BUTTERFLY MUSIC

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 29 de junio de 1999 *

En el asunto C-60/98,

que tiene por objeto una peticién dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
articulo 177 del Tratado CE (actualmente, articulo 234 CE), por el Tribunale
civile e penale di Milano (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante
dicho d6rgano jurisdiccional entre

Butterfly Music Srl

. Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (CEMED),

en el que participa:

Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI),

una decisiébn prejudicial sobre la interpretacion del articulo 10 de la Directiva
93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonizacion del
plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO
L 290, p. 9),

* Lengua de procedimiento: italiano.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

integrado por los Sres.: G.C. Rodriguez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn,
J.-P. Puissochet (Ponente), G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward y
L. Sevon, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Cosmas;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:

— En nombre de Butterfly Music Srl, por los Sres. Umberto Buttafava y Pierluigi
Maini, Abogados de Milan, y Alfio Rapisardi, Abogado de Plasencia (Italia);

— en nombre de Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Stl (CEMED), por
los Sres. Gianpietro Quiriconi y Luigi Carlo Ubertazzi, Abogados de Milan;

— en nombre la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), por el St
Giorgio Mondini, Abogado de Milan;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Umberto Leanza, Jefe del
servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en
calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

— en nombre de la Comision de las Comunidades Europeas, por las Sras. Karen
Banks y Laura Pignataro, miembros del Servicio Juridico, en calidad de
Agentes; .
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habiendo considerado el informe para la vista;

oidas las observaciones orales de Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl
(CEMED), de la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), del Gobierno
italiano y de la Comision, expuestas en la vista de 9 de febrero de 1999;

oidas las conclusiones del' Abogado General, presentadas en audiencia pablica el
23 de marzo de 1999; .

dicta la siguiente

Sentencia

Mediante resolucion de 12 de febrero de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia
el 2 de marzo siguiente, el Tribunale civile e penale di Milano planted, con arreglo -
al articulo 177 del Tratado CE (actualmente, articulo 234 CE), una cuestién
prejudicial sobre la interpretacién del articulo 10 de la Directiva 93/98/CEE del
Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonizacién del plazo de
proteccion del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO L 290,
p. 9; en lo sucesivo, «Directiva»).

Esta cuestion se suscitd en el marco de un litigio entre Butterfly Music Sl (en lo
sucesivo, «Butterfly») y Carosello Edizioni Musicali e Discografiche Srl (en lo
sucesivo, « CEMED »), apoyada por la Federazione Industria Musicale Italiana
(en lo sucesivo, «FIMI»), sobre el derecho de reproduccion y explotacién de
grabaciones que habian pasado al dominio piiblico de acuerdo con la normativa
anteriormente vigente y que, con posterioridad, volvieron a estar protegidas con
arreglo a las disposiciones de adaptacion del Derecho nacional a la Directiva.
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La Directiva tiene como objetivo acabar con las disparidades existentes entre las
legislaciones ‘nacionales que establecen los plazos de proteccion del derecho de
autor y de los derechos afines, y armonizar dichas legislaciones de modo que el
plazo de proteccion sea idéntico en toda la Comunidad. Asi, en su articulo 3, el
plazo de proteccion de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de
los productores de fonogramas se fija en cincuenta afios.

Segiin el apartado 2 del articulo 10 de la Directiva, dicho plazo se aplica a todas
las obras y temas que estén protegidos al menos en un Estado miembro en la fecha
prevista para la ejecucion de la Directiva, es decir, a mas tardar el 1 de julio
de 1995. Sin embargo, el apartado 3 del articulo 10 precisa que la «Directiva no
afectara a ningln acto de explotacion realizado » antes de dicha fecha y que «los
Estados miembros adoptaran las disposiciones necesarias para proteger en
particular los derechos adquiridos de terceros». :

En Italia, la Ley n° 633, de 22 de abril de 1941, sobre el derecho de autor (GURI
n°® 166, de 16 de julio de 1941), fij6 en treinta afios el plazo de proteccion de los
derechos de los productores de discos fonograficos y soportes analogos, asi como
de los artistas intérpretes y de los artistas ejecutantes. Las disposiciones de esta
Ley fueron modificadas por una serie de Decretos-leyes promulgados en 1994 y
1995, que no fueron convertidos en Leyes, y por la Ley n° 52, de 6 de febrero
de 1996 (GURI n° 34, de 10 de febrero de 1996, suplemento ordinario n° 24; en
lo sucesivo, «Ley n® 52/96 »), que, a su vez, fue modificada por la Ley n° 650, de
23 de diciembre de 1996 (GURI n° 300, de 23 de diciembre de 1996), la cual -
preservo los efectos de dichos Decretos-leyes.

En virtud del apartado 1 del articulo 17 de la Ley n° 52/96, el plazo de
proteccion de los derechos de las mencionadas personas se elevo de treinta a
cincuenta afios. El apartado 2 del articulo 17 de la Ley n°® 52/96, modificada,
precisaba que este plazo de proteccidn se aplicaria asimismo a las obras y a los
derechos que hubieran dejado de estar protegidos por los plazos de proteccion
anteriormente vigentes, ya que, con arreglo a los nuevos plazos, volvian a estar
protegidos a partir del 29 de junio de 1995. Sin embargo, segiin el apartado 4 del
articulo 17 de la Ley n°® §2/96, modificada, estas disposiciones se aplican sin
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perjuicio de los actos y contratos anteriores al 29 de junio de 1995 y de los
derechos legalmente adquiridos y ejercidos en virtud de éstos por terceros. En
particular, no quedan afectadas:

«a) La distribucién y la reproduccién de las ediciones de obras que hayan pasado
al dominio pablico en virtud de la normativa anterior, exclusivamente por lo
que se refiere a la composicion grafica y la presentacion editorial en las que se
haya producido la publicacion, efectuada por quienes hubieran emprendido
la distribucién y la reproduccion de las obras antes de la entrada en vigor de
la presente Ley. Asimismo podran distribuirse y reproducirse sin remunera-
cién las futuras actualizaciones que exija la naturaleza de las obras.

b) La distribucion, exclusivamente durante el periodo de tres meses posterior a
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, de los discos fonograficos y de
los soportes analogos cuyos derechos de utilizacién hayan expirado en virtud
de la normativa anterior, por las personas que hubieran reproducido y
comercializado los mencionados soportes antes de la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley. »

Butterfly, que ejerce una actividad de produccidén y de distribucién de soportes
musicales, produjo, en noviembre de 1992, con el acuerdo de CEMED, productor
de fonogramas que poseia los derechos sobre las grabaciones originales, y con la
autorizacion de la Societa Italiana Autori ed Editori (Sociedad General de Autores
y Editores italiana; en lo sucesivo, « SIAE »), un disco compacto titulado «Briciole
di baci» (en lo sucesivo, «CD »), que contenia dieciséis canciones interpretadas
por la cantante Mina, que habian sido grabadas entre los afios 1958 y 1962.

Estas grabaciones pasaron al dominio pablico a finales del afio 1992, pero,
posteriormente, los Decretos-leyes mencionados en el apartado 5 de la presente
sentencia y la Ley n° 52/96 aumentaron de treinta a cincuenta afios, con arreglo a
la Directiva, el plazo de proteccion de los derechos de los productores de
fonogramas y de los artistas intérpretes.
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A finales de 1995 y principios de 1996, CEMED, invocando el «restableci-
miento» de sus derechos resultante del plazo de proteccion previsto por la
Directiva, inst6 a Butterfly a cesar en la reproduccién y distribucion del CD, por
lo cual, el 10 de mayo de 1996, esta empresa presentd ante el Tribunale civile e
penale di Milano una demanda solicitando que se le reconociera su derecho a
reproducir las grabaciones contenidas en el CD.

Ante el 6rgano jurisdiccional nacional, Butterfly alegd, en particular, que la
Directiva prohibia implicitamente la reviviscencia de derechos extinguidos y que,
aun admitiendo el «restablecimiento» de dichos derechos, la Ley n° 52/96,
modificada, no respetaba la obligacion de proteger los derechos adquiridos por
terceros, expresamente prevista en el apartado 3 del articulo 10 de la Directiva.
Por su parte, CEMED, apoyada por la FIMI, asociacion profesional representante
de productores de discos italianos, formul6 una demanda reconvencional con el
fin de que se prohibiera a Butterfly cualquier uso posterior de las obras
amparadas en el nuevo plazo de proteccion.

El Tribunale civile e penale di Milano consider6 evidente que, segin el apartado 2
del articulo 10 de la Directiva, la proteccion de los derechos podia restablecerse a
raiz de la ampliacién de los plazos necesaria en determinados Estados miembros
para la armonizacidn de los periodos de proteccion. Sin embargo, respecto a la
obligacién de proteccion de los derechos adquiridos por terceros, se planted la
cuestion’ de la legalidad del apartado 4 del articulo 17 de la Ley n° 52/96,
modificada, que sbdlo prevé una posibilidad limitada de distribucién de los
soportes de sonido cuyos derechos de explotacion habian pasado al dominio
puablico antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley por parte de terceros que
hubieran adquirido, antes de dicha fecha, el derecho a reproducirlos y a
comercializarlos. Por consiguiente, decidi6 plantear al Tribunal de Justicia la
siguiente cuestion prejudicial:

«La interpretacion del articulo 10 de la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre
de 1993, especialmente en la parte que prevé la adopcidn de las “disposiciones
necesarias para proteger en particular los derechos adquiridos de terceros”, ¢es
compatible con la disposicién contenida en el apartado 4 del articulo 17 de la Ley
n°® 52, de 6 de febrero de 1996, modificada posteriormente por la Ley n® 650, de
23 de diciembre de 19962 »
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Sobre la admisibilidad

CEMED estima que la cuestion prejudicial es inadmisible por su falta de
pertinencia respecto a las circunstancias del litigio principal. Invoca, en primer
lugar, el contrato por el que Butterfly se obligb a no reproducir las citadas
grabaciones después del 31 de julio de 1993; a continuacién, los términos
utilizados en la resolucion de remision, que se refiere a la «distribucién de las
existencias almacenadas», siendo asi que todos los ejemplares del CD editados
por Butterfly fueron vendidos antes de finales de 1995 vy, por tltimo, la falta de
legitimacion por parte de Butterfly, al no haber obtenido una licencia de la SIAE
sobre los derechos de autor ni una autorizacion de la cantante Mina.

Sobre este punto, basta con recordar que, segn reiterada jurisprudencia (véase,
en particular, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec.
p. -4921, apartados 59 a 61), corresponde so6lo al 6rgano jurisdiccional nacional
que conoce del litigio, que debe asumir la responsabilidad de la decisiéon
jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, en particular, la necesidad de una
decision prejudicial para poder dictar sentencia. El Tribunal de Justicia sélo
puede declarar la inadmisibilidad de una peticion presentada por tal érgano

Jjurisdiccional cuando resulta evidente que la interpretacidon del Derecho

comunitario solicitada no tiene relacion alguna con la realidad o con el objeto
del litigio principal, o también cuando no dispone de los elementos de hecho o de
Derecho necesarios para responder de manera Gtil a las cuestiones planteadas
(véase, en especial, la sentencia Bosman, antes citada, apartado 61). Puesto que
no ocurre asi en el presente asunto, no puede declararse la inadmisibilidad de la
cuestidn prejudicial por una razdn relativa a su falta de pertinencia respecto de las
circunstancias del litigio.

Procede, por consiguiente, examinar la cuestién prejudicial.
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Sobre la cuestion prejudicial

Mediante su cuestion, el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de
Justicia si el apartado 3 del articulo 10 de la Directiva se opone a una disposicién
nacional como la que, en la Ley n® 52/96, modificada, prevé un periodo limitado
para permitir la distribucion de soportes de sonido efectuada por personas que,
debido a la extincién de los derechos relativos a dichos soportes amparada en la
legislacion anterior, hubieran podido reproducirlos y comercializarlos antes de la
entrada en vigor de dicha Ley.

Butterfly propone al Tribunal de Justicia que responda a la cuestién planteada
que la Ley n°® 52/96, modificada, no es conforme con el articulo 10 de la
Directiva, al no ofrecer una proteccién adecuada a los productores de discos que,
de buena fe, hubieran emprendido la explotacién de obras cuya proteccién ha
sido restablecida a raiz de la ampliacion del periodo de proteccion del derecho de
autor y de los derechos afines. La demandante en el litigio principal alega, en
particular, que la limitacién a un plazo de tres meses del derecho de distribucion
de los discos por las personas que los hubieran reproducido y comercializado
antes de entrar en vigor la Ley n® 52/96, prevista en su articulo 17, apartado 4,
letra b), modificado, no es razonable y entra en contradiccion con la inexistencia
de limites para la distribucion de las ediciones de obras literarias que hayan
pasado al dominio pablico, conforme al articulo 17, apartado 4, letra a),
modificado, de la misma Ley.

CEMED, la FIMI, el Gobierno italiano y la Comisién proponen, por el contrario,
que se responda que el articulo 10 de la Directiva no se opone a una legislacion
nacional como la Ley n° 52/96, modificada. Sostienen, en particular, que las
normas que limitan los derechos de-autor y los derechos afines deben
interpretarse de manera restrictiva. La FIMI y el Gobierno italiano alegan,
ademas, que el trato mas favorable concedido por la Ley n® §2/96, modificada, a
los editores de obras literarias que hayan pasado al dominio pablico esta
justificado por las elevadas inversiones que éstos deben soportar. Por tltimo, la
Comisién, aunque no comparte este Gltimo punto de vista, estima que el plazo
previsto para la distribucion de las existencias de soportes fonograficos, que, de
hecho, fue de casi un afio, habida cuenta de los Decretos-leyes aprobados en 1994
y 1995, es suficiente para garantizar la obligacién de proteccion de los derechos
adquiridos de terceros impuesta por la Directiva.
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Como indicd el organo jurisdiccional remitente, es evidente que, segin el
apartado 2 del articulo 10 de la Directiva, la aplicacion de los plazos de
proteccién previstos por ésta puede tener como consecuencia, en los Estados
miembros cuya legislacion preveia un plazo de proteccidon menos largo, que se
vuelvan a proteger obras o temas que habian pasado a ser de dominio publico.

Debe observarse que esta consecuencia resulta de la voluntad expresa del
legislador comunitario. En efecto, mientras que la Propuesta inicial de Directiva
presentada por la Comision preveia que sus disposiciones se aplicarian «a los
derechos que no hayan expirado el 31 de diciembre de 1994 », el Parlamento
Europeo modificd esta Propuesta e incluyd una nueva redaccién que, en sus
puntos esenciales, fue recogida en la version final de la Directiva.

Se' adoptd esta solucién con el fin de alcanzar lo mas rapidamente posible el
objetivo de armonizacidn de las legislaciones nacionales que establecen los plazos
de proteccion del derecho de autor y de los derechos afines, enunciado, en
particular, en el segundo considerando de la Directiva, y para evitar que ciertos
derechos hubieran expirado en determinados Estado miembros, mientras que, en
otros, estuvieran protegidos.

No obstante, seglin el apartado 3 del articulo 10 de la Directiva, ésta no afectar
a ningin acto de explotacion realizado antes de la fecha prevista para la ejecucién
de la Directiva, es decir, a mas tardar, el 1 de julio de 1995, y los Estados
miembros deben prever las disposiciones necesarias para proteger en particular
los derechos adquiridos de terceros.

Esta disposicién resulta aclarada por los términos de los dos tltimos conside-
randos de la Directiva. Segtn el vigésimo sexto considerando, «los Estados
miembros deben conservar la facultad de adoptar disposiciones sobre la
interpretacion, adaptacién y ulterior ejecucion de los contratos sobre la
explotacion de obras protegidas y otros temas que se hubieran celebrado antes
de la prorroga del plazo de protecciéon que resulta de la presente Directiva».
Segtn el vigésimo séptimo considerando, «el respeto de los derechos adquiridos y
de las expectativas legitimas forma parte del ordenamiento juridico comunitario
[...] los Estados miembros deben poder disponer, en particular, que en
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determinadas circunstancias los derechos de autor y derechos afines que se
restablezcan en aplicacion de la presente Directiva no podran generar pagos por
parte de las personas que hubiesen emprendido de buena fe la explotacion de las

. obras correspondientes en el momento en que dichas obras eran de dominio

pablico».

El analisis comparado de estas diferentes disposiciones pone de manifiesto que la
Directiva consagro el posible restablecimiento de los derechos de autor y de los
derechos afines extinguidos en virtud de legislaciones aplicables antes de que la
Directiva fuera ejecutada, sin perjuicio de los actos de explotaciéon realizados
antes de dicha fecha, y asignando a los Estados miembros la responsabilidad de
adoptar las medidas destinadas a proteger los derechos adquiridos de terceros.
Estas, habida cuenta del tenor de las citadas disposiciones, deben considerarse
medidas que los Estados miembros estin obligados a adoptar, pero cuyo
contenido especifico queda a la apreciacion de éstos, sin perjuicio, no obstante, de
que tales medidas no tengan como consecuencia impedir, de manera general, la
aplicacion de los nuevos plazos de proteccion en la fecha prevista por la
Directiva.

Como sefial6 el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, esta
solucion es, por lo demas, conforme con el principio segin el cual las leyes
modificativas de una disposicion legislativa se aplican, salvo excepcion, a los
efectos futuros de las situaciones originadas bajo la ley anterior (véanse, en
particular, las sentencias de 14 de abril de 1970, Brock, 68/69, Rec. p. 171,
apartado 6,y de 10 de julio de 1986, Licata/Comité Econoémico y Social, 270/84,
Rec. p. 2305, apartado 31). En efecto, puesto que el restablecimiento de los
derechos de autor y de los derechos afines no incide en los actos de explotacion
definitivamente realizados por un tercero antes de la fecha en la que dicho
restablecimiento se produjo, no puede considerarse que tenga efectos retroacti-
vos. Su aplicacion a los efectos futuros de situaciones no configuradas
definitivamente significa, sin embargo, que incide en los derechos de un tercero
a proseguir la explotacion de un soporte de sonido cuyos ejemplares ya
fabricados atin no han sido comercializados y puestos en el mercado en dicha
fecha.

Procede, ademas, recordar que, si bien el principio de respeto de la confianza
legmma forma parte de los principios fundamentales de la Comunidad, segiin
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reiterada jurisprudencia este principio no puede extenderse hasta el punto de
impedir, de manera general, que una nueva normativa se aplique a los efectos
futuros de situaciones nacidas al amparo de la normativa anterior (véanse, en
particular, las sentencias de 14 de enero de 1987, Alemania/Comisién, 278/84,
Rec. p. 1, apartado 36; de 20 de septiembre de 1988, Espaita/Consejo, 203/86,
Rec. p. 4563, apartado 19, y de 22 de febrero de 1990, Busseni, C-221/88, Rec.
p. 1-495, apartado 35).

Habida cuenta de estas consideraciones, una normativa nacional, como la Ley
n® 52/96, modificada, que, a las personas que reprodujeran y comercializaran
soportes de sonido cuyos derechos de utilizacion hubieran expirado en virtud de
la legislacion anterior, las autoriza a distribuir dichos soportes durante un periodo
limitado a partir de su entrada en vigor, responde a las prescripciones de la
Directiva.

Por una. parte, en efecto, tal legislacion cumple la obligacién impuesta a los
Estados miembros de adoptar medidas destinadas a proteger los derechos
adquiridos de terceros. Es cierto que la Ley n° 52/96, modificada, sélo fijé6 un
periodo limitado de tres meses para la distribucién de los soportes de sonido. Pero
tal plazo puede considerarse razonable en vista del objetivo perseguido,
especialmente si se tiene en cuenta que, como ha sefialado la Comisién, por las
condiciones en que se produjo la adaptacién del Derecho nacional a la Directiva,
mediante los Decretos-leyes mencionados en el articulo 5 de la presente sentencia
y la Ley n® 52/96, el plazo real fue, en reahdad de casi un afo a partir de la fecha
de su entrada en vigor.

Por otra parte, al limitar de este modo la proteccion de los derechos adquiridos de
terceros respecto a la distribucion de los soportes de sonido, tal legislacion
responde a la necesidad de circunscribir una disposicion de dicha naturaleza, la
cual debe necesariamente ser transitoria, con el fin de no impedir la aplicacion de
los nuevos plazos de proteccion de los derechos de autor y derechos afines en la
fecha prevista por la Directiva, que es el objetivo principal de ésta.
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Esta interpretacion no resulta afectada por la circunstancia de que otra
disposicion de la Ley n° 52/96, modificada, que no es aplicable en el litigio
principal, prevea un régimen de proteccioén diferente para los derechos adquiridos
de terceros respecto a la distribucion de obras literarias. En efecto, esta Gltima
disposicion se refiere a una categoria distinta de beneficiarios, que no se
encuentran en la misma situacidn que las personas mencionadas por la primera.
Independientemente de la cuestion de si el régimen de proteccion relativo a esta
categoria responde a las prescripciones de la Directiva, tal régimen no puede
incidir en la apreciaciéon de una medida que rige una situacion objetivamente
diferente.

Procede, por consiguiente, responder a la cuestion prejudicial que el apartado 3
del articulo 10 de la Directiva no se opone a una disposicion nacional como la
que, en la Ley n°® 52/96, modificada, prevé un periodo limitado para permitir la
distribucion de soportes de sonido efectuada por personas que, debido a la
extincion de los derechos relativos a dichos soportes amparada en la legislacion
anterior, hubieran podido reproducirlos y comercializarlos antes de la entrada en
vigor de dicha Ley. ’

Costas

Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comision de las
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento’tiene,
para las partes del litigio principal, el caracter de un incidente promovido ante el
organo jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
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En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,

pronunciandose sobre la cuestidén planteada por el Tribunale civile e penale di
Milano mediante resolucion de 12 de febrero de 1998, declara:

El apartado 3 del articulo 10 de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de
octubre de 1993, relativa a la armonizacién del plazo de proteccién del derecho
de autor y de determinados derechos afines, no se opone a una disposicién
nacional como la que, en la Ley italiana n°® 52, de 6 de febrero de 1996,
modificada por la Ley italiana n® 650, de 23 de diciembre de 1996, prevé un
periodo limitado para permitir la distribuciéon de soportes de sonido efectuada
por personas que, debido a la extincién de los derechos relativos a dichos
soportes amparada en la legislacion anterior, hubieran podido reproducirlos y
~ comercializarlos antes de la entrada en vigor de dicha Ley.

Rodriguez Iglesias Kapteyn Puissochet
Hirsch Jann » Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann Murray
Edward Sevon
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Pronunciada en audiencia ptblica en Luxemburgo, a 29 de junio de 1999.

El Secretario El Presidente

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias
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