitar de ejecucion transfronteriza, a salvo de que se solicite la adopcion de la medida
directamente a los tribunales del lugar donde se quiere ejecutar esta®.

B) Actos desleales y disociacion del hecho dafioso

15. El lugar del hecho dafioso como criterio de competencia judicial se puede disociar en el lu-
gar donde se produce el hecho causal del acto de competencia desleal y en el lugar donde se manifiestan
los resultados de dicho dafno*¢. El Tribunal de Justicia de la Union Europea ha entendido que, en materia
extracontractual, ambos lugares muestran una proximidad suficiente con el litigio y son adecuados para
la mejor organizacion del procedimiento y practica de la prueba®’. La cuestion a resolver es si esa juris-
prudencia, creada basicamente a partir de casos sobre dafios medioambientales —vertido en un Estado
que provoca dafios en otro—, que poco tienen que ver con la competencia desleal, puede ser operativa
en este ambito.

Sin negar las multiples diferencias entre dafios medioambientales y dafios por practicas des-
leales, la interpretacion favorable al lugar de produccion del hecho causal y al lugar de manifestacion
del resultado puede tener su operatividad en el marco de la competencia desleal®®. Asi se destaco, entre
otras, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea de 17 de octubre de 2017, en el asun-
to Bolagsupplysningen®. En esta Sentencia, y en relacion con unos comentarios denigrantes hechos en
una pagina web, el Tribunal sefiala que tendrian competencia el tribunal del lugar de manifestacion del
resultado denigratorio o el tribunal del lugar donde se realizaba el hecho causal desleal®.

16. En este contexto, el lugar desde donde se realiza el hecho causal desleal puede convertirse
en un criterio de competencia adecuado para el ejercicio de acciones que exijan obligaciones de hacer o
de no hacer por parte del infractor. Piénsese, asi, en las acciones de cesacion de la conducta desleal, asi
como en las acciones preventivas, ejercidas incluso antes de que la conducta desleal se haya manifes-
tado. Incluso este foro puede ser muy Ttil para las acciones de remocion de los efectos producidos por
el acto de competencia desleal o de rectificacion de informaciones engafosas, incorrectas o falsas. En

53 Enrelacion con actos de competencia desleal que afecten a un tinico competidor, se da una situacion confusa: el articulo
6 remite a las reglas generales del articulo 4 del Reglamento “Roma I1”, pero sin aclarar si puede jugar la eleccion de ley reco-
gida en el articulo 14. Vid. J. 1. PAREDES PEREZ, “Sobre la conveniencia de una norma de conflicto bilateral sobre competencia
desleal”, AEDIPr, t. V1, 2006, pp. 427-440, esp. p. 440; T. BAUERMANN, op. cit., pp. 77-80; C. WabpLow, “The New Private
International Law of Unfair Competition and the Rome II Regulation”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol.
4, 2009, pp. 789-797, esp. p. 795.

54 Articulo 4.3 del Reglamento “Roma II”, por remision de su articulo 6.2.

55 Vid. supra 11.2 sobre esta posibilidad. Las medidas cautelares adoptadas en el Estado donde se encuentran los bienes o
las personas sobre las que recaen serian directamente ejecutables en el Estado en el que se dictan. Es mas, no tendrian eficacia
extraterritorial, de conformidad con el articulo 2.a) del Reglamento “Bruselas L.bis”.

56 Con la excepcién ya adelantada del articulo 4.3 del Convenio hispano-salvadorefio, que solo se refiere al tribunal del
lugar del hecho generador y no al del lugar de manifestacion del resultado.

57 Vid. 1a ya citada STJCE de 30 de noviembre de 1976, Mines de potasse d'Alsace.

8 Cf. S. BARONA VILLAR, op. cit., p. 996; P. RODRIGUEZ MATEOs, loc. cit., p. 181; A. L. CaLvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA
GonzALEz, "Competencia judicial internacional y competencia desleal a la luz del caso Repsol v. YPF", International Journal of
Procedural Law, vol. 4, 2014, pp. 4-30 (version consultada pre-print), § I11.C.2; P. de MIGUEL AsEnsIo, “Bienes inmateriales...”,
loc. cit., p. 162; A. PutTEMANS, “Le droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé”,
TBH, n° 6, 2005, pp. 615-627, esp. p. 619.

5 Antes citada.

0 Mas adelante (infra I11.1) se volvera sobre esta Sentencia porque, en el caso, resultaba dificil identificar tales lugares.
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todos estos casos, obtener una resolucion en el Estado donde se ejecuta la conducta desleal es muy posi-
tivo y sera de rapida ejecucion, sin necesidad de activar los mecanismos de ejecucion transfronteriza®'.

Lo expuesto no obsta a reconocer que el lugar de produccion del hecho causal puede solaparse
con otros criterios de competencia. Asi, y aunque este no es el criterio interpretativo de la norma de com-
petencia judicial sobre extracontractuales, puede ser habitual que el infractor tenga un establecimiento o
incluso su domicilio en el lugar del hecho causal, desde el que ejecuta esa conducta desleal®®. Ademas,
no debe perderse de vista que presentar la demanda ante el tribunal del hecho causal puede obligar al
juez a aplicar una ley extranjera, la de manifestacion del dafio, ya sea como regla para actos que afectan
a un competidor, ya como ley del lugar del mercado afectado, aplicable a los actos que afectan a una
colectividad de competidores o consumidores®.

17. En contraposicion al tribunal del lugar donde se produce el hecho causal, se encuentra el
tribunal del lugar donde se manifiesta el resultado del acto de competencia desleal o, en otros términos,
el mercado afectado por dicho acto®. No cabe duda de la importancia de este foro, en la medida en que
el tribunal tiene muchas probabilidades de aplicar su propia ley, ya como ley del lugar de manifestacion
del dafo individual de un competidor, ya como ley del mercado afectado por la conducta desleal®. No
cabe duda tampoco de la importancia que puede tener este lugar para las acciones por resarcimiento
de dafios y perjuicios o por enriquecimiento injusto, pues sera un lugar muy adecuado para la prueba y
cuantificacion de estos aspectos. En cualquiera de los casos, la decision de fondo precisara con mayor
probabilidad de una ejecucion transfronteriza, del mismo modo que las decisiones cautelares que haya
adoptado dicho juez, y a salvo de solicitar medidas cautelares directamente en los Estados donde se
pueden ejecutar.

Pero, ademas, atribuir competencia al juez del mercado afectado por el acto desleal encaja
con la finalidad de ordenacion del mercado que puede encontrarse en la regulacion de la competencia
desleal®. Piénsese, sobremanera, en las ventajas competitivas adquiridas por la violacion de normas de
un determinado mercado. En la préctica internacional un buen ejemplo se encuentra en la contratacion
de trabajadores extranjeros incumpliendo las normas de extranjeria y sin obtener las autorizaciones de
trabajo preceptivas®. El tribunal del mercado donde va a prestar sus servicios el trabajador extranjero
y cuyas normas de extranjeria han sido violadas es el afectado por las ventajas competitivas obtenidas.

C) Actos desleales y plurilocalizacion del hecho dafioso

18. Junto con la disociacion del hecho dafioso provocado por los actos desleales, es posible que
este hecho dafoso se manifieste en distintos lugares. El Tribunal de Justicia, a estos efectos, ha consi-
derado competente a los tribunales de todos los lugares de produccion del hecho dafioso, respecto al
dafo producido en cada Estado®. Se produce, pues, una limitacion territorial del alcance de la accion.
Ello origina una posible pluralidad de demandas, que, en ocasiones, puede suponer una carga para las
partes. Para el demandante, obligado a disefiar un mosaico de demandas. Para el demandado, obligado

61" A estos efectos de eficiencia procesal, cobra sentido el requisito fijado por la jurisprudencia de que el demandado haya
actuado realmente, y no a través de persona interpuesta no demandada, en el territorio donde se produce el hecho causal, cf.
STJUE de 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, Coty Germany, ECLI:EU:C:2014:1318. Al margen de los casos de competen-
cia desleal, vid. STJIUE de 16 de mayo de 2013, asunto C228/11, Melzer, ECLI:EU:C:2013:305.

2 Vid., en este sentido, la STIUE de 19 de abril de 2012, asunto C-523/10, Wintersteiger, ECLI:EU:C:2012:220.

8 Articulo 6, apartados 1y 2, del Reglamento “Roma II” antes citado. En la doctrina, vid. P. RoDRIGUEZ MATEOS, loc. cit.,
pp- 181-182. Solo, excepcionalmente, y en relacion con actos que afectan a competidores individuales, el juez del lugar del
hecho causal podria aplicar su propia ley si entiende que se trata de una ley mas estrechamente vinculada, vid. la ya mencionada
remision al articulo 4.3 del Reglamento “Roma I1”.

% Vid., en referencia a la libre competencia, STJUE de 5 de julio de 2018, asunto 4B flyLAL-Lithuanian Airlines, cit.

%5 Vid. P. RoDRIGUEZ MATEOS, loc. cit., pp. 181-182.

Vid. P. RODRIGUEZ MATEOS, Sistema de mercado y trdfico internacional de mercancias, Madrid, La Ley, 1992, pp. 66 y ss.
7 Articulo 15.3 de la Ley 3/1991.
% Vid. STICE de 7 de marzo de 1995, asunto C68/93, Shevill y otros, ECLI:EU:C:1995:61. Vid., proyectando esta juris-

66

prudencia en la competencia desleal, P. de MiGUEL Asensio, “Bienes inmateriales...”, loc. cit., p. 161; A. PUTTEMANS, loc. cit.,
p. 619.
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a defenderse en cada uno de esos Estados. No obstante, esta interpretacion favorable a la pluralidad de
tribunales competentes puede tener alguna ventaja a la hora de practicar la prueba. En todo caso, con-
viene destacar que la plurilocalizacion del hecho dafioso desleal puede dar lugar a distintos escenarios®.

19. El primero de esos escenarios seria aquel en el que el resultado dafioso del acto desleal se
manifiesta en distintos Estados’. Ello da lugar a varios mercados afectados por la deslealtad. Especial-
mente, en acciones de reparacion del dafio o por enriquecimiento injusto, cada tribunal podria aplicar
su propia ley, ya como ley del lugar del dafio individual (salvo otra ley mas vinculada), ya como ley
del mercado afectado. En la practica de competencia desleal es el caso que mas concurre, como puede
constatarse en relacion con las actuaciones procesales contra Uber. Las demandas contra la compaiiia
en Espafa por violacion de normas como actos desleales han concurrido con otras interpuestas en dis-
tintos Estados, ya miembros de la UE, ya terceros paises’'. En cada una de ellas se reclama por el dafio
causado en cada Estado, de forma que todas las acciones son compatibles entre siy sin que exista ningin
supuesto de litispendencia internacional. Aunque el demandado pueda ser el mismo, los demandantes
son distintos, asi como la causa de pedir, pues en cada demanda se reclama por los dafios acaecidos en
un determinado pais.

20. Un segundo escenario es aquel en el que el hecho causal de la conducta desleal se produce en
distintos Estados, por ejemplo, la denigracion de un competidor se hace desde varios establecimientos
del infractor. La posibilidad de demandar en los distintos lugares de produccion del hecho causal puede
ser util para las acciones preventivas o de cesacion, mas que para las acciones de reparacion. En efecto,
cada accion de prevencion o cesacion se interpone alli donde debe tomar efecto la prevencion o la ce-
sacion. Es mas, cada juez competente para el fondo podra adoptar medidas que muy probablemente se
ejecutaran en su propio territorio.

21. Estas situaciones de evidente complejidad se ven agravadas porque las normas de competen-
cia judicial internacional de la UE sobre el lugar del hecho dafioso establecen, ademas, la competencia
interna’. Puede ocurrir que en un mismo Estado concurran varios lugares relacionados con la conducta
desleal. Aunque se trata de un supuesto discutible, quiza podrian acumularse territorialmente todas las
reclamaciones de un mismo Estado ante el tribunal del lugar donde de forma principal y mas significa-
tiva se manifieste la conducta desleal. Podria pensarse prima facie que esta situacion estd presente en
Espatfia en el asunto Uber, en el que se interpusieron demandas por competencia desleal en los juzgados
mercantiles tanto de Madrid como de Barcelona’™. Sin embargo, lo cierto es que, como en un juzgado
se demand¢ a la sociedad matriz estadounidense y en el otro a la sociedad filial espafiola, no se produjo

% Vid., en concreto respecto de derechos de propiedad industrial, A. LoPEz-TARRUELLA MARTINEZ, Litigios transfionterizos
sobre derechos de propiedad industrial e intelectual, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 105 y ss.

" Vid. N. DETHLOFF, op. cit., pp. 86 y ss.

! Para una vision del escenario judicial internacional de Uber, vid. C. GOorriz Lopez, “Competencia desleal de Uber en Es-
pafia”, en A. Boix PaLop, A. M. DE LA ENCARNACION y G. DOMENECH PASCUAL (eds.), La regulacion del transporte colaborativo,
Cizur Menor, Thomson/Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 153-181, esp. pp. 155-158; id.: “Reflexiones sobre Uber a proposito de la
decision de la Court of Appeals for the Seventh Circuit”, Revista de Derecho del Transporte, n° 19, 2017, pp. 232-240. Una de
esas reclamaciones derivo en una cuestion prejudicial ante el TJUE, dando lugar a su importante Sentencia de 20 de diciembre
de 2017, asunto C-434/15, Uber, ECLI:EU:C:2017:981, que afirma que esta empresa no presta un servicio de la sociedad de la
informacidn, sino un servicio en el ambito del transporte, por lo que debe respetar esta normativa.

72 Sobre los problemas de coordinacion de competencia interna e internacional en el 4mbito de la Ley Organica del Poder
Judicial, vid. R. ArREnas Garcia, “Competencia territorial y competencia judicial internacional en el marco de la competencia
desleal”, Derecho de los Negocios, n° 103, 1999, pp. 16-23. Afortunadamente, muchos de esos problemas han sido resueltos por
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la competencia territorial del tribunal del lugar en que el demandado tenga su es-
tablecimiento y, en su defecto, su domicilio o lugar de residencia. Cuando ninguna de estas conexiones se halle en Espafia, sera
territorialmente competente el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan
sus efectos, a eleccion del demandante (art. 52.1.12%).

3 Vid., como ejemplos, el Auto 15/2017 de la AP de Madrid de 23 de enero de 2017, respecto de las medidas cautelares
contra Uber Technologies INC, con domicilio en Estados Unidos, disponible en http://cdn.elindependiente.com/wp-content/
uploads/2017/02/auto_uber.pdf (ultima consulta 17-7-2018); y la SIMer de Barcelona de 10 de abril de 2018, ES:JMB:2018:38,
contra Uber Systems Spain con domicilio en Espaiia.
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ninguna acumulacion. Tampoco coincidian los demandantes. Ademads, en ambos juzgados se alegaron
los dafios ocasionados en cada una de las ciudades.

D) Actos desleales y difuminacién del daiio

22. Ademas de los problemas de disociacion y plurilocalizacion del hecho dafioso, la Gltima
cuestion vinculada a la determinacion del lugar del dafo esta relacionada con la difuminacion de este.
Se trata de valorar si el lugar donde se manifiestan dafios o perjudicados colaterales puede convertirse
en un foro de competencia judicial internacional. A este respecto, existen tendencias contradictorias.

La mas acertada es la del Tribunal de Justicia de la Union Europea. Aunque no se ha referido en
concreto a las practicas desleales, en términos mas generales sobre responsabilidad extracontractual, ha
entendido que el lugar de manifestacion del dafio colateral o de afectacion de un perjudicado colateral
no puede entenderse como un foro de competencia judicial™. Se produce una difuminacion del dafio, sin
observarse una relacion directa y estrecha con el acto desleal. Por tanto, no existen razones favorables
a la buena administracion del proceso y a la practica de la prueba que avalen esta atribucion de com-
petencia. Es mas, podria debilitarse la posicion del demandado y su derecho de defensa, por la falta de
previsibilidad que puede concurrir en estos lugares, que muchas veces pertenecen a la esfera interna del
demandante.

23. A pesar de lo expuesto, existe una segunda tendencia favorable a la competencia de los
tribunales espafoles si el dafio colateral se manifiesta en Espafia y no se ve afectado el Derecho de la
Union Europea, sino la Ley Organica del Poder Judicial”. Asi se plasmo en el Auto del Juzgado de lo
Mercantil de 5 de julio de 2013, en el asunto Repsol contra YPF'. Cuando Argentina expropia a Repsol
participaciones de YPF, se inicia un arbitraje ante el CIADI, acompaiiado de una accién judicial ante
los tribunales espafioles por la competencia desleal que suponia la expropiacion mediante la violacioén
de normas”’. Aunque tiempo después se alcanz6 un arreglo amistoso que implicé la retirada de todas
las demandas, el Auto citado fue una apuesta clara de un juez espaiol por entender que el dafio del acto
de competencia desleal se manifestaba en Espafia, de una forma, a mi juicio, equivocada. En efecto,
no cabia duda de que el hecho causal, la violaciéon de normas, habia ocurrido en Argentina, donde se
produjo la expropiacion. Pero también en Argentina se habia manifestado de forma directa el resultado
danoso, esto es, la pérdida de la propiedad y del control de YPF por parte de Repsol’®. En Espaiia solo
se manifestaba un dafio colateral, las pérdidas econdmicas que la expropiacion causaba al accionista
mayoritario, a la sociedad matriz. Aqui, pues, se manifestaba ya un dafio mas difuso e insuficiente para
afirmar la competencia de los tribunales espafioles™.

" Vid., sobre perjudicados colaterales, STICE de 11 de enero de 1990, asunto C-220/88, Dumez, ECLI:EU:C:1990:8; vy,
sobre dafios colaterales, STICE de 19 de septiembre de 1995, asunto C-364/93, Marinari, ECLI:EU:C:1995:289; STJCE de
10 de junio de 2004, asunto C-168/02, Kronhofer, ECLI:EU:C:2004:364. En este concepto de perjudicados colaterales, cabria
incluir a asociaciones y corporaciones que no sufren un dafio directo sino que ejercen acciones colectivas en nombre de perju-
dicados individuales, vid. STJIUE de 21 de mayo de 2015, en el citado asunto Cartel Damage Claims. Aplicado al ambito de la
competencia desleal, vid. S. BARONA VILLAR, op. cit., p. 996.

> Vid., no obstante, A. L. CaLvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, loc. cit., § I1.B, destacando la necesidad de una
interpretacion del Derecho interno conforme al Derecho de la UE.

% AEDIPr2013-11.

7 Vid. A. L. CALvO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, loc. cit., § 1.

8 Cf. R. ARenas GArcia, “Competencia judicial internacional y demandas por competencia desleal. El retorno del impe-
ralismo jurisdiccional”, AEDIPr, t. X111, 2013, pp. 1001-1009; A. L. CaLvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, loc. cit., §
1IL.C.3.

7 De hecho, la cuestion latente en el litigio no era tanto el lugar de manifestacion del acto desleal como la elusién de los
tribunales argentinos, que podrian estar influenciados por el hecho de que el Estado al que pertenecian habia sido demandado
ante el CIADI. Pero este tipo de consideraciones no debe servir para forzar la interpretacion del lugar donde se produce el dafio.
Vid. R. ARENnAs Garcia, “Competencia judicial internacional y demandas por competencia desleal...”, loc. cit., pp. 1008-1009.
Tampoco parece oportuno recurrir al “foro de necesidad” de los tribunales espafioles, por imposibilidad de interponer la deman-
da en el extranjero. En verdad, la controversia no estaba relacionada con la “falta de competencia” del juez extranjero sino con
una hipotética “falta de independencia”, cf. ibidem, pp. 1008-1009.
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I11. Estrategias procesales internacionales y morfologia de los actos desleales

24, Se deduce de lo expuesto hasta ahora que las normas de competencia judicial internacional
se construyen en torno a la dogmatica del Derecho de dafos. Pese a que se ha demostrado su funcio-
nalidad y utilidad para las conductas desleales, es necesario proyectar estas normas genéricas, sin la
mas minima mencion a los actos desleales, en la distinta morfologia de dichas conductas. A tal fin se ha
adoptado una clasificacion segun las esferas de interés de los competidores perjudicados: sus activos,
sus relaciones en el mercado y sus grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadores. .. ).

1. Deslealtad con los activos intangibles de los competidores
A) Daiios a la imagen y signos distintivos de la empresa

25. La adaptacion de las normas de competencia judicial internacional a la morfologia de actos
desleales tiene un test importante en relacion con los activos intangibles del competidor. Entre ellos, cabe
destacar los dafios a la imagen, reputacion y signos distintivos de las empresas. En este sentido, cabria
destacar los actos de confusion o asociacion con la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos, asi
como los actos de imitacion que impiden u obstaculizan la presencia en el mercado del perjudicado®'.
Junto con los actos de confusion e imitacion, cabria referirse a los actos de denigracion o manifestacio-
nes que menoscaben la reputacion del competidor en el mercado, salvo que sean exactas, pertinentes y
verdaderas®?. En este mismo concepto de proteccion de la imagen, cabria referirse a los actos desleales
de comparacion entre bienes o servicios de distinta finalidad, o realizada de modo subjetivo o presentada
como réplica®®. También, a la explotacion de la reputacion ajena industrial, comercial o profesional®*.

Respecto de este tipo de ilicitos, el tribunal del lugar donde se produce el resultado seria el del
mercado al que se ha dirigido la campafia de confusion o de denigracion, o el del mercado en el que se han
comercializado los productos que inducen a tal confusion, imitacion o explotacion de la reputacion ajena.
Existiria una coincidencia entre lugar de manifestacion del dafio y mercado afectado por la deslealtad.

Al efecto de determinacion del lugar de produccion del resultado dafioso, sera irrelevante el
domicilio de dicho perjudicado. Aunque alli se observe un perjuicio econdémico para el competidor,
se tratara de un dafio colateral, una vez producido el acto de confusion en un mercado. También sera
irrelevante que el competidor perjudicado por la confusiéon o la denigracion no actfie en el mercado
afectado por el hecho desleal, donde se manifiesta el resultado. Se trata de un aspecto que ha suscitado
cierto interés en la practica, siendo uno de los casos mas destacados el de la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 3 de septiembre de 2003, en el asunto Pret a Manger contra Delinas Ibéricas®.
Ante una demanda por actos de imitacion de la filosofia empresarial y de la imagen de la parte actora, la
demandada recuerda que la actora no es competidora porque no actia en Espaiia. Faltaria, en su opinion,
la legitimacion activa y un mercado afectado por la competencia desleal. Aun cuando la problematica
de la legitimacion activa trasciende a este estudio, muchos de los argumentos de la Sentencia son utiles
para entender que hay un foro de competencia a favor del tribunal del lugar del mercado potencialmente
afectado por el acto, aunque se constate que el demandante no actfia en €l.

80 La mejor clasificacion para entender la estructura del sistema de competencia desleal es la funcional segin la cual se
observan actos frente a los consumidores, actos frente a los competidores y actos de mercado, ¢f: A. MENENDEZ, La competencia
desleal, Madrid, Civitas, 1988, pp. 122-132. De hecho, es la mas adecuada a los efectos de la ley aplicable, ¢f. M. VIRGOs SORIA-
NO, op. cit., pp. 59-61. Sin embargo, a los efectos de la competencia judicial internacional, y ante la ausencia de una regulacion
especifica, puede ser oportuno seguir una clasificacion que adapte el foro genérico en materia de dafios a las distintas formas
que adopta la deslealtad con los competidores.

81 Vid., por ejemplo, en Espafia, articulos 6 y 11 de la Ley 3/1991, y, en su proyeccion internacional, M. VIRGOS SORIANO,
op. cit., pp. 83-88.

82 Vid. articulo 9 de la Ley 3/1991 vy, al respecto, M. VIRGOS SORIANO, op. cit., pp. 91-93.

8 Vid., por ejemplo, articulo 10 de la Ley 3/1991.

8 Vid. articulo 12 de la Ley 3/1991 y, respecto de su dimension internacional, M. VIRGOS SORIANO, op. cit., pp. 89-91.

8 AC 2003\1724.
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26. Junto con el tribunal del resultado dafioso, la demanda se podria presentar ante el tribunal
donde se produce el hecho causal, esto es, donde el infractor gesta su acto. Se trataria principalmente de
atribuir competencia al tribunal del lugar desde donde se vierten las manifestaciones de confusion, deni-
gracion, comparacion o explotacion de la reputacion ajena. También seria el lugar donde se materializa
la imitacidn, esto es, el lugar de fabricacién del infractor, o el lugar donde se hace efectiva la explota-
cion de la reputacion ajena, por ejemplo, alli donde se etiquetan unos productos aprovechando signos
distintivos ajenos acompaifiados de expresiones como “modelo”, “sistema”, “tipos”... En el caso de que
estos actos sean fruto de la gestacion de una campaia publicitaria, este lugar seria alli donde se disefid
la campana con la firma de un contrato®. Aunque ya se ha destacado que el tribunal del hecho causal
tiene una probabilidad alta de aplicar una ley extranjera, puede resultar especialmente idoneo para las
acciones preventivas, de cesacion y de remocion. Una sentencia estimatoria de estas acciones seria eje-
cutada directamente en ese Estado, cesando las manifestaciones de confusion, denigracion, comparacion
o explotacion de reputacion ajena, asi como la fabricacion de productos de imitacion o el etiquetado con
signos distintivos ajenos. No se activarian grosso modo las normas de ejecucion transfronteriza.

B) Secretos empresariales internacionales

27. Los secretos empresariales e industriales son un activo intangible de la empresa, cuyo es-
pionaje, divulgacion o explotacion se consideran desleal®’. La demanda se puede presentar alli donde se
produjo el hecho causal de la conducta desleal. En este sentido, y de nuevo conforme a la causa petendi
de la accion, habré que determinar cual es exactamente la conducta desleal que alega el actor. Conviene
distinguir dos tipos de acciones, las basadas en la divulgacion o explotacion de un secreto y las basadas
en el acceso mismo ilegitimo a este derecho®.

28. Asi, cabe referirse, en primer lugar, a acciones basadas en la divulgacion o explotacion de
un secreto®. El hecho causal en estos casos conduce al tribunal del lugar donde el infractor decide la
divulgacion o la explotacion del secreto. Coincidira, probablemente, con algun establecimiento del de-
mandado. Reparese en que en muchas de estas acciones no se persigue el conocimiento de, o el acceso
a, tal secreto. Por ello, sera irrelevante el lugar donde se adquiere el conocimiento de dicho secreto. La
cuestion fue planteada ante el Tribunal de Justicia en el asunto Brogsitter”®, cuando una de las partes
entendia que el hecho causal de la violacion del secreto se localizaba en el Estado donde se ejecutaba
el contrato, que fue el vehiculo que le permitié acceder al secreto’’. Lamentablemente el Tribunal de
Justicia no entra en la valoracidn de este planteamiento.

29. La cuestion del hecho causal se presenta de forma distinta respecto de acciones por espiona-
je industrial o por la obtencidn de secretos empresariales. En estos casos, el propio espionaje o el propio
acceso al secreto, y no la divulgacion o explotacion del secreto, pueden ser el hecho causal mismo del
dano®2. Por tanto, sera competente el tribunal del lugar donde se realice el espionaje, como lugar donde

8 Vid., en referencia a la libre competencia, STIUE de 5 de julio de 2018, asunto AB flyLAL-Lithuanian Airlines, cit. Tén-
gase en cuenta que, por ejemplo, en contratos sobre disefios de campaiias publicitarias, el lugar donde se disefia esa campaia
no tiene por qué coincidir con el mercado al que se dirige. Vid. R. Espinosa CALABUIG, La publicidad transfronteriza, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2001, pp. 213-221; A. EspINIELLA MENENDEZ, “Régimen juridico de la comercializacion internacional de mer-
cancias”, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria, 2016, pp. 271-348, esp. pp. 287-289.

8 Vid. el Proyecto de Ley de secretos empresariales de 28 de mayo de 2018 (121/000023, BOCG, serie A, nim. 23-1,
1-VI-2018), que modifica el articulo 13 de la Ley 3/1991, pero que seguira considerando la violacion de secretos empresariales
como acto desleal, sin perjuicio de que se rija por su ley especial.

8 Cf. A. FONT SEGURA, La proteccion internacional del secreto empresarial, Madrid, Eurolex, 1999, p. 189.

8 Reparese en que la explotacion de un secreto puede incluir la produccion, oferta o comercializacion de mercancias infrac-
toras o su importacion, exportacion o almacenamiento. Vid. articulo 3 del Proyecto de Ley de secretos empresariales antes citado.

% STJUE de 13 de marzo de 2014, asunto C548/12, Brogsitter c. Frifdorf y Fabrication de Montres Normandes,
ECLLLEU:C:2014:148.

91 Cf. apartado 11 de la Sentencia.

2 Vid. articulo 3 del Proyecto de Ley de secretos empresariales, antes citado.
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se materializo el hecho causal®. Noétese, en este sentido la posible concurrencia de foros, si el espionaje
se realiza materialmente en un Estado donde la empresa perjudicada tiene un establecimiento a cuya
explotacion se vincula el espionaje. En cualquiera de los casos, 1o que més interesa destacar ahora es que
el tribunal del lugar del hecho causal va a ser un foro de competencia muy propicio para el demandante,
pues le permite reclamar alli donde tiene un establecimiento propio.

30. En todos estos supuestos, es decir, tanto en la deslealtad en la obtencién del secreto como
en su revelacion o divulgacion, puede concluirse que el tribunal del lugar donde se desvela o explota el
secreto, como mercado afectado, tiene competencia. Alli se manifiesta el dafio®. Serd irrelevante que sea
un mercado donde la empresa perjudicada no actia y que el infractor desvie los secretos hacia otros mer-
cados para que su deslealtad permanezca oculta. A este respecto, un caso interesante es el resuelto por el
Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de julio de 2017, en el ya citado asunto Pipe contra Acedurafio.
Tras la resolucion del contrato que las unia, la demandada contintia explotando el know-how de la empre-
sa estadounidense a través de un entramado de sociedades y, entre otras cuestiones, alega que no existe
mercado afectado por la presunta deslealtad porque el demandante no tiene presencia en el mercado espa-
fiol ni es, por tanto, un competidor. Aunque la alegacion se hace como cuestion de fondo, lo resuelto por
el Tribunal Supremo puede extenderse a la competencia para concluir que la no presencia de la empresa
perjudicada en un determinado mercado no quiere decir que alli no se manifieste un dafio. Por el contra-
rio, alli donde la empresa perjudicada sufre los perjuicios econdmicos, por ejemplo, su domicilio, ya se
consideraria una manifestacion colateral e indirecta del dafio que no atribuiria competencia.

C) El test de eficiencia en internet

31. Uno de los principales problemas de estos actos desleales contra los activos intangibles es
que se pueden realizar en internet dificultando enormemente la determinacién del lugar del dafio.

La competencia del tribunal del hecho causal, desde donde se gestiona la web donde se publicita
la informacion, puede resultar util, especialmente, para acciones preventivas, de rectificacion o de cesa-
cioén®. La futurible sentencia de condena seria directamente ejecutable en ese Estado. No obstante, este
lugar resulta dificilmente identificable®; a lo sumo, puede coincidir con el domicilio o establecimiento
del infractor®”.

32. Por otro lado, la eficiencia del tribunal del lugar donde se manifiesta el resultado es mas re-
lativa. Para empezar, cabe asumir que los dafios a la imagen o a los signos distintivos en internet tienen
una potencial manifestacion en cualquier parte del Mundo (tesis de la ubicuidad)®. A partir de ahi son
imaginables varias estrategias, una centralizadora y otra descentralizadora.

La estrategia centralizadora seria aquella a partir de la cual en una tinica demanda se reclama por
todo el dafio derivado del acto. A estos efectos, el Tribunal de Justicia ha considerado que tal lugar es
donde se halla el centro de intereses de la empresa perjudicada®. Alli se puede reclamar por la totalidad

9 Cf. A. FONT SEGURA, op. cit., p. 183.

% Cf. A. FONT SEGURA, op. cit., p, 185.

%5 El Tribunal se ha referido al lugar desde donde se desencadena el proceso técnico de publicitacién en internet y donde
se toman y ejecutan las decisiones de poner en linea los contenidos, vid. STJUE de 22 de enero de 2015, asunto C-441/13, Pez
Hejduk, ECLI:EU:C:2015:28.

% STJUE de 19 de abril de 2012, asunto Wintersteiger, cit., apartado 36, sobre la nula previsibilidad de estar al estableci-
miento del servidor.

7 Vid. el citado apartado 36 de la STJUE de 19 de abril de 2012, en el asunto Wintersteiger. En la doctrina, vid. A. L. CaLvo
CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 368; P. de MIGUEL AsEnslo, “Reputacion de las sociedades: tutela frente a la
difusion de informacion lesiva a través de internet”, La Ley. Union Europea, n® 53,2017, pp. 1-7, esp. p. 2.

% Vid. A. L. CALvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 368, en referencia a la verificacion del dafio en cual-
quier Estado.

% Resulta fundamental, a estos efectos, la STIUE de 17 de octubre de 2017, en el asunto Bolagsupplysningen antes citado.
Se trata de una accion de rectificacion de una informacidn inexacta en un sitio web sueco, asi como de los comentarios visibles
en la pagina, que incluyen acusaciones de fraude y engafio. En el caso se pide, ademas, una reparacion del perjuicio sufrido por
parte de una sociedad estonia.
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del dafio'®, porque este se manifiesta de forma mas significativa. No en vano, en tal lugar se materializa
de la forma mas intensa la reputacion empresarial'”'. Aunque también es cierto que el demandante va
a poder demandar en un foro muy préoximo, coincidente en muchas ocasiones con su propio domicilio,
ello no se fundamenta en una proteccion al actor como parte mas débil'®2, De hecho, al demandado no
le resulta un foro imprevisible. Este puede prever razonablemente que su ataque a la reputacion de una
empresa va a afectar a esta en su centro de intereses principales.

Ahora bien, no resulta facil determinar cual es el centro de intereses principales del perjudicado
por un acto de competencia desleal por internet. Para responder a esta pregunta debe buscarse el lugar en
el que la empresa ejerce “la parte esencial de su actividad econdmica”, porque alli es donde su reputa-
cion comercial es mayor'®. Asi pues, dicho centro de intereses puede coincidir con el centro de actividad
principal o establecimiento principal'®. Si no se pudiera identificar un lugar concreto donde se desa-
rrolla esa parte esencial de la actividad, esto es, si no hay un centro de actividad o un establecimiento
principal, podria llegarse a la conclusion de que la empresa perjudicada no tendria un centro de intereses
principales'®. El demandante, por tanto, no tendria derecho a presentar una accion por la totalidad de los
dafios en el lugar de manifestacion del resultado. Solo le quedaria recurrir al domicilio del infractor o al
lugar donde se produce el hecho causal de la competencia desleal.

33. La segunda estrategia, que podria denominarse descentralizadora, consiste en demandar en
cada Estado desde el que el acto de competencia desleal estuvo accesible on line'®. A estos efectos el
Tribunal ha establecido una distincion en funcién del tipo de accion ejercitada. Se trata de una distincion
novedosa pues antes no se habian vinculado con tanta rotundidad dos variables distintas como eran la
causa de pedir y la competencia judicial. Las acciones de reparacion de dafios se podrian interponer
en cada Estado donde la informacidn estuvo accesible!”’. Por el contrario, las acciones de cesacidon de
conducta o de rectificacion de informacion no pueden plurilocalizarse. El actor podra demandar en el
domicilio del demandado o en el centro de intereses del perjudicado, pero no podra ir Estado por Estado
donde la informacion esta accesible'®. Lo que esta implicito en esta distincion es la minima efectividad
de demandar Estado por Estado para una accion de cesacion o de rectificacion'®.

100 STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos C509/09 y C161/10, eDate Advertising y otros, ECLI:EU:C:2011:685.

101 Cf. apartados 32 y 33 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen OU, cit.

102 Cf. apartado 38 de la misma Sentencia.

13 Cf. apartado 41 de la misma Sentencia. En la doctrina, vid. P. de MIGUEL AsEnsio, “Reputacion de las sociedades...”,
loc. cit., p. 4.

104 En cualquiera de los casos, el concepto de centro de los intereses de la sociedad perjudicada se aleja de otros criterios.
Para empezar, no es el mismo criterio que el del centro de intereses principales (COMI) utilizado en Derecho concursal. Pese a
la misma denominacion, en el Derecho concursal dicho centro se corresponde con el lugar de administracion de las actividades
del deudor. Aunque tiene un componente de manifestacion en el mercado, pues debe ser reconocido por terceros, no tiene como
finalidad principal la imagen comercial proyectada en el mercado como ocurre en estos actos desleales, que obliga a estar al centro
de actividad o establecimiento principales. De hecho, conviene reparar en una gran diferencia: mientras que el centro de intereses a
efectos de lugar de manifestacion del resultado lesivo puede no identificarse en un caso concreto, el centro de intereses a los efectos
de Derecho concursal deberia identificarse en todo caso para abrir el concurso. Vid. articulo 3 del Reglamento (UE) 2015/848 del
Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, DOUE n° L 141, 5-VI-2015.

Del mismo modo, el centro de intereses de la empresa perjudicada como lugar de manifestacion del resultado dafioso pue-
de coincidir con su domicilio, pero este no es el criterio decisivo. Ciertamente no tiene nada que ver con el domicilio social
que consta en el Registro Mercantil. Pero tampoco necesariamente con el domicilio asimilado a administracién central de la
sociedad. Vid., en este sentido, apartados 41 y 42 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, en el asunto Bolagsupplysningen,
cit. De hecho, en el caso enjuiciado se daba la circunstancia de que la sociedad estonia demandada realizaba la mayoria de sus
actividades en Suecia.

105 Cf. apartado 43 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen, antes citado.

106 Vid. P. de MiGUEL AsEnsio, “Reputacion de las sociedades...”, loc. cit., pp. 4-5.

17 STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos eDate Advertising y otros, antes citado. En relacion con los derechos de pro-
piedad intelectual, vid. STJUE de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, Peter Pinckney, ECLI:EU:C:2013:635.

108 Pyede criticarse esta distincion porque el Tribunal ha actuado como creador de Derecho més que como intérprete y ha
establecido una distincion que en modo alguno esta presente en la norma. Pero también es cierto que el Tribunal moldea una
jurisprudencia que nace en 1995 (asunto Shevill antes citado) y que no estaba pensada para internet.

199 ¥ ello por lo que el Tribunal llama la “naturaleza ubicua” de la informacién en linea y su alcance universal, cf: apartado
48 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, asunto Bolagsupplysningen, cit.
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En términos generales, esta interpretacion del Tribunal de Justicia contraria a tantas acciones de
cesacion o rectificacion como lugares con resultados dafiosos debe ser bienvenida. No obstante, si existe
un lugar principal de manifestacion del dafio, distinto al centro de actividad del perjudicado, porque las
actividades se dirigen precisamente a un concreto mercado, no deberia negarse la posibilidad de presen-
tar alli la demanda, en relacion con ese dafo principal'!’. En ese caso, en el lugar del centro de intereses
del perjudicado realmente se puede observar un dafio secundario o menor y no debe tener un “efecto
bloqueo” del tribunal de un mercado digital en el que claramente se manifieste el dafio !!!.

2. Deslealtad en las relaciones con los competidores
A) La explotacion internacional de la situacion de dependencia

34. Junto con conductas desleales en torno a activos intangibles de la empresa, otro grupo im-
portante de actos se materializa en el propio funcionamiento de las empresas y en las relaciones entre
competidores. Cabria referirse aqui a la explotacion de la situacion de dependencia econémica de em-
presas clientes o proveedoras sin alternativa equivalente, y a la ruptura de una relacién comercial sin un
previo aviso con una antelacién minima.

En referencia a la explotacion de la situacion, la practica mas habitual es aquella donde el pro-
veedor, ademas de los descuentos o condiciones habituales, se ve obligado a conceder a su cliente de for-
ma regular ventajas adicionales distintas a las de compradores similares. Asi pues, el tribunal del lugar
desde donde se exigen ventajas adicionales podria considerarse el tribunal del lugar de localizacion del
hecho causal de la explotacion de la empresa perjudicada. Este lugar puede cambiar segtn el contrato se
haya celebrado entre presentes o entre ausentes. Entre presentes, el lugar donde se ha celebrado el con-
trato es aquel donde se incluyen las ventajas adicionales!'?. Entre ausentes, ese lugar podria coincidir con
el lugar desde donde la infractora realiza una invitacion a negociar o una contraoferta, en ambos casos
incluyendo las ventajas adicionales. No obstante, esta ubicacion del hecho causal pertenece a la esfera
interna de la empresa infractora y coincidird normalmente con un establecimiento o con el domicilio del
infractor. Por ello, podria proponerse el lugar donde se produce la aceptacion de las ventajas adicionales
por parte del proveedor como lugar donde el ultimo acto del proceso causal se manifiesta externamen-
te'. En este caso, se trata de un foro sumamente util porque conducira a un tribunal muy préximo al
demandante. Probablemente haya aceptado las ventajas adicionales o la contraoferta con estas desde el
Estado donde tenga un establecimiento o incluso su propio domicilio'*.

35. Al margen de los problemas que provoca el lugar del hecho causal, podria considerarse que
el lugar donde el perjudicado cumple su relacion contractual con el infractor es el lugar de manifestacion
del hecho dafioso. Alli es donde cumple efectivamente esas ventajas adicionales obtenidas de forma
desleal. Asi pues, por esta via, lugar de manifestacion del resultado y lugar de cumplimiento del con-
trato coincidirian. En cualquiera de los casos, no parece que el lugar donde el perjudicado observa las

10 Cf. A. L. CaLvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 368; P. de MIGUEL Asensio, “Reputacion de las so-
ciedades...”, loc. cit., p. 3; A. LOPEZ-TARRUELLA MARTINEZ, op. cit., p. 121. Desde la perspectiva del Derecho aplicable, vid. P.
DE MIGUEL ASENsIO, Derecho Privado de Internet, 5* ed., Cizur Menor, Civitas/Thomson Reuters, 2015, p. 453. En esta linea,
vid. STJUE de 18 de octubre de 2012, asunto C-173/11, Football Dataco II, ECLI:EU:C:2012:642, destacando la intencion
de un infractor de dirigirse al publico de un determinado Estado miembro. No obstante, la STJUE de 3 de octubre de 2013,
asunto Peter Pinckney, cit., recuerda que el Estado al que se dirige la actividad no es un parametro de interpretacion en materia
extracontractual, a diferencia de lo que ocurre en relacion con los contratos de consumo.

" Vid. A. L. CaLvo CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, op. cit., p. 368, en referencia a que en el mercado del centro de
intereses del perjudicado pueden producirse escasos dafos. Volviendo al asunto Bolagsupplysningen, no eran hechos menores
que los comentarios e informaciones se hicieron en sueco, en una web de dominio sueco, o que el propio perjudicado indicaba
su volumen en coronas suecas con una clara intencioén de operar en el mercado sueco.

12 Vid., en este sentido, STIUE de 5 de julio de 2018, asunto AB flyLAL-Lithuanian Airlines, cit.

13 Vid., al respecto, M. VIRGOs SORIANO y F. J. GARCIMARTIN ALFEREZ, op. cit., p. 191.

4 Vid., sin embargo, en contra de estas interpretaciones que pueden conducir al domicilio del demandante, STICE de 27
de octubre de 1998, en el citado asunto Réunion européenne.
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pérdidas econdmicas por esas ventajas adicionales, esto es, donde presenta sus cuentas y tiene su centro
de intereses, sea una conexion suficiente como para atribuir competencia.

B) La ruptura repentina de relaciones comerciales internacionales

36. Junto con la explotacion de la situacion de dependencia, otro de los actos desleales relacio-
nados con el funcionamiento de la empresa y las relaciones entre competidores es el relativo a la ruptura
repentina de relaciones comerciales, normalmente salvo fuerza mayor o incumplimiento grave de la
contraparte. A estos efectos, resulta complejo identificar el lugar donde se produce el hecho dafioso por
una ruptura repentina de relaciones comerciales.

Si la accion se basa en la obtencion de condiciones favorables por la amenaza de ruptura, podria
seguirse una interpretacion parecida a la expuesta para la explotacion de la dependencia economica. El
lugar donde se ha celebrado un nuevo contrato o se ha modificado el anterior es el lugar donde se loca-
liza el hecho causal de la obtencion de ventajas por amenaza''>. Este lugar podria ser donde la empresa
perjudicada acepta las condiciones obtenidas por amenaza, si el contrato se celebra entre ausentes. Por
otra parte, el lugar donde el perjudicado cumple su relacion con las condiciones obtenidas por amenaza
es el lugar de manifestacion del hecho dafioso.

Cuando el acto desleal sobre el que se basa la demanda ya no se trata de una simple amenaza,
sino de una ruptura efectiva de relaciones con deslealtad, quiza pueda considerarse competente al tribu-
nal del lugar donde se venia cumplimiento o se tenia que cumplir la relacion de no existir dicha ruptura.
Este seria el tribunal del lugar de manifestacion del dafio. Mas dudas plantea la competencia del tribunal
del hecho causal. Alli donde la empresa infractora decide la ruptura es un lugar de la esfera interna de
dicha empresa, que, ademas, probablemente se solape con el domicilio o con un establecimiento del
demandado''¢. Tal vez el primer lugar donde se exterioriza el hecho causal sea el lugar donde el perjudi-
cado recibe la comunicacion de la ruptura.

3. Deslealtad a través de los grupos de interés de los competidores
A) Practicas desleales con clientes y consumidores

37. Ciertas practicas de comercializacion a clientes y consumidores en el mercado pueden
convertirse en actos de competencia desleal perjudiciales para el competidor'’. La competencia ju-
dicial debe adaptarse a la morfologia de estos actos asumiendo que el tribunal del hecho dafoso es,
con caracter general, el tribunal del lugar al que se dirige la practica comercial, esto es, el tribunal del
mercado afectado. No siempre sera posible una disociacion entre el hecho causal y la manifestacion
del resultado.

38. Asi sucede con las demandas por actos de competencia desleal relacionados con las ventas
a pérdida, con el fin de inducir a error a los consumidores, de eliminar competidores, o de desacreditar
su imagen y productos'®, Dichas demandas podran presentarse ante el tribunal del lugar del mercado

15 Siguiendo la linea avanzada en la ya citada STJUE de 5 de julio de 2018, asunto AB flyLAL-Lithuanian Airlines.

116 Recuérdese que por domicilio cabe entender el lugar de administracién principal de una sociedad (art. 63 Reg. “Bruse-
las 1.bis”), de modo que sera desde ese lugar desde el que se adopte la decision de ruptura.

"7 Vid. M. VIRGOs SORIANO, op. cit., pp. 61 y ss. No debe confundirse el aspecto aqui tratado en el que el perjudicado directo
por el acto desleal es el competidor, con las practicas desleales contra los consumidores y usuarios en las que los perjudicados
directos y actuantes son los propios consumidores y usuarios. Vid. J. MASSAGUER, El nuevo Derecho contra la competencia
desleal..., esp. pp. 38-48. En este Gltimo caso, las acciones en defensa de intereses generales, colectivos o difusos de los consu-
midores se califican como extracontractuales, vid. STICE de 1 de octubre de 2002, asunto Henkel, cit. Los legitimados muchas
veces no han contratado con el infractor y, de hecho, son asociaciones de consumidores y usuarios o entidades publicas de
proteccion. De este modo, las acciones serdn calificadas como extracontractuales y podran presentarse ante el tribunal del lugar
donde se produce el hecho dafioso. De nuevo, con caracter general sera competente el tribunal del mercado en el que se realizan
o al que se dirigen las practicas comerciales.

18 Sobre este acto desleal, vid. articulo 17 de la Ley 3/1991; y la STIUE de 19 de octubre de 2017, asunto C-295/16,
Europamur, ECLI:EU:C:2017:782, declarando que la Directiva 2005/29/CE sobre practicas desleales con los consumidores se
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adonde se dirigen estas ventas, porque es alli donde la empresa infractora lanza la oferta de sus produc-
tos de venta a pérdida. En estos casos, puede considerarse que el hecho causal y la manifestacion del
dafio coinciden en un mismo lugar. Alli es donde el acto puede ser susceptible de inducir a error a los
destinatarios sobre el nivel de precios de otros productos y servicio de la misma empresa. Alli es donde
puede darse el primer efecto de desacreditar la imagen de un producto o de un competidor ajeno, y ello
por mas que el competidor no opere en dicho lugar. Alli es donde se materializa cualquier estrategia
encaminada a eliminar a uno o varios competidores.

39. Pero no solo cabe referirse a las ventas a pérdida, sino que el no desdoblamiento de tribu-
nales ocurre en otras practicas, como los actos de engafio y las practicas agresivas. En relacion con los
actos de engafio'?, el tribunal del lugar del mercado afectado, a donde se dirigen dichos actos, es donde
se manifiesta el hecho causal, pero también el resultado dafioso para alterar el comportamiento econémi-
co de los destinatarios. Lo mismo ocurre con las omisiones engafiosas'?, por ocultacion de informacion
necesaria para comportarse economicamente con conocimiento de causa o por poca claridad o ambigiie-
dad, etc. El hecho causal se localiza en el Estado al que se dirige la practica y en ese mercado afectado
se pretende alterar el comportamiento econdémico de los destinatarios.

40. Algo similar ocurre con las practicas agresivas por acoso, coaccion o influencia indebida'?'.
El lugar a donde se dirigen o donde se ejercen evidencia un nexo muy importante, que atna el hecho
causal y la primera manifestacion del daflo, aunque el elemento intencional se disefie desde otro lugar.

41. Si, con caracter general, no es posible el desdoblamiento entre tribunal donde se produce
el hecho causal y tribunal donde se manifiesta el resultado, excepcionalmente pueden identificarse su-
puestos de desdoblamiento de tribunales, especialmente, en algunos actos de engafio. En la practica
internacional cobra especial relevancia el incumplimiento de los compromisos de codigos de conducta
internacionales por los que el infractor se halla vinculado'?. El hecho causal y la manifestacion del
dafio no siempre coinciden y pueden conducir a una distincion clasica entre lugar de fabricacion y lugar
de comercializacion. En efecto, el hecho causal se manifiesta en el lugar de fabricacion si el codigo de
conducta se refiere a condiciones sociales o laborales o a la responsabilidad social de la empresa en este
ambito. Sin embargo, el resultado dafioso se manifiesta alli donde se distorsiona el comportamiento eco-
némico, en el lugar de comercializacion, por alegar el falso cumplimiento de los codigos de conducta.
También es verdad que el lugar de fabricacion puede ser un tercer Estado en vias de desarrollo, y no un
Estado miembro, al que el Derecho de la UE no va a atribuir competencia'?.

B) Induccion a la infraccién contractual de trabajadores, proveedores y clientes

42. Otra forma de materializar la deslealtad por medio de grupos de interés es la induccién a la
infraccion contractual de trabajadores, proveedores o clientes (stakeholders) de los competidores'?*. En
este tipo de actos desleales se puede distinguir claramente la localizacion del hecho causal de la locali-
zacion del resultado dafioso.

opone a la prohibicion general de la venta a pérdida recogida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacion del Comercio
Minorista (BOE n.° 15, 17-1-1996).

19 Desde la perspectiva espafiola, estos actos no solo se consideran de competencia desleal para competidores perjudica-
dos, sino también para los propios consumidores, vid. articulos 5.1 y 19 de la Ley 3/1991. Reparese, también, en que las prac-
ticas de publicidad pueden ser consideradas desleales, aunque no son objeto principal de este trabajo por su régimen especial.

120 Respecto de los que también los perjudicados no solo seran los competidores, sino los propios consumidores, vid. arti-
culos 7y 19 de la Ley 3/1991.

121 También tipos ambivalentes para competidores y consumidores, vid. articulos 8 y 19 de la Ley 3/1991.

Igualmente, tipos que pueden perjudicar a competidores y consumidores, vid. articulos 5.1 y 19 de la Ley 3/1991.

Vid. J. C. FERNANDEZ Rozas, Sistema del comercio internacional, Madrid, Civitas, 2001, pp. 50 y ss.

Vid., desde la perspectiva espaiiola, articulo 14 de la Ley 3/1991, y en su dimension internacional, M. VIRGOS SORIANO,
op. cit., pp. 101-105; A. DYER, loc. cit., pp. 409 y ss.

122
123
124
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43. En efecto, podria considerarse juez competente al del lugar donde se produce la induccion,
esto es, donde el infractor contacta con los clientes, proveedores o trabajadores, incitandoles a la infrac-
cion. Este lugar es facilmente identificable si la induccion se ha producido de forma presencial. En el
caso de una induccion a distancia, parece tener mas relevancia el lugar donde el stakeholder recibe la
incitacion a la infraccion contractual.

44, Por otra parte, también tendria competencia el juez del lugar donde se produce o podria
producirse la infraccion contractual por parte del stakeholder, como consecuencia de la induccion. Este
lugar seria aquel en el que el cliente, proveedor o trabajador tenia que cumplir con la obligacion respecto
del demandante, competidor perjudicado. En el caso de clientes, seria el lugar donde tenia que pagar el
precio de la mercancia o servicio adquiridos. En el caso de proveedores, seria el lugar donde este tenia
que suministrar al empresario perjudicado. En el caso de trabajadores, tal lugar se corresponderia con el
lugar donde, o desde el cual, el trabajador presta habitualmente sus servicios. Si no hubiera un lugar de
prestacion habitual, podria entenderse que la infraccion se localizaria en el establecimiento del deman-
dante para el cual desempeiia su labor el empleado'*.

En este contexto, debe notarse en que este foro es altamente impredecible para el demandado
infractor, pues le resulta totalmente ajeno ya que se mueve en la esfera de relaciones del demandante y el
stakeholder, y no del infractor. No obstante, esa imprevisibilidad deriva del propio acto de competencia
desleal imputado —la induccion a la infraccion de un contrato ajeno en el que el demandado no es parte—,
y no del criterio de competencia. En cualquier caso, debe controlarse que no exista un posible fraude
procesal y que el lugar de cumplimiento por el stakeholder se corresponda con un lugar efectivo y real,
no ficticio o forzado por el demandante o dicho stakeholder. Este ultimo puede actuar de conformidad
con el demandante si no ha aceptado la induccion a la infraccion.

45. Delimitada la competencia judicial internacional para esta conducta de induccion a la infrac-
cion, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se presenten cuestiones incidentales. En el marco del
litigio entre empresario perjudicado y empresario infractor, puede plantearse si realmente ha existido un
incumplimiento del contrato. A este respecto, el juez que esté conociendo de la accion por competencia
desleal tiene capacidad de pronunciarse sobre si efectivamente existe o no una infracciéon en un contrato.
Pero esa competencia sera incidental, exclusivamente con efectos en el litigio abierto y entre las partes
litigantes, no siendo oponible fuera del litigio ni al stakeholder que pudo infringir el contrato. El incum-
plimiento contractual como cuestion principal, y teniendo como demandado al stakeholder contratante y
no al inductor de la infraccion, se sometera a las reglas de competencia aplicables al contrato en cuestion
con el proveedor, con el cliente o con el trabajador!'?®.

C) Intromision en la clientela ajena

46. Respecto de la intromision en la clientela ajena (encroachment) o a la induccion a la termi-
nacion regular de los contratos, cuando se hace con una finalidad desleal, por ejemplo, la eliminacion
de competidores!?’, por lugar de manifestacion del dafio podria entenderse aquel donde el competidor
perjudicado realiza las funciones propias a su condicion, esto es, la comercializacion de bienes y servi-
cios. Es en tal lugar donde los clientes dejaran de adquirir productos al competidor por el eventual acto
de competencia desleal. Alli es donde se produce la pérdida efectiva o potencial de la clientela como

125 En una linea similar a lo dispuesto en el articulo 21.1 del Reglamento “Bruselas 1.bis” respecto de los litigios sobre
contratos de trabajo.

126 Incluso, de existir una decision previa que declare el incumplimiento contractual, esta debera ser reconocida de forma
incidental en el procedimiento sobre competencia desleal. Si no se concede dicho reconocimiento, el juez del procedimiento
sobre competencia desleal tendra un margen de valoracion mas amplio sobre si efectivamente ha existido o no ese incumpli-
miento, sin perjuicio de que pueda dar por ciertos y probados los hechos relatados en la decision no reconocida.

127 Vid. articulo 14.2 de la Ley 3/1991, sobre la induccién a la terminacion regular del contrato con fines de eliminacion de
competidores. En Espafia la intromision ilegitima en la clientela no se encuentra regulada como tal como un acto de competen-
cia desleal, a salvo de que se vulnere la clausula genérica de buena fe, vid. J. 1. Ruiz Peris, Intromision en la Clientela Ajena y
Redes de Distribucion (Encroachment), Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2007, esp. pp. 175 y ss.
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consecuencia de la intromision en su negocio. Este foro es muy provechoso para las empresas perju-
dicadas que normalmente suelen tener un establecimiento comercial relevante en el territorio donde
realizan la comercializacion. Incluso, en muchas ocasiones tendran en dicho territorio su domicilio,
pues no se olvide que los proveedores mundiales suelen actuar a través de una red de distribuidores
“locales”, es decir, empresarios cuyas conexiones relevantes se ubican en un unico Estado, aquel donde
llevan a cabo la distribucion'?,

47. Aparte del lugar donde se manifiesta el resultado, no es facil identificar el lugar donde ocurre
el hecho causal. El lugar desde donde se decide la intromision ilegitima probablemente permanezca en
la esfera interna del infractor, coincidente con otros posibles foros como su domicilio o el estableci-
miento. No serd, ademas, facilmente identificable por el demandante. Por ello, convendria estar al lugar
donde los clientes reciben la incitacion a la contratacion con el presunto infractor. Si se trata de clientes
locales, que operan alli donde el perjudicado realiza la comercializacion, lugar del hecho causal y del
resultado dafioso coincidira. Solo si se trata de clientes transfronterizos, se produciria el desdoblamiento
entre ambos lugares, pues donde recibe la incitacion a la intromision no tiene por qué coincidir con el
lugar donde el perjudicado comercializa sus bienes y servicios.

48. En este contexto, no existe mucha practica internacional a este respecto, aunque es una
cuestion que aparece de forma colateral en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de
2017, en el asunto Expert France c.Tiinkers'®. La primera de las sociedades es una distribuidora que
actiia en Francia y sufre una intromision en su clientela contraria a la buena fe por parte de un grupo
de sociedades que también se presentan a los clientes como el nuevo distribuidor del proveedor. En
el caso concreto, el lugar donde se manifiesta el resultado seria territorio francés como lugar donde
la empresa perjudicada opera en el mercado. Se convertia en un foro especialmente util para el dis-
tribuidor que acttia como demandante, que esta domiciliado en Francia. Mas dificil es determinar el
hecho causal del acto de competencia desleal, que seria el lugar de recepcion de las cartas comerciales
invitando a los clientes del antiguo distribuidor a comprar las mercancias a quien se presentaba como
nuevo distribuidor'®°.

IV. Interferencias en las estrategias procesales internacionales

49. Analizadas las estrategias procesales en materia de competencia desleal y proyectadas en la
morfologia de los principales actos desleales, queda por analizar las interferencias con otras estrategias
procesales. En efecto, las normas de competencia judicial por practicas desleales tienen zonas limitro-
fes con otras normas de competencia en materia de contratos, en materia de propiedad industrial y en
materia concursal.

128 Vid. A. EspINIELLA MENENDEZ, El contrato de distribucion comercial internacional, Cizur Menor, Thomson/Reuters/

Aranzadi, 2018, esp. pp. 43 y ss. En la jurisprudencia, puede verse la STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-618/15,
Concurrence SARL, ECLI:EU:C:2016:976. No obstante, debe repararse en que este lugar puede ser de facil identificacion si se
trata de un distribuidor en exclusiva, al que se le asigna un determinado territorio en el que puede realizar politicas activas de
comercializacion. En cambio, tal lugar puede resultar mas dificil de determinar cuando no exista esa exclusividad territorial.
Habra que estar al principal lugar de comercializacion por parte de la empresa perjudicada.

129" Antes citada.

130 Cabe descartar otras interpretaciones. Si se entiende que el hecho causal se materializa en el lugar donde las sociedades
demandadas deciden realizar esta labor de captacion del cliente, este lugar pertenece a la esfera interna del demandado. Ade-
mas, coincidira con mucha probabilidad con el foro general del domicilio del demandado, dada la definicién amplia de este y
su posible correspondencia con el lugar donde se encuentra la administracion central. Otra posible interpretacion seria entender
que el hecho causal se concreta en el lugar desde el que se envian materialmente los escritos. A estos efectos, la direccion del
remitente quiza sea facilmente identificable, pero también puede coincidir con el domicilio del demandado o con uno de sus
establecimientos. Ademas, esta direccion del remitente tampoco parece clave para que en tal lugar exista una mejor organiza-
cion del procedimiento y una mejor practica de la prueba. Vid. A. EsPINIELLA MENENDEZ, “Acciones de competencia desleal y
procedimientos de insolvencia transfronterizos”, La Ley UE, n° 56, 2018, pp. 1-10, esp. pp. 6-7.
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1. Juez del contrato
A) Concurrencia de acciones e intereses protegidos

50. Las acciones de competencia desleal pueden estar muy relacionadas con la lesion de dere-
chos subjetivos derivados de un contrato, protegidos mediante el ejercicio de acciones contractuales. A
los efectos de la calificacion de la accidn, habra que valorar la causa petendi de la accion ejercitada. Si
en ella se discute de manera fundamental la infraccion de una norma contractual de la ley rectora del
contrato, por ejemplo, la buena fe contractual, la accion deberia calificarse como contractual. Por el con-
trario, si se discute la infraccion de una norma del mercado conforme a la ley rectora de la competencia
desleal, por ejemplo, la buena fe en la comercializacion, la accion se calificaria como extracontractual
pese a que exista una relacion juridica previa. Reparese a estos efectos que lo que el Tribunal de Justicia
considera “calificacion uniforme”, tiene un alcance mas limitado de lo que a veces parece. Ciertamente,
la accion ejercitada se basara en un Derecho nacional al que remita la norma de conflicto (lex causae).
Lo que puede hacer el Tribunal es valorar en qué norma europea se subsume esa accion basada en un
Derecho nacional y todas las demas que se puedan parecer al caso-tipo. Pero no puede prescindir de ese
Derecho nacional en el que se basa la accion.

51. En la practica aborda esta problematica la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio
de 2016, en el asunto Granarolo c. Ambrosi'®!, respecto de una accion por dafios derivados de la ruptura
repentina de relaciones consolidadas durante mas de veinticinco afios. Si tal accidn se consideraba con-
tractual, la demanda debia presentarse en Italia, como lugar de cumplimiento de la obligacion que servia
de base a la demanda y lugar entrega de las mercancias conforme al Incoterm Ex works. Pero tal accion
también se podia considerar extracontractual por violar la buena fe necesaria en el mercado contrariada
por la ruptura repentina de relaciones contractuales. Asi lo sostenia el demandante, de modo que Ia ac-
cion podia interponerse en Francia como lugar donde se produjo el hecho dafioso, por ser alli donde se
dejaron de comercializar los productos. En la practica la cuestion era muy relevante porque implicaba la
posibilidad de que el actor demandara en su propio domicilio.

Ante esta situacion, el planteamiento del Tribunal de Justicia no es del todo preciso. Se limita a
sefialar que si existe un contrato entre las partes la accion es contractual'*?. A partir de esta premisa inicia
todo un razonamiento sobre cuando existe una relacion contractual tacita. Sefiala, entre otros aspectos,
que esas relaciones no se presumen sino que deben acreditarse por indicios tales como la existencia de
relaciones comerciales de larga duracion, la buena fe, la regularidad de las transacciones, su evolucion
cuantitativa y cualitativa en el tiempo, los acuerdos sobre precios y descuentos, la correspondencia
mantenida...'.

La critica al planteamiento de la Sentencia es tanto a su premisa menor como a la mayor. En
cuanto a la premisa menor, no cabe duda de que una accion sobre la existencia de un presunto contrato es
materia contractual. Este aspecto es mas o menos pacifico con lo que es innecesario todo el razonamien-
to del Tribunal sobre cuando entender que puede existir esta relacion tacita. Es mas, corresponde a la
ley rectora del hipotético contrato, y no a una interpretacion uniforme del Tribunal de Justicia, concluir
positiva o negativamente la existencia del contrato'3,

Pero, sobre todo, aqui interesa negar la premisa mayor del Tribunal en el asunto Granarolo.
Ciertamente, no se trata solo de determinar si existe un contrato, sino de concluir si la accion se fun-
damenta o no en Derecho contractual'*. No es suficiente, pues, identificar un contrato sino valorar si
la causa petendi se basa en el contenido contractual'*®. Expuesto en otras palabras, cuando la accion,

131 Asunto C-196/15, ECLI:EU:C:2016:559.

132 Cf. apartados 23 y 24. Vid., desde una perspectiva critica, I. ANTON JUAREZ, “Los retos de la litigacion transnacional en
la Unién Europea: jse ha extendido demasiado la nociéon de materia contractual en el Reglamento Bruselas 1?7, CDT, vol. 10,
2018, pp. 525-533.

133 Cf. apartados 26 a 28.

134 Cf. articulo 10 del Reglamento (CE) n°® 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Roma I”).

135 Vid. P. de MiGUEL AsEnsIo, “Bienes inmateriales...”, loc. cit., p. 163.

136 Vid. S. SANCHEZ LORENZO, loc. cit., p. 476.
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conforme a la lex contractus, se fundamenta en la buena fe en el presunto contrato, la accion por ruptura
repentina de relaciones es contractual. Pero cuando la accion, segun la ley rectora de la competencia
desleal, se fundamenta en la buena fe y en la lealtad en el mercado, la accion por ruptura de relaciones
es extracontractual'®’. Nada obsta a que, en determinadas circunstancias, pueda ser necesario probar la
existencia de esas relaciones contractuales. Pero ello debe hacerse desde una logica de competencia
principal y competencia incidental. De este modo, el juez de la competencia desleal tiene una compe-
tencia incidental, sin efecto de cosa juzgada ni frente a terceros, para pronunciarse sobre la existencia
de relaciones previas'.

B) Incompatibilidad de normas de competencia judicial

52. Esta delimitacion entre materia contractual y extracontractual por desleal en el fondo pone
de manifiesto que pueden existir acciones conexas, estrechamente vinculadas, pero calificadas de forma
distinta. Ambas seran juzgadas de forma separada, pero ello no quiere decir que exista total compatibi-
lidad entre ellas.

Esta realidad puede verse en el marco de la citada ruptura repentina de relaciones. En efecto, si
la ruptura se justifica en el Derecho contractual, podria haber lugar a una indemnizacién por incumpli-
miento contractual. Si la ruptura se justifica en una conducta de competencia desleal, podria haber lugar
a una indemnizacion por dafios. Pero ello no quiere decir que ambas indemnizaciones sean totalmente
compatibles. Tal seria el caso de un ordenamiento que estableciera una condena extracontractual porque
no hay condena contractual. A la inversa, ocurriria lo mismo con el ordenamiento que fija una condena
contractual porque no existe una condena extracontractual. Asi pues, ambas condenas podrian conside-
rarse incompatibles y dar lugar a un enriquecimiento injusto de juzgarse por separado.

53. Pero lo curioso es que estas acciones incompatibles pueden juzgarse por separado necesa-
riamente'*’. En un contrato podria elegirse tribunal para las acciones contractuales sin extenderse a las
extracontractuales. En defecto de pacto, también puede ocurrir que el juez de la obligacion que sirve de
base a la demanda contractual sea distinto al juez del lugar donde se produce el hecho dafioso. En ambos
casos, se romperia la concentracion de acciones ante un mismo juez'¥.

Para solucionar la imposible acumulacion de acciones o las dificultades de una interpretacion
uniforme que no puede abstraerse de la causa petendi se han propuesto soluciones interesantes de lege

137 Asi se constata en la propia jurisprudencia del Tribunal, pues basta referirse al asunto Brogsitter previamente citado. En
este, y a mi juicio con mas acierto que en el caso aqui tratado, se discutia si la accidn era o no contractual pese a que no habia
duda de que existia un contrato entre las partes.

138 La delimitacion entre contractual y extracontractual también es necesaria en relacién con los consumidores. Quizé en
estos la calificacion como extracontractual sea mas nitida en los casos de acciones colectivas por intereses difusos o generales,
porque las asociaciones representativas, al no ser firmantes de los contratos, actiian en un marco extracontractual. Incluso serian
acciones extracontractuales las interpuestas por asociaciones en materia claramente contractual, como la de cesacion de uso de
clausulas abusivas, vid., desde una perspectiva critica, L. CARBALLO PINEIRO, “Derecho de competencia...”, loc. cit., pp. 465-495.
Pero la distincion entre contractual y extracontractual es menos nitida cuando el consumidor individualmente o un conjunto de
consumidores por intereses concretos lesionados 0 una asociacion en su representacion ejercitan acciones procesales. En estos
casos, debera valorarse si la accion se basa en la buena fe en el mercado segun la lex causae o en derechos subjetivos contrac-
tuales segtin la lex contractus. Un buen ejemplo se encuentra en la practica de los premios sefiuelos. En el caso de los premios
falsamente automaticos, premios inexistentes o premios, bienes y servicios falsamente gratuitos, las acciones se calificaran como
extracontractuales si se basan en la legislacion sobre practicas de comercializacion desleales, vid., por ejemplo, arts. 22.5 y
22.6.b) de la Ley 3/1991. Por el contrario, si estas acciones nacen del ejercicio individual de derechos contractuales de los consu-
midores, la accion sera contractual. En este sentido, la reclamacion de la “concesion automatica” de un premio, sin supeditacion
a pagos o gastos, se ha considerado una accion contractual por parte del Tribunal de Justicia, al entenderla como un contrato
genérico en si mismo, aunque no de consumo. Vid. STJCE de 20 de enero de 2005, asunto C-27/02, Engler, ECLI:EU:C:2005:33.
Si la accidn se basa en una “concesion condicionada” del premio, de forma que el obsequio depende de la firma de un contrato,
la reclamacion no solo sera contractual, sino que también sera calificada como de consumo. Vid. SSTICE de 11 de julio de 2002,
asunto C-96/00, Gabriel, ECLI:EU:C:2002:436; y de 14 de mayo de 2009, asunto C-180/06, llsinger, ECLI:EU:C:2009:303.

139 También es verdad que ambas demandas podrian concentrarse ante el juez del domicilio del demandado.

140 Es més, en caso de pendencia de procesos ni siquiera seria posible la acumulacién ante el juez que conoce en primer
lugar, por la sencilla razén de que no siempre seria competente para las dos acciones.
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ferenda. Principalmente, la de atribuir competencia al juez del contrato, incluso para acciones extracon-
tractuales, cuando estas se vinculan a una relacion contractual previa y existe una identidad de partes!'*!.
Se trataria de extender al ambito de la competencia judicial internacional, la solucién que ya se ha dado
en el dmbito del Derecho aplicable, cuando la ley mas estrechamente vinculada a la responsabilidad por
dafios puede ser la ley de la relacion contractual previa que une a las partes'*.

2. Juez de los derechos de propiedad industrial
A) Competencia desleal y juez de la nulidad de la propiedad industrial

54. Las acciones en materia de competencia desleal pueden coincidir con acciones en materia
de propiedad industrial. Los ordenamientos pueden establecer relaciones complementarias, subsidiarias
o acumulativas en funcion de los distintos intereses a proteger'*’. Muchos, de hecho, reservan la protec-
cion de derechos subjetivos al Derecho de propiedad industrial y dejan para la normativa de competen-
cia desleal intereses mas generales o difusos, presentes en el mercado!'*.

Precisamente los distintos fines de uno y otro sector pueden condicionar la configuracion de la
competencia judicial internacional. La cuestion mas dudosa es qué ocurre si el demandado alega falta
de violacion de la propiedad industrial porque esta es nula. Tal seria el supuesto en el que un infractor
es demandado por actos de imitacion en el mercado y argumenta como excepcion la nulidad de la marca
del sujeto presuntamente perjudicado'®. Literalmente, el Reglamento “Bruselas 1.bis” y el Convenio de
Lugano obligan a respetar la competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro de la propie-
dad industrial, “independientemente de que la cuestion se haya suscitado (...) por via de excepcion”*.
De este modo, se bloquea el procedimiento sobre competencia desleal hasta que se dirima la nulidad
de la marca ante el juez exclusivamente competente. Sin embargo, convendria hacer una interpretacion
restrictiva de esta regulacion, para permitir que el juez de la competencia desleal tenga una competencia
incidental para valorar la eventual validez de esa propiedad industrial presuntamente imitada'?’. Dos ar-
gumentos avalarian esta interpretacion restrictiva, si bien ciertamente forzada al hilo de la diccion literal
de las normas. Uno, sistemadtico, pues el Reglamento “Bruselas I.bis” solo se refiere a la obligacion de
abstenerse de oficio si se plantea una cuestion de competencia exclusiva —y la nulidad de la propiedad
industrial lo es— “a titulo principal”'*. Que incidentalmente surja la cuestion de la nulidad en el marco de
una accion de competencia desleal no deberia afectar a su competencia. El segundo argumento a favor
de la competencia incidental para valorar la nulidad de la propiedad industrial por parte del juez de la
competencia desleal seria funcional. No en vano, la proteccion de la propiedad industrial en el marco de
las acciones de competencia desleal se hace en términos de intereses mas generales y difusos, es decir,

141 Cf. A. FONT SEGURA, op. cit., pp. 205-211; S. SANCHEZ LORENZO, loc. cit., p. 478.

142" Articulo 4.3 del Reglamento “Roma II”.

143 Vid., desde la perspectiva de Derecho mercantil, J. MassaGUER, Comentario a la Ley de competencia desleal, Civitas,
Madrid, 1999, esp. pp. 81-85; y, desde la perspectiva de Derecho internacional privado, P. de MIGUEL Asensio, “The Private
International Law of Intellectual Property and of Unfair Competition Practices: Convergence or Divergence”, en S. LEIBLE y A.
OHLy (eds.), Intellectual Property and Private International Law, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 137-190 (version consulta-
da pre-print), esp. §§ 1-4. Vid. STIUE de 5 de junio de 2014, en el asunto antes citado Coty Germany, destacando cémo las ac-
ciones sobre marcas de la UE son compatibles con acciones sobre competencia desleal basadas en las legislaciones nacionales.

144 Vid. P. RopriGUEZ MATEOS, loc. cit., pp. 169-171.

145 Vid. P. de MIiGUEL AsEnsio, “The Private International Law of Intellectual Property...”, loc. cit., § 6.

146 Cf. articulo 24.4 del Reglamento “Bruselas 1.bis” y 22.4 del Convenio de Lugano y, al respecto, P. de MIGUEL ASENSIO,
“The Private International Law of Intellectual Property...”, loc. cit., § 6. Este tenor literal arranca de la jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia en el caso GAT, STICE de 13 de julio de 2006, asunto C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457.

147 Esta interpretacion, que ya ha sido puesta en entredicho en el propio sector de la propiedad industrial, con mas motivo
debe ser descartada en el marco de la competencia desleal. Vid. C. GonzALEz BEILFUSs, “Nulidad e infraccion de patentes en
Europa después de GAT y Roche”, AEDIPr, t. VI, 2006, pp. 269-284, esp. p. 284, sefialando como mejor soluciéon un pronun-
ciamiento incidental sin efecto de cosa juzgada sobre la validez del bien inmaterial, en el marco del litigio sobre violacion en
la explotacion de este bien. Vid., asimismo, P. de MIGUEL AsENsIo, “Bienes inmateriales...”, loc. cit., p. 114, destacando que el
juez que conoce de la infraccion de derechos podria presumir la validez del bien inmaterial mientras no haya sido desvirtuada
en un proceso al efecto.

148 Cf. articulo 27. Vid., en la misma linea, articulo 25 del Convenio de Lugano.
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en términos de proteccion del mercado. Por tanto, no hay razon para negar esa competencia incidental
del juez de la competencia desleal para valorar la validez de la propiedad industrial.

B) Competencia desleal y juez de las licencias

55. Como se observa, el ejercicio de acciones de competencia desleal no deberia verse afectado
por la nulidad o no de la propiedad industrial, pues juegan en planos distintos. Como también se mueve
en un plano distinto el ejercicio de acciones derivadas de los contratos de licencia de propiedad indus-
trial, que también quedan al margen de la competencia desleal.

Las acciones contractuales se someteran a los tribunales elegidos por las partes y, en su defecto,
ante un tribunal del Estado del domicilio del demandado o ante el tribunal del lugar de cumplimiento de
la obligacion contractual que sirve de base a la demanda'¥’. No deberia de haber interferencias ni excesi-
vas coincidencias con el juez competente para la competencia desleal, por razon del lugar donde ocurre
el hecho dafioso. A lo sumo puede plantear algiin problema aquellos casos en los que el contrato de
licencia se convierte en el “vehiculo” a través del cual se realiza la revelacion de secretos. En esos casos
ya se ha sefalado que el juez de la competencia desleal es competente si la accion, basada en un Derecho
nacional (lex causae), se justifica en la buena fe o en la confidencialidad en el mercado, y no en la buena
fe o confidencialidad contractual. No obstante, si incidentalmente surgiera alguna cuestion en torno al
contrato que ha servido de instrumento para la deslealtad, el juez de la competencia desleal tendria una
competencia incidental, con meros efectos inter partes en su proceso y sin efecto de cosa juzgada.

56. En este sentido, resulta de interés la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de
2014, en el asunto Brogsitter c. Frifidorfy Fabrication de Montres Normandes'®, en un supuesto de
violacion del secreto comercial y abuso de confianza. A juicio del demandante, los tribunales alemanes
eran competentes por ser, en materia extracontractual, los tribunales del lugar de produccion del hecho
dafioso. A juicio del demandado, lo eran los tribunales franceses, por tratarse de materia contractual y
tener que ejecutarse el contrato en Francia. La Sentencia tiene luces y sombras. El Tribunal acierta en su
planteamiento inicial, al distinguir veladamente entre confidencialidad contractual y confidencialidad en
el mercado. De esta forma, la mera existencia de un contrato entre las partes no es motivo para calificar
la accion como materia contractual'®', a diferencia de lo apuntado errébneamente en el asunto Grana-
rolo antes citado. Debe ocurrir, ademas, que el contrato, y el Derecho contractual que lo sustenta, sea
indispensable para que la conducta sea ilicita'*. Por el contrario, si la conducta fuera ilicita seglin la ley
rectora de la competencia desleal —confidencialidad exigida en el mercado y al margen de la existencia o
no de un contrato—, la accion por competencia desleal debe calificarse como extracontractual'*. En este
ultimo caso, el contrato puede ser un vehiculo para acceder al secreto comercial pero la ilicitud deriva
de la violacion misma de tal secreto, y no de que asi se disponga en el propio contrato. En cualquiera
de los casos, si el planteamiento inicial de la Sentencia Brogsitter es aceptable, no lo es su desarrollo y
conclusion. Por mucho que el Tribunal intente una interpretacion uniforme, necesariamente debe referir-
se a la fundamentacion juridica de la accion para determinar ese caracter contractual o extracontractual.
Y esa fundamentacion se hace con base en un determinado Derecho nacional (lex causae) y no en unos
hipotéticos principios sustantivos europeos que no existen'>,

49 Vid. articulo 7.1 del Reglamento “Bruselas I.bis”; articulo 5.1 del Convenio de Lugano; y articulo 22 quinquies.a) de
la Ley Orgénica del Poder Judicial.

130 Antes citado. Tras firmar un contrato para el desarrollo de mecanismos de relojeria, el maestro relojero presenta de
forma paralela un mecanismo similar en un salon mundial.

151 Cf. apdo. 23. En la doctrina, vid. M. A. CEBRIAN SaALvaT, “Estrategia procesal y litigacién internacional en la Union
Europea: distincion entre materia contractual y extracontractual”, CDT, vol. 6, 2014, pp. 315-329; A. MuNoz FERNANDEZ, “Nue-
vas perspectivas en la calificacion como contractual o extracontractutal de las acciones de responsabilidad en los reglamentos
europeos de Derecho internacional privado”, ADC, vol. XIX, 2016, pp. 437-475, esp. p. 464.

152 Cf. apdo. 25.

153 Vid. A. FONT SEGURA, op. cit., pp. 166-180; P. de MIGUEL AsEnsio, “Bienes inmateriales...”, loc. cit., p. 163.

134 Cf. S. SANcHEZ LORENZO, loc. cit., p. 476. Graficamente sefiala el autor que, para la calificacién contractual, no es suficien-
te la presencia de un contrato, sino que se necesita un Derecho contractual que fundamente la demanda. Vid., mas en general, R.
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C) Competencia desleal y juez de la violacion de derechos de propiedad industrial

57. La ultima interaccion entre Derecho de propiedad industrial y competencia desleal podria
encontrarse entre las acciones de violacion de derechos de propiedad industrial y acciones por compe-
tencia desleal, precisamente, a partir de la violacion de aquellos. Se trataria en ambos casos de acciones
en materia extracontractual.

Al margen de los casos mas o menos infrecuentes de sumision'®®, el demandante puede inter-
poner las acciones ante los tribunales del domicilio del demandado. Estos tribunales seran competentes
tanto para las acciones basadas en propiedad industrial como para acciones basadas en competencia des-
leal. La cuestion no se presenta exactamente igual cuando se interpone la demanda ante el tribunal del
lugar donde se ha producido el hecho dafioso. En estos casos, el bien juridico protegido es distinto segin
se trate de acciones de Derecho de la propiedad industrial o de acciones sobre competencia desleal. De
esta forma, el hecho dafioso, al menos excepcionalmente, podria no coincidir en un mismo lugar. Podria
ocurrir, de hecho, que el tribunal competente para la accion en materia de propiedad industrial no fuera
competente para la accion en materia de competencia desleal o viceversa.

58. Lo expuesto puede verse en relacion con los actos desleales de imitacion'*. Cuando el bien
inmaterial esta registrado donde se produce la imitacion, los jueces de ese Estado podrian ser competen-
tes tanto para las acciones basadas en Derecho de propiedad industrial (tribunal del lugar donde el bien
inmaterial esta protegido), como para las basadas en competencia desleal (tribunal del mercado afecta-
do). Sin embargo, la cuestion se presenta de forma distinta cuando el acto de imitacion se materializa en
un mercado en el que el bien inmaterial no esta registrado. La competencia de los tribunales del lugar de
comercializacion de productos imitados es indudable respecto de acciones por actos desleales, pero es
mas discutible para acciones en materia de propiedad industrial'>’.

3. Juez del concurso
A) Acciones de competencia desleal ajenas a la legislacion concursal

59. La apertura de un procedimiento de insolvencia merece una especial atencion en el marco de
la competencia desleal. Por razones cuantitativas, una de las practicas desleales mas habituales, la venta
piramidal, puede terminar en el concurso de la parte infractora'®. Por razones cualitativas, el Tribunal de
Justicia se ha ocupado en concreto de la relacion entre la competencia del juez del concurso y el ejerci-
cio de las acciones de competencia desleal en su importante Sentencia, ya citada, de 9 de noviembre de
2017, en el asunto Tiinkers'”. Una sociedad demanda en Francia por intromision ilegitima en su clien-
tela, valiéndose del foro del domicilio del demandado. Pero los demandados impugnan la competencia
sosteniendo que son competentes los tribunales alemanes, como tribunales del Estado donde se abrio el

ARENAS GARcia, “La distincion entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales...”, loc. cit., esp. pp. 414 y ss.

155 Normalmente, al no existir una relacion juridica previa entre las partes, la sumision surgira una vez producido el hecho
dafioso con lo que, si consta por escrito, seria muy recomendable precisar para qué tipo de acciones se alcanza un acuerdo. No
es necesario seguir esta recomendacion cuando se trata de una sumision tacita, que se produce por la comparecencia para un
litigio concreto sin impugnacion de la competencia.

136 Sobre las relaciones entre actos de imitacidén y proteccion de bienes inmateriales, vid. E. DomiNGUEz PirEz, Competen-
cia desleal a través de actos de imitacion sistematica, Cizur Menor, Aranzadi, 2003, pp. 83 y ss.

157 Vid., con rotundidad, a favor de los tribunales del Estado en cuyo territorio esta registrado €l bien inmaterial, STJUE
de 3 de octubre de 2013, en el citado asunto Pinckney; y STJUE de 22 de enero de 2015, asunto Pez Hejduk, cit. En la misma
linea, vid. la STJUE de 19 de abril de 2012, asunto Wintersteiger, cit., aunque el Tribunal reconoce aqui que la competencia
de los tribunales del Estado donde esta registrada la marca no excluye la competencia de otros tribunales (apdo. 30). En la
doctrina, vid. P. de MIGUEL ASENsIo, “Bienes inmateriales...”, loc. cit., pp. 116-118; id., “The Private International Law of Inte-
llectual Property...”, loc. cit., § 5; A. L. CALvO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZALEZ, loc. cit., § 111.C.2; A. LOPEZ-TARRUELLA
MARTINEZ, op. cit., pp. 106 y ss.

158 Articulo 24 de la Ley 3/1991, aunque, en este caso, en el Derecho espafiol se trata de una practica desleal en relacion
con los consumidores.

139" Antes citado.
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concurso al proveedor, cedente de una parte de su negocio a las demandadas.

60. En este contexto, una accion en materia de competencia desleal no puede calificarse como
concursal, aunque una sociedad vinculada al caso esté en concurso, y, por tanto, debe someterse a las
normas procesales generales. El test para comprobar el cardcter concursal o no de una accién es doble,
sustantivo y procesal. Desde una perspectiva sustantiva, la accion debe estar fundamentada en la legis-
lacion nacional sobre insolvencia. Desde una perspectiva procesal, la accion debe estar estrechamente
vinculada a dicho procedimiento concursal.

En este marco, las acciones en materia de competencia desleal no se fundamentan en la legisla-
cion de insolvencia, aunque pueda concurrir con el concurso del infractor. Al contrario, se fundamenta
en la normativa sobre comportamiento en el mercado, que debe cumplir todo competidor, esté concur-
sado o0 no, y sin prerrogativa alguna de Derecho concursal. Baste volver al asunto Tiinkers en el que se
observa que la accion esta basada en el intento de apropiarse de la clientela del distribuidor, en perjuicio
de los intereses de este. De esta forma, la conducta de las sociedades demandadas se rige por reglas
ajenas al procedimiento concursal. Corrobora esta conclusion el hecho de que se esta cuestionando el
comportamiento efectuado tinicamente por el grupo de sociedades del cesionario. Aunque no lo explici-
te el Tribunal, lo interesante de este indicio es que la actuacidon y comportamiento de la administracion
concursal y del propio concursado es totalmente irrelevante a estos efectos.

La falta de fundamentacion en la legislacion concursal también se evidencia atendiendo a los
intereses del concurso y a los intereses de la politica juridica de competencia desleal. Asi, no cabe duda
de que la demandante en el asunto TiZinkers actua en defensa de sus propios intereses y no en defensa de la
masa concursal. Prueba de ello es que cualquier indemnizacion concedida por competencia desleal no en-
grosaria la masa activa del concurso, sino el patrimonio de la sociedad damnificada por tal acto desleal'®.

B) Acciones de competencia desleal desvinculadas del procedimiento de insolvencia

61. Ademas de no basarse en la legislacion sobre insolvencia, en las acciones de competencia
desleal no esta presente un segundo requisito exigible para que el juez del concurso asuma competencia,
a saber: la estrecha relacion entre la accion y el procedimiento de insolvencia!®!.

En efecto, un parametro para medir la vinculacion entre la accion y el procedimiento concursal es
el momento y forma en el que se puede ejercer la accion. Si solo se puede ejercer durante el desarrollo del
procedimiento de insolvencia y en el marco de una pieza procesal de dicho concurso segun la ley nacional,
cabria encontrar una relacion intensa entre accion y concurso. Sin embargo, si la accion se puede ejercitar
antes o después del proceso concursal, y, por tanto, se puede tramitar como un procedimiento autonomo
y propio, existe un indicio intenso de calificacion como accion comun. Asi ocurre con el tipo de accion
enjuiciada en el ya citado caso Tiinkers, pero también en las ventas piramidales, pues evidentemente la
competencia debe ser leal en todo momento, exista o no concurso, se haya concluido este o no. Una accioén
para restituir esa competencia leal y reparar los dafios causados por la deslealtad se puede plantear en un
procedimiento auténomo y propio. Que concurra la accion con el momento de desarrollo del concurso es
una cuestion puramente coyuntural y este caracter circunstancial es el que no tiene relevancia.

160 En este sentido debe entenderse la expresion del Tribunal cuando se refiere en el apartado 26 a que “las eventuales
consecuencias de una accion de este tipo no pueden tener influencia alguna en el procedimiento de insolvencia”. A mi juicio,
la fundamentacion del Tribunal es clara y convincente. No obstante, el argumento de que la indemnizacion no sea para la masa
concursal debe tomarse con cuidado. Tiene un peso importante en sentido negativo, esto es: si la condena dineraria en un
procedimiento no incrementa la masa concursal de activos, existe un indicio de que no hay fundamentacion en la legislacion
concursal. Pero tiene un peso menor en sentido positivo, esto es: el hecho de que la indemnizacién concedida engrosara el
inventario de bienes del concurso no es un indicio definitivo para entender que la accion debe calificarse como concursal. Vid.
A. ESPINIELLA MENENDEZ, loc. cit., pp. 2-4.

161 Volviendo al asunto Tiinkers, el Tribunal deberia haber sefialado como indicio relevante que ni el concursado ni su
administracion concursal tenian posicion procesal alguna en el proceso por competencia desleal. No eran ni demandantes ni
demandados. Por ello, acert6 el Tribunal al destacar que el vinculo entre la accién de competencia desleal y el procedimiento
de insolvencia no es ni directo ni lo suficientemente estrecho.
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V. Conclusiones
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La eleccion expresa de un tribunal o el sometimiento a arbitraje, antes del nacimiento del
litigio, solo es posible si existe una relacion previa entre competidores y si la clausula de
arreglo de controversias se redacta de forma amplia, no estrictamente limitada a obligacio-
nes contractuales. Esta sumision o arbitraje no vincula a las asociaciones y corporaciones
de profesionales que presenten acciones colectivas por intereses generales y difusos.
Como estrategia procesal genérica, demandar en el Estado del domicilio del demandado
(o de uno de sus establecimientos a los que se vincula el litigio), aunque probablemente
implique la aplicacion de una ley extranjera, tiene de positivo que puede conducir a una
posterior ejecucion de la sentencia puramente interna. Asi ocurriria con sentencias so-
bre obligaciones de hacer o no hacer (acciones preventivas, de cesacion o de remocion
de efectos) dictadas en el Estado de domicilio equiparado a administracion central del
infractor. También, con sentencias sobre el patrimonio del demandado (acciones de re-
paracion de dafos) dictadas en el domicilio equiparado al centro de actividad principal
del infractor.

En caso de litisconsorcio pasivo, la competencia del tribunal del domicilio de cualquiera
de los codemandados no debe depender de que todos los codemandados hayan actuado
deslealmente en un mismo mercado ni de que las acciones sean de la misma naturaleza. Es
criticable, pues, la jurisprudencia que exige estos requisitos adicionalmente a los previstos
en las normas.

Como estrategia procesal especifica, y contrapuesta a la anterior, demandar ante el tribu-
nal del lugar donde ocurre el hecho dafioso aumenta las probabilidades de que el actor se
beneficie de un tribunal mas préximo y de que el juez aplique su propia ley (a salvo de
la disociacion del hecho causal y de supuestos tasados de eleccion de ley y de leyes mas
estrechamente vinculadas).

En este sentido, el tribunal del mercado afectado, en donde se realiza la comercializacion,
sera competente como lugar de manifestacion del dafio relacionado con la imagen y signos
distintivos del competidor, con la revelacion de secretos empresariales, con las practicas de
comercializacion a clientes y consumidores (ventas a pérdida, actos de engafio, omisiones
engafiosas, practicas agresivas...), y con actos desleales por intromision ilegitima en clien-
tela. Esta interpretacion debe extenderse a las acciones de cesacion o rectificacion respecto
de los actos desleales on line, si es posible apreciar un mercado principal afectado (distinto
al lugar del centro principal de intereses del perjudicado). Pero el tribunal del mercado
afectado también puede equipararse al tribunal del lugar donde debe cumplirse un con-
trato, en casos de explotacidon de una situacion de dependencia, de amenaza de ruptura de
relaciones comerciales, o de induccion a la infraccion de contratos del competidor con sus
clientes, proveedores o trabajadores. En todos los casos, el tribunal del mercado afectado
es competente, aunque el competidor perjudicado no opere en dicho mercado.

El tribunal del lugar donde ocurre el hecho causal desleal también es competente pero
tiene manifestaciones mas heterogéneas segun el tipo de acto desleal. Puede equipararse,
en primer lugar, al tribunal del lugar de realizacion material de conductas desencadenantes
de la deslealtad (desde donde se vierten las manifestaciones de confusion, denigracion,
comparacion o desde donde se realiza el espionaje). Puede equiparse, en segundo lugar, al
tribunal del lugar de fabricacion y etiquetado de productos (casos de imitacion, de incum-
plimiento de cddigos de conducta de fabricacion o de explotacion de la reputacion ajena).
Puede equipararse, en tercer lugar, al tribunal del lugar de celebracion de un contrato (ex-
plotacion de la situacion de dependencia o amenaza de ruptura repentina de relaciones).
La estrategia procesal en materia desleal puede interferir con otro tipo de acciones. Solo si
la accion se basa en la buena fe o confidencialidad “en el contrato” segun la ley rectora de
dicho contrato (lex causae), y no en la buena fe o confidencialidad “en el mercado”, debera
calificarse como contractual.
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&

9.

10%.

El juez que conoce de la competencia desleal deberia tener una competencia incidental
(sin efecto de cosa juzgada ni frente a terceros) para las cuestiones previas sobre la validez
o nulidad de la propiedad industrial, a pesar de la literalidad de las normas. El juez de la
competencia desleal también tiene competencia para acciones por actos desleales relacio-
nados con la propiedad industrial, aunque dicha propiedad no esté registrada en el mercado
afectado.

No deberia haber interferencias entre las acciones de competencia desleal y el juez que
conoce de un procedimiento de insolvencia. A pesar de que practicas desleales como la
venta piramidal incrementan cuantitativamente el riesgo de insolvencia, las acciones por
competencia desleal no estan fundamentadas en la legislacion nacional sobre insolvencia,
ni estan estrechamente vinculada a dicho procedimiento concursal.

Como valoracion final, debido al silencio de las normas de competencia judicial internacio-
nal en materia de actos desleales, se depende en exceso de la construccion jurisprudencial
del TJUE, la cual tiene luces y sombras. Entre los aspectos mas positivos, destaca la conso-
lidacion de la competencia del tribunal del lugar hecho causal y del lugar de manifestacion
del resultado dafioso, equiparado al mercado afectado. Entre los mas negativos, cabe citar
las trabas adicionales a los litisconsorcios pasivos y la inadecuada delimitacion de la com-
petencia con el juez del contrato y de la propiedad industrial.
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