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TITULARIDAD DE LOS DERECHOS
DE AUTOR SOBRE CONTENIDOS GENERADOS
EN UNIVERSIDADES Y CENTROS
DE INVESTIGACION

FERNANDO CARBAJO CASCON™

RESUMEN

Las reglas introducidas por las leyes de economia sostenible y de ciencia, tecnologia e
investigacién en relacion con las creaciones del personal investigador de universidades y cen-
tros de investigacion, han provocado un complejo debate sobre la titularidad de los derechos de
autor en ese tipo de creaciones, que abarca desde la oportunidad misma de dichas reglas hasta
el alcance adecuado que debe atribuirse a las mismas en coherencia con las normas generales
sobre titularidad y cesion de derechos de la legislacién de propiedad intelectual.

Palabras clave: Derechos de autor, Personal investigador, Universidades y Centros de
Investigacién, Creaciones asalariadas.

ABSTRACT

The rules introduced by the laws of sustainable economy and science, technology and re-
search in relation to the creations of the research staff of universities and research centers, have
led to a complex debate over the ownership of copyright in such creations, spanning the same
opportunity to those rules to the proper scope to be given to them in line with the general rules
on ownership and transfer of rights of intellectual property law.

Keywords: Copyright, Staff researcher, Universities and Research Centers, Employed
Creations.

SUMARIO: 1. INTRODUCCION.—II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TITULARI-
DAD DE CREACIONES INTELECTUALES EN LA LEGISLACION GENERAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL.—1. CREACIONES ASALARIADAS.—2. CREACIONES INTELECTUALES EN EL SENO DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS.—III. LA TITULARIDAD DE LAS CREACIONES DE PROFESORES E

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca. Direccién de correo electrénico:
nano@usal.es.

Este trabajo se enmarca en el programa de investigacion i+d+i «Proteccién y Titularidad de los Resultados
de la Investigacion y Transferencia y Difusion del Conocimiento en las Universidades de Castilla y Ledn»,
financiado por la Junta de Castilla y Leén (SA266U13), afios 2013-2016, del que forma parte el autor. El au-
tor es miembro del Grupo de Investigacion Reconocido de la Universidad de Salamanca «Derecho y Nuevas
Tecnologias» y colaborador del Grupo «E-Lectra: Edicion y Lectura Electrénica, Transferencia y Recuperacion
Automatizada de la Informacién».
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INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACION DE TITULARIDAD
PUBLICA.— 1. LA SITUACION EN LA LEGISLACION BASICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.—2. LA SITUACION
TRAS LAS NUEVAS REGLAS DE LA LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE Y DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.—
IV. CRITICA Y PROPUESTA DE INTERPRETACION DE LAS REGLAS INTRODUCIDAS POR LA
LESY LA LCTI.

CONTENTS: I. INTRODUCTION.—II. GENERAL CONSIDERATIONS ON THE OWNERSHIP OF IN-
TELLECTUAL CREATIONS IN THE GENERAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW.—1. EmMpPLO-
YED CREATIONS.— 2. INTELLECTUAL CREATIONS WITHIN PUBLIC ADMINISTRATIONS.—III. THE OWNERSHIP
OF THE CREATIONS OF PROFESSORS AND RESEARCHERS FROM UNIVERSITIES AND RE-
SEARCH CENTERS IN PUBLIC OWNERSHIP.— 1. THE SITUATION IN THE BASIC INTELLECTUAL PRO-
PERTY LAW.—2. THE SITUATION AFTER THE NEW RULES OF THE SUSTAINABLE ECONOMY LAW AND THE LAW
ON SCIENCE AND TECHNOLOGY.—IV. PROPOSAL REVIEW AND INTERPRETATION OF THE RULES
INTRODUCED BY THE LES AND LCTI.

I. INTRODUCCION

La problemadtica relativa a la titularidad de las creaciones surgidas en el seno
de universidades y centros de investigacion (obras cientificas o de cualquier otra
naturaleza) se ha revitalizado considerablemente durante estos ultimos afos.
Ello se ha debido a dos polémicas intervenciones del legislador al margen de
la legislacion bésica de propiedad intelectual: por un lado, en la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de Economia Sostenible (LES); por otro, en la Ley 14/2011, de
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién (LCTI). Como se ha
dicho con sutil ironia e indudable acierto, ambas son disposiciones formal y
materialmente excéntricas en relacion con la propiedad intelectual, tanto porque
quedan fuera de la misma como porque su centro de intereses es diferente!.

En el contexto de la LES y de la LCTI el legislador sitda la transferencia
de resultados de la investigacion realizada en universidades y otros centros pu-
blicos de investigacién dentro del plan estratégico para favorecer un desarro-
llo econémico sostenible, combinando el crecimiento econdmico y social con
una economia productiva y competitiva que favorezca el empleo de calidad, la
igualdad de oportunidades y la cohesion social, asi como el acceso de los ciuda-
danos ala ciencia y a la investigacion. Se pretende con ello impulsar que las uni-
versidades y otros centros e instituciones de investigacion de titularidad publica
exploten econdmicamente sus recursos intelectuales, sea directamente mediante
empresas propias o indirectamente mediante contratos de cesion o licencia de
derechos a terceros, con la finalidad dltima de fomentar la investigacion y la
transferencia de conocimiento en beneficio del tejido empresarial y del con-
junto de la sociedad, aunque también en beneficio de las propias universidades
y centros de investigacion, que podrdn buscar un aprovechamiento econémico
mediante la capitalizacion de la propiedad intelectual generada por la actividad
de su personal docente e investigador.

Para conseguir estos fines de politica-legislativa, la nueva normativa en
materia de economia sostenible, investigacion, ciencia y tecnologia parece que
pretende introducir cambios relevantes en la situacién hasta ahora establecida
y plenamente asumida de la titularidad y explotacién de derechos de propiedad

! Pero también porque llegan a ser raras o extravagantes. Vid. R. CAsAs VALLES, «Propiedad intelec-
tual y contenidos generados en las universidades: viejos problemas ;nuevas soluciones?» (1), Diario La Ley,
ndm. 7957, 5 de noviembre de 2012, pdg. 3 y nota 14.
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intelectual sobre creaciones universitarias y de centros de investigacion?®. Asi,
entre otras medidas, se promulgan nuevas reglas sobre cesion de derechos de
propiedad intelectual de los investigadores a las universidades y centros de in-
vestigacion, sobre la transferencia de resultados o explotacion de tales derechos
a terceros y sobre la participacion del investigador en los resultados de la ex-
plotacion; medidas estas que, a mi juicio, se solapan e interfieren abruptamente
con las reglas preexistentes de la legislacion sobre propiedad intelectual (TRLPI
1996), generando un notable estado de confusion e incertidumbre que requiere
una cuidadosa lectura en combinacidn con las reglas generales sobre titularidad
y transmisién de derechos previstas en dicha legislacion, asi como con la forma
en que histéricamente se ha venido entendiendo esta situacion tanto por los in-
vestigadores como por las propias universidades y centros de investigacion de
nuestro pais.

Puede decirse, a modo de conclusion preliminar, que nuestro legislador ha
entrado como un paquidermo —de forma apresurada, irreflexiva y asistema-
tica— en la ordenada cacharreria del derecho de autor, donde las reglas sobre
titularidad, derechos y excepciones estan sujetas a un complejo y delicado me-
canismo de equilibrios entre la tutela de la propiedad de autores e industria y la
promocioén de la educacion, de la libre competencia y del acceso a la cultura, a
la ciencia y a la investigacion.

No cabe duda que conviene impulsar el papel de las universidades y centros
de investigacion en la investigacion bdsica y aplicada, promover la capitaliza-
cion de los resultados de la investigacion y fomentar el acceso a la informacién
cientifica y técnica, en beneficio del desarrollo social, cultural, técnico y econd-
mico. Pero debe hacerse de forma ordenada, sistemadtica y razonable, sopesando
bien el impacto que las nuevas reglas pueden provocar en los incentivos que los
derechos de autor suponen para los investigadores, en la libertad de decisién
sobre el uso pertinente de sus creaciones que les confiere el reconocimiento
ad limine de un derecho de propiedad sobre los resultados de su esfuerzo inte-
lectual que parte del inalienable e irrenunciable derecho moral de divulgacién
[art. 14.1.a) TRLPI], y en las consecuencias que esa politica puede acarrear para
la organizacion de la Universidad y de los Centros de Investigacion publicos,
asi como para el futuro de la industria (fundamentalmente las editoriales cienti-
ficas). Por encima de todo, es imprescindible que quien impulsa estas reformas
tenga presentes las disfunciones que una reforma normativa sectorial (que en el
contexto de una normativa fundamentalmente programdtica en materia de eco-
nomia sostenible y ciencia, tecnologia e investigacion introduce reformas pun-
tuales en materia de derechos de propiedad intelectual) provoca en relacién con
la normativa general de la materia; también que se legisle no sélo con visioén de
futuro, sino también con pleno conocimiento de causa, analizando si lo que se
pretende puede ser asumido y ejecutado realmente en la practica por las univer-
sidades y centros de investigacion, y evitando dejarse llevar por los vientos de
las nuevas tendencias, sin sopesar el impacto que una nueva regulaciéon —asis-

2 Por més que no falten opiniones sefialando que la nueva legislacion especial no hace sino ratificar una
situacion que ya estaba implicita en la legislacion sobre propiedad intelectual a través del concepto y régimen
juridico de las creaciones asalariadas, ex articulos 51 y 97 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual de 1996 (TRLPI). Vid., en este sentido, S. CAVANILLAS MUGICA, «Propiedad intelectual y ciencia en la Ley
de Economia Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacién», Pe. i. Revista de Propiedad
Intelectual, nim. 41,2012, pags. 13 y sigs., especialmente pags. 23 y sigs.
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temadtica e irreflexiva— puede provocar en el dmbito de la funcién docente e
investigadora y de la gestion de los centros universitarios y de investigacion.

La Universidad y los Centros de Investigacion son, efectivamente, fuentes
de investigacién y, con ello, de contenidos culturales, cientificos y técnicos, al
tiempo que son consumidores habituales de esos mismos contenidos. Su fun-
cion es impulsar la adquisicion y la transmision de conocimientos por medio de
la docencia y la investigacion, pero sin perder de vista que la unidad creativa
basica estd en su plantilla de investigadores, que son escasos —por no decir
nulos— los incentivos a la investigacion bdsica y aplicada desde las propias
universidades y centros de investigacion, y que los nuevos medios de difusion
de contenidos digitales pueden coexistir perfectamente con la industria que ex-
plota ese tipo de creaciones cientificas y técnicas (y que, de manera importan-
te, contribuye a difundir las ideas, descubrimientos y creaciones cientificas y a
prestigiar a los investigadores y a los centros donde desarrollan su labor).

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA TITULARIDAD
DE CREACIONES INTELECTUALES EN LA LEGISLACION
GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El TRLPI establece unas reglas generales sobre autoria y titularidad de dere-
chos aplicables a todo tipo de creaciones intelectuales originales literarias, artis-
ticas o cientificas, esto es, a todo tipo de obras originales, entendiendo por tales
la forma o expresién ordenada de un conjunto elaborado de ideas, plasmada en
un soporte tangible o intangible, que sea fruto del esfuerzo creador de su autor
(art. 10.1 TRLPI). Ha de partirse siempre del hecho conocido de que el derecho de
autor protege la forma o expresion (la obra) pero no las ideas, datos, hechos, men-
sajes, descubrimientos, procedimientos 0 métodos que se contienen y desprenden
de dicha expresion (arts. 9.2 del Convenio ADPIC de la OMC y 2 del Tratado
OMPI sobre Derechos de Autor de 1996); y, por tanto, es imprescindible deslindar
adecuadamente entre la propiedad intelectual o derecho del autor sobre su obra (o
de los derechos afines sobre interpretaciones o producciones industriales), en par-
ticular sobre la obra o creacion cientifica, y la llamada autoria o propiedad cienti-
fica que, en el mundo de la investigacion, hace referencia a la atribucién de autoria
a quien en el curso de investigacion realiza algin descubrimiento, concreta y va-
lida datos o hechos, o desarrolla teorias, métodos o procedimientos matematicos,
fisicos o quimicos, y que puede anotar sin més en algtin cuaderno cientifico aun-
que no realice luego una exposicion sistematica y formal de los mismos mediante
palabras e imdgenes en libros o revistas especializados?.

El articulo 5.1 TRLPI considera autor a la persona natural que crea alguna
obra siempre que ésta sea original (art. 10.1 TRLPI). No obstante, otorga la

3 Vid. al respecto en la Jurisprudencia, la célebre SAP Barcelona, Secc. 15.%, de 23 de enero de 2004,
en el caso DNA Antiguo. En la doctrina cientifica vid. R. AVILES CARCELLER, «La investigacion cientifica y
su proteccion en nuestro ordenamiento a la vista de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de
23 de enero de 2004», Actualidad Juridica Aranzandi, nim. 621, 2004; R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, «La
proteccion de la investigacion», Aranzadi Civil-Mercantil, nim. 20/2005, Tribuna; también R. CASAS VALLES,
«La Ciencia va al Juzgado (“El caso DNA antiguo™)», Pe. i. Revista de Propiedad Intelectual, nim. 16, 2004,
pags. 107 y sigs. En directa relacion con el tema que ahora nos ocupa, vid. S. CAVANILLAS MUGICA, «Propiedad
intelectual y ciencia...», op. cit., pags. 15-19,y R. CASAs VALLES, «Propiedad intelectual y contenido generados
en las universidades...», op. cit., pags. 3-4.
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consideracion de beneficiario de la misma proteccion reconocida a los autores
a las personas juridicas en los casos expresamente previstos en la Ley (art. 5.2
TRLPI); en concreto los de obras colectivas, cuando una obra es el resultado de
la iniciativa y coordinacion de una persona juridica que la edita y divulga bajo
su nombre, y que estd constituida por la reunién de aportaciones de diferentes
autores cuya contribucion personal se funde en una creacion dnica y auténoma
para la cual han sido concebidas, no siendo posible atribuir separadamente a
cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada, salvo
pacto en contrario (arts. 8 TRLPI y 97.2 TRLPI para los programas de orde-
nador). Ademds de las reglas generales sobre autoria la Ley establece también
reglas especificas sobre titularidad de derechos para algunos tipos de obras; en
particular las colecciones y bases de datos (art. 14 TRLPI), las obras audiovi-
suales (arts. 87, 88 y 89 TRLPI) y los programas de ordenador (art. 97 TRLPI).
No existe, sin embargo, ninguna referencia especifica sobre la titularidad de
derechos de obras cientificas. Tampoco sobre la titularidad de derechos de autor
de quienes despliegan su actividad creativa en la Administracién Publica, y en
particular en Universidades y Centros de Investigacion.

Como es sobradamente conocido, el derecho de autor estd integrado por
facultades de caricter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena
disposicion y el derecho exclusivo a la explotacién de la obra, sin mds limi-
taciones que las establecidas en la Ley (art. 2 TRLPI). Los autores o sus de-
rechohabientes (en caso de fallecimiento, ex art. 42 TRLPI) pueden ceder sus
derechos de explotacion a terceros, de acuerdo con las reglas generales sobre
transmision de derechos (arts. 43 y sigs. TRLPI) o, en su caso, las especifi-
cas del contrato de edicién (arts. 58 y sigs. TRLPI). Dado que los derechos
morales son inalienables (art. 14.1 TRLPI), lo que determina que el derecho
de autor no pueda ser objeto de cesion plena (transmisién de la titularidad
del derecho real), el término transmisién o cesidon de derechos de explota-
cién debe interpretarse siempre en forma de licencia o autorizacién personal
(contrato obligacional) para explotar la obra dentro de los limites materiales,
temporales y territoriales del contrato o, en su defecto, dentro de los térmi-
nos fijados en la Ley (art. 43.2 TRLPI). No obstante, la Ley de Propiedad
Intelectual establece en casos muy concretos cesiones ex lege de derechos de
explotacidn, siendo particularmente relevante la transmisién de derechos de
autores asalariados; no sélo por su aplicacion directa a las relaciones laborales
autorales en el sector privado, sino también por su posible aplicacién anal6gi-
ca a las creaciones de empleados y funcionarios de la Administracion Publica
y, en particular, de profesores e investigadores de universidades y centros de
investigacion publicos.

2.1. CREACIONES ASALARIADAS

La titularidad de la propiedad intelectual resultante de las creaciones reali-
zadas en el seno de un contrato de trabajo se atribuye ab origine al autor-traba-
jador, el cual podra ceder derechos de explotacion al empresario mediante pacto
por escrito (cessio ex contracto, art. 51.1 TRLPI) que se regird por las reglas
generales de transmision infer vivos de derechos de explotacion (arts. 43 y sigs.
TRLPI). En defecto de pacto escrito la Ley establece la presuncion iuris tantum
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de que los derechos de explotacion sobre la obra han sido cedidos en exclusiva
por el trabajador-autor al empresario (cessio ex lege), pero sélo con el alcance
necesario para el ejercicio de la actividad empresarial habitual de éste en el
momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relacion laboral
(art. 51.2 TRLPI). Se trata, por tanto, de una cesién limitada, pues en ningtin
caso podré el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o
fines diferentes a los que constituyan el ejercicio de la actividad habitual de su
empresa*>.

Es necesario que concurran varios elementos concatenados para que po-
damos hablar de creaciones asalariadas y se aplique el régimen particular de
transmision previsto en el articulo 51 TRLPI: (i) ajenidad: 1a creacién intelec-
tual tiene que celebrarse como consecuencia de un contrato de trabajo privado;
(ii) dependencia: tiene que darse un poder de direccidon del empleador sobre la
creacion de una o varias obras determinadas, asi como un control de su explota-
cioén, impartiendo instrucciones precisas o genéricas, con la consecuente subor-
dinacién del autor-trabajador a ese poder de direccion; (iii) destino: la creacién
tiene que ser fruto del desarrollo o desempefio normal, de la actividad habitual
del trabajador dentro de la empresa, y la obra tiene que ser necesaria para el
desarrollo ordinario de la actividad del empresario®, incluyendo también las
actividades seriamente proyectadas’.

4 El autor conserva en todo caso los derechos morales sobre su obra, conocido el cardcter inalienable de
los mismos (art. 14.1 TRLPI). Serdn también del autor asalariado los derechos de remuneracién y compensa-
cién equitativa que pudieran corresponderle por Ley, dado que son irrenunciables e intransmisibles inter vivos
(arts. 24,25,37.2y 3y 90.2 y 6 TRLPI).

> En el campo de los programas de ordenador, el articulo 97.4 TRLPI omite esas restricciones, al disponer
que cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han
sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotacién
correspondientes al programa de ordenador asi creado, tanto el programa fuente como el programa objeto,
corresponderdn exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.

¢ La Ley piensa en un trabajador cuyo cometido en el seno de la organizacién empresarial es la elabora-
cién o creacion de contenidos originales (v. gr., diccionarios, enciclopedias, guias turisticas, mapas, articulos o
materiales periodisticos, programas de ordenador, bases de datos, creaciones multimedia, sitios web, etc.). El
trabajador puede haber sido contratado para crear una obra muy concreta (una obra de encargo, como un progra-
mador informdtico que se contrata para crear un programa especifico), recibiendo asi instrucciones muy precisas
del empleador; o bien puede haber sido contratado para realizar una actividad de la que espera razonablemente
obtener creaciones intelectuales originales (programador informdtico, crénicas o criticas periodisticas, perio-
dismo griéfico, tesauros de bases de datos, relatos breves para revistas, ilustraciones y guiones para cémic, etc.),
en cuyo caso las instrucciones del empleador serdn genéricas. Incluso es posible que la creacion intelectual sea
fruto de la iniciativa del propio trabajador, dentro siempre del objeto principal y habitual de su relacién laboral
(por ejemplo, la creacion de un nuevo personaje de cémic o el boceto de un cartel publicitario, fotografias sobre
temas de actualidad), en cuyo caso también podra ser considerada creacion asalariada.

Sin embargo, no tendrd el cardcter de creacion asalariada la obra creada por un trabajador que no haya
sido contratado especificamente para crear, sino para realizar cualquier otra funcién; incluso aunque la creacién
tenga que ver con su labor no creativa dentro de la empresa. La STS de 21 de junio de 2007 considera que no
existe autoria asalariada ex articulo 97.4 LPI en la creacién de un programa de ordenador elaborado por la pro-
pia iniciativa de un trabajador cuyo principal cometido en la empresa, aunque relacionado con la informatica
(auxiliar informdtico), no era la de programador informatico, sin haber recibido tampoco un encargo expreso o
indicaciones al respecto por parte del empleador. Concluye la sentencia afirmando que no es lo mismo que un
programador cree un programa «con ocasion» de su trabajo en la empresa, a que pueda crear un programa «en
el desempefio normal» de su puesto de trabajo, que es el supuesto a que se refiere el articulo 97.4 LPI cuando
habla del autor asalariado que crea un programa en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o
siguiendo las instrucciones de su empresario (es decir, en virtud de la relacion laboral, segin los términos
empleados por el art. 51.2 LPI). En la misma linea, la SAP Barcelona, Secc. 15.%, de 23 de junio de 2005, con-
sidera probada la condicién de autor asalariado en el responsable del departamento de postventa y asistencia
técnica de una empresa, que tenfa entre sus funciones el desarrollo de material de formacién, declarando que
las ldminas (transparencias) sobre componentes de frenado y esquemas de funcionamiento elaboradas por el
autor, estaban destinadas a formar parte de los manuales de formacién de la empresa («Enciclopedia Técnica

[Vid. nota 7 en pag. siguiente]





