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1 Introduccion

Se utiliza la expresion de “autor asalariado” para definir al trabajador dependiente y
por cuenta ajena que, como resultado de su actividad, crea una obra intelectual que
genera derechos de autor conforme a la normativa sobre propiedad intelectual'. El
régimen juridico de este tipo de trabajadores no ha suscitado especial interés entre la
doctrina laboral a la vista de la escasa produccién literaria que ha generado’ y, sin

) Este trabajo estd enmarcado en el Proyecto de investigacidn sobre “Los derechos de autor de
los trabajadores asalariados: La Ley de Propiedad Intelectual y su integracion en el Derecho del
Trabajo” financiado por la Universitat de Valéncia (UV-AE-09-5883).

") Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universitat de Valéncia
(EG).

! El derecho de propiedad intelectual al recaer bienes inmateriales se ha calificado como un
derecho de propiedad especial (arts. 428 y 429 Codigo Civil), pero de propiedad al fin y al
cabo, puesto que concede a su titular “todas las facultades posibles sobre un objeto frente a
todos los demas” —BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (2007-a), “Articulo 1°. Comentario” en
AA. WV. (Coor. R. Bercovitz Rodriguez-Cano) Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, 33
Edicion, Tecnos, Madrid p. 21; vy, en similar sentido, DE ROMAN PEREZ, R. (2005), “Naturaleza
juridica del derecho de autor”, en AA. VV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) Propiedad intelectual,
derechos fundamentales y Propiedad industrial, Reus S.A., Madrid, pp. 46 y 47. No obstante, la
configuracion de la propiedad intelectual como un derecho de propiedad, aun especial, es
negada por parte de la doctrina civil— BONDIA ROMAN, F. (1997), “Articulo 1” en BONDIA
ROMAN, F. y RODRIGUEZ TAPIA, J. M. Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto
Refundido, R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril), Civitas, Madrid, p. 18.

2 Lo cual no impide que existan trabajos de enjundia que analizan detalladamente esta relacion
de trabajo —principalmente VALDES ALONSO, A., (2001) Propiedad Intelectual y relacion de



embargo, se trata de una relacién de trabajo que origina mas de un problema y que
presenta aspectos de gran interés.

Lo primero que debe destacarse es la ausencia de referencias en la normativa laboral
vigente a este especifico supuesto de prestacién de servicios en régimen laboral, en
contraposicion a otras normas anteriores’. La Unica mencion a este tipo de
trabajadores se encuentra, desde 1987, en la Ley de Propiedad Intelectual®,
actualmente recogida en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 12
de abril de 1996 (LPI).

Esta ausencia de regulacion laboral especifica podria entenderse, de forma maniquea,
en dos sentidos: o bien admitiendo que para la norma laboral esta relacion juridica
carece de especialidades, por lo que le sera de aplicacion el conjunto normativo
integrado por el Estatuto de los Trabajadores (ET) y el resto de disposiciones
laborales; o bien, por el contrario, asumiendo que no cabe una relacién laboral de este
tipo, por no concurrir en ella las notas que determinan el nacimiento de una relacién
laboral, debiendo entenderse por tanto que la LPI lleva a cabo una inclusion
constitutiva de una relacion de trabajo.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones resulta totalmente cierta. Por un lado,
porque la doctrina, por una via u otra, ha admitido que la actividad intelectual puede
ser objeto de una relacién de trabajo’. No obstante, dadas las prerrogativas que el
autor —también el asalariado— posee sobre su creacion, los presupuestos constitutivos
de la relacion de trabajo han tenido que ser matizados. En este sentido, se sefiala que,
si bien la concepcién clasica de la dependencia seria incompatible con una relacién
laboral de esta naturaleza, al quedar la subordinacién en entredicho en referencia a la
creacién intelectual, su actual formulacidn, entendida como la inclusiéon del trabajador
en el ambito de direccion y control del empresario, permite compatibilizar el contrato
de trabajo y las creaciones intelectuales®. Igualmente, se entiende aplicable a estas

trabajo. La transmision de los derechos de propiedad intelectual a través del contrato de
trabajo. Artistas, programadores informaticos y produccion audiovisual. Civitas, Madrid.

3 La primera regulacién del contrato de trabajo de los autores aparece en la Ley de Contrato de
Trabajo de 1931, cuyo articulo 26, transcribiendo casi literalmente el articulo 132 del Proyecto
legislativo aleman de Ley General del Contrato de Trabajo (Proyecto Potthoff) de 1923, sefiala
que “/os contratos en virtud de los cuales el trabajador transmite de antemano al patrono o a
terceras personas sus derechos de autor respecto de obras de literatura, de musica, de artes
graficas, de la telegrafia, etc., habran de hacerse por escrito. Se excluyen de este precepto los
escritos de propaganda, relaciones, anuncios, y otros medios semejantes propios de la vida
comercial’. Este precepto pasd, con la Unica variacion de sustituir el termino patrono por el de
empresario, a la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 y se mantuvo vigente hasta 1987, afio en
que fue derogado por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Sobre el
tema PEREZ PEREZ, M. (1989) “Derechos de autor y relacion de trabajo”, Relaciones Laborales,
n® 11, pp. 273y 274; y VALDES ALONSO, A., (2001), pp. 78 y ss.

* Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. En la actualidad la regulacion de
los autores asalariados se encuentra en el articulo 51 del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, de 12 de abril de 1996.

> Como sefiala BONDIA ROMAN, F. (1984), “Los autores asalariados”, Revista Espafiola del
Derecho del Trabajo, n® 19, p. 419, el trabajador intelectual no presenta en principio, desde
una perspectiva exclusivamente laboral peculiaridades dignas de mencidon respecto del
trabajador manual.

® VALDES ALONSO, A., (2001), pp. 123y ss.



relaciones la nota de ajenidad que define una relacion laboral, aunque para ello, como
mas adelante se expone, en opinidn de algunos autores, se hace necesario modalizar
dicho concepto’. Por otro lado, porque la conjuncién de dos regimenes juridicos muy
distintos, como son el de los derechos de autor y el de los trabajadores dependientes
por cuenta ajena, provoca tensiones que pueden llevar, como minimo, a relativizar
determinados derechos y obligaciones contenidos en ambos®.

Este trabajo no tiene como objetivo detallar y solucionar todos y cada uno de los
problemas que suscita la figura del autor asalariado. Su fin es mucho mas modesto, ya
que sdlo pretende contestar una pregunta, que, en cualquier caso considero que debe
ser el punto de partida de un estudio mas completo sobre la materia: la de si el
régimen juridico sobre el autor asalariado que ofrece la Ley de Propiedad Intelectual,
recogido principalmente en el art. 51 de la Ley, resulta aplicable a cualquier trabajo
dependiente y por cuenta ajena destinado a la creacion intelectual. Para ello, partiendo
del escueto régimen juridico que contiene el precepto, es necesario determinar, de un
lado, si ademas de dicho articulo resultan aplicables otras disposiciones legales y, de
otro lado, su ambito de aplicacion tanto desde un punto de vista objetivo como
subjetivo.

2 El art. 51 de la Ley de Propiedad Intelectual: autonomia

individual y autor asalariado
Como he dicho la normativa basica aplicable a estos trabajadores se encuentra en el
articulo 51 del actual Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), titulado
“ Transmision de los derechos del autor asalariado”.

En dicho precepto se sefala lo siguiente:

1. La transmision al empresario de los derechos de explotacion de la obra
creada en virtud de una relacion laboral se regira por lo pactado en el contrato,
debiendo éste realizarse por escrito.

2. A falta de pacto escrito, se presumira que los derechos de explotacion han
sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el €jercicio de la
actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra
realizada en virtud de dicha relacion laboral.

7 Sobre la reformulacion de la concepcion tipica de la ajenidad en relacion con los autores
asalariados VALDES ALONSO, A., (2001), pp. 101 y ss. y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002),
“Propiedad intelectual y relacion de trabajo. Un supuesto de «laboralizacion» de derechos
fundamentales”, Actualidad Laboral, n® 17, p. 345 y 346. Otros autores, sin embargo, niegan
que la nota de ajenidad se encuentre modalizada cuando el resultado del trabajo es una
creacion intelectual —HURTADO GONZALEZ, L. (2001), “Contrato de trabajo y derechos de
propiedad intelectual de los autores”, Relaciones Laborales, n°® 5, p. 56. La principal diferencia
entre una y otra tesis radica en concepcidon de los derechos de explotacion como parte de
objeto del contrato del auto asalariado.

8 BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., p. 419 y 420.



3. En ningun caso podra el empresario utilizar la obra o disponer de ella para
un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos
apartados anteriores.

4. Las demads disposiciones de esta Ley seran, en lo pertinente, de aplicacion a
estas transmisiones, siempre que asi se derive de la finalidad y objeto del
contrato.

5. La titularidad de los derechos sobre un programa de ordenador creado por
un trabajador asalariado en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las
instrucciones de su empresario se regira por lo previsto en el apartado 4 del
articulo 97 de esta Ley.

Puede observarse que, con la redaccién dada al precepto, se concede un gran
protagonismo a la autonomia individual, determinando que sera el contrato la principal
fuente de regulacién de la transmision de derechos’, si bien, en el apartado segundo,
se establece un régimen supletorio para aquellos casos en que no exista un contrato
escrito.

Ello podria llevar a pensar que la Ley de Propiedad Intelectual y el Estatuto de los
Trabajadores tienen un papel marginal en la regulacidon de esta relacion juridica de
trabajo, sobre todo si se tiene en cuenta que, en relacion con la LPI, el apartado cuarto
del precepto consagra un principio de especialidad, en base al cual sus disposiciones
sélo se aplican cuando no entren en contradiccion con la finalidad y objeto del
contrato.

No obstante, la realidad es otra. De hecho el articulo 51 LPI, inmerso el Titulo V,
relativo a la transmisidon de derechos, solo regula la especifica y especial transmision
de derechos de explotacidén de la obra que se produce entre el autor asalariado y su
empresario, concediéndoles un amplio régimen de libertad a la hora de delimitar el
contenido juridico de dicha transmision, sin que ello implique que el resto del
contenido de la LPI tenga siempre una aplicacion subsidiaria al mismo, en atencion al
mencionado art. 51.4.

La Ley de Propiedad Intelectual se construye sobre unos presupuestos aplicativos que
deben ser en todo caso respetados. En este sentido, las disposiciones sobre los
sujetos, el objeto y el contenido de la cesion (arts. 5 a 25), asi como sobre los
derechos morales irrenunciables del autor (arts. 14 a 16) constituyen un limite
absoluto al negocio juridico por el que se transmiten los derechos de explotacion de la
obra, sin perjuicio de que algunos de ellos deban ser reinterpretados a la luz de la
normativa laboral; mientras que otras disposiciones de caracter imperativo que regulan
con caracter general la trasmision de derechos (arts. 43 y ss.) si resultaran aplicables a
este contrato de cesion de forma subsidiaria. Con ello se impide que el resultado prive

° PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279 sefiala que “es incuestionable el principio de
autonomia de las partes para la Ley”.



a la parte mas débil, el autor asalariado, de los derechos que legalmente le concede la
10
norma

Tampoco puede interpretarse la referencia que el art. 51 LPI hace al contrato en
relacion con el propio contrato de trabajo que une al autor asalariado con su
empresario. De ser asi, por medio de la Ley de Propiedad Intelectual se estaria
relegando la aplicacion del Estatuto de los Trabajadores, en favor de la autonomia
individual, alterando el sistema de fuentes que rige este ordenamiento juridico, en el
que, como es sabido, la voluntad de las partes tiene una funcién reguladora residual.

El contrato mencionado por el precepto es entonces el pacto de cesidon. No existe por
tanto un Unico contrato, lo cual ha sido asumido por la doctrina laboral
independientemente de la postura que mantenga en torno a la relacién existente entre
ambos, o, lo que es lo mismo, de si se considera, como mas adelante se trata, que el
negocio juridico de la transmision derechos forma parte esencial del objeto del
contrato de trabajo'’.

Por consiguiente, en principio, cada una de las normas implicadas regula su propia
parcela y, en este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual atribuye una serie de
derechos al autor de la obra y delimita el alcance y el contenido del pacto de cesién de
una parte de esos derechos, mientras que el Estatuto de los Trabajadores regula la
relacion de trabajo entre el trabajador-autor y el empresario.

3 El contrato de trabajo del autor asalariado: ambito objetivo y

subjetivo.
Como ha venido a sefialar la doctrina, la especialidad del articulo 51 LPI viene
determinada por su ambito objetivo, aplicandose a las obras creadas en el marco de
una relacion laboral, de acuerdo con las funciones que se le han atribuido, y no con el
ambito subjetivo del mismo, por lo que no se aplica a cualquier creacion de los autores
asalariados®®. Siendo cierta esta afirmacion, para delimitar de forma mas precisa el
ambito de aplicacion del art. 51 LPI se ha de profundizar con algo mas de detalle en el
aspecto objetivo y subjetivo del contrato de trabajo del autor asalariado, para lo que

10 RAMS ALBESA, J. (1994-a), “Articulo 51", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart)
Comentarios al Codigo Civil y Compilaciones Forales. T. V. Vol. 4-A Articulos 428 y 429 del
Codigo Civil y Ley de Propiedad Intelectual, EDERSA, Madrid, p. 800.

1 PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279 y ss.; HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p.
58 y ss.; y VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 147 y ss. La doctrina habia alcanzado la
misma conclusion en relacién con el art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 que
sefialaba que “los contratos en virtud de los cuales el trabajador transmita de antemano al
empresario (...) sus derechos de autor (...) habran de hacerse por escritoc” —BONDIA ROMAN,
F. (1984), ob. cit., p. 427.

12 RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839. El autor, en este sentido, destaca el art.
97.4 LPI que regula el régimen de los autores asalariados que crean programas de ordenador
“en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su
empresario”. BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., pp. 425 y 426, sefala que,
independientemente de cual sea el mecanismo por el que se atribuye la explotacion de los
derechos de autor al empresario —cessio legis o contrato—, con caracter general, no se
produce transmision y el autor asalariado mantiene la titularidad en relacién con las obras que
no se corresponden con la actividad contratada.



previamente se ha de reparar en otros conceptos que determinan, con caracter
general, el nacimiento del derecho de autor.

3.1 La obra intelectual como objeto de regulacion

Los derechos de autor se originan sobre la base de la existencia de una obra y un
creador de la misma®. Y para que exista una obra es necesario que exista una
voluntad de crear y una actividad creativa, esto es, que se produzca una actividad
tendente a la produccion intelectual'”.

El desarrollo de esta actividad constituye, desde la promulgacion de la Constitucion
Espanola (CE) en 1978, un derecho fundamental y, en este sentido, el art. 20.156) CE
reconoce y protege el derecho “a /a produccion y creacion literaria, artistica, cientifica y
técnica™. Lo que la Constitucién protege es la creacién en abstracto, no el resultado
de la misma y, por ello, la propiedad intelectual no se encuentra incluida en dicho
articulo, sino que debera entenderse comprendida en el art. 33.1 CE relativo al
derecho a la propiedad privada. El art. 20.15) CE protege la fase de creacion y no el
resultado de dicha actividad creadora, es decir, consagra como un derecho
fundamental el derecho en abstracto a producir o crear. Por tanto, la Ley de Propiedad
Intelectual actia en un momento posterior, desplegando una serie de derechos sobre
el resultado del proceso de creacidn®®. En este sentido, la jurisprudencia civil ha puesto

3 Lo que constituye el dogma basico del sistema del derecho de autor, pues este no nace si no
hay, de forma acumulada, obra ni creador —SAIZ CARGIA, C. (2000), Objeto y sujeto del
derecho de autor, Tirant Lo Blanch, Valencia, p. 33.

14 Sobre el tema SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., pp. 86 y ss. Sefiala la autora que debe existir
una conciencia de autor, una voluntad de crear, y que sdlo es protegible el resultado de la
actividad creadora del hombre (p. 93). En este sentido se entiende el acto creativo como
“inexistencia de algo, al que el hombre va a dar forma externa mediante una actividad
intelectual” —PEREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), £/ derecho de autor: la facultad de
decidir la divulgacion, Civitas, Madrid, p. 144; y VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), Las obras
0 creaciones intelectuales como objeto del derecho de autor, Comares, Albolote (Granada), p

12.

> En relacion con el ejercicio de este derecho fundamental por parte de los trabajadores
asalariados vid. MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., pp. 338 y ss.

16 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (2007-a), ob. cit., pp. 18 y ss.; RAMS ALBESA, J. (1994-
b), “Articulo 14", en AA. VV. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) Comentarios al Codigo Civil y
Compilaciones Forales. T. V. Vol. 4-A Articulos 428 y 429 del Codigo Civil y Ley de Propiedad
Intelectual, EDERSA, Madrid, p. 307 y ss.; LACRUZ BERDEJO, J. L. (2007) “Articulo 2°.

Comentario” en AA. VV. (Coor. R. Bercovitz Rodrlguez Cano) Comentarios a la Ley de propiedad
intelectual, 32 Edicion, Tecnos, p. 30; DE ROMAN PEREZ, R. (2005), ob. cit., pp. 36 y 37; y
MUNOZ VIADA, C. (2007) Transmision de los derechos de autor. El contrato de edicion. Grupo
Difusion, Madrid, p. 16.

En sentido contrario, defendiendo que el art. 20. 75. ampara tanto la actividad creadora, como
su resultado y, por tanto, constitucionaliza el derecho a la propiedad intelectual, BONDIA
ROMAN, F. (1988), Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de informacion, Trivium,
Madrid, p. 104 y ss.; BONDIA ROMAN, F. (1997), “Articulo 1” en BONDIA ROMAN, F. y
RODRIGUEZ TAPIA, J. M. Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Texto Refundido,
R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril), Civitas, Madrid, pp. 18 y ss.; y PLAZA PENADES, J. (1997), £/
derecho de autor y su proteccion en el articulo 20,1,b) de la Constitucion, Tirant Lo Blanch,
Valencia, pp. 275 y ss., quien concluye que el precepto constitucional protege el derecho moral
del autor para decidir, con caracter previo o posterior, sobre la forma y el contenido sobre la
obra creada. En la doctrina laboral defiende el anclaje del derecho a la propiedad intelectual en
el art. 33 CE VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 39 y ss.; mientras que su inclusion en el



de relieve que los derechos de autor no pueden considerarse como derechos
fundamentales “por carecer de la nota indispensable de la esencialidad, al no ser
consustancial o esencial a la persona, dado que no toda persona es autor”, y que de la
exteriorizacion de dicho derecho surge un derecho especial que protege tanto la faceta
moral del autor como la patrimonial’’. Hay que hacer notar, por lo demds, que estas
facetas, recogidas en el art. 2 LPI, no componen dos derechos diferentes, sino dos
aspectos del mismo derecho®.

Ademas, esta actividad ha de tener como resultado una obra intelectual susceptible de
generar derechos de autor conforme a lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual®.
Al respecto, el articulo el articulo 10 LPI, aunque no define el concepto de obra, sefiala

art. 20.16 es postulada por PEREZ PEREZ, M. (1989), ob.cit., p. 270 y 276 y 277; y MORENO
DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., pp. 341 y ss.

17 STS Civil de 2 de marzo de 1992, Rec. n® 806/1990. Con anterioridad la STS Civil de 9 de
diciembre de 1985, que resolvid el conocido como Caso Serrano, ya habia puesto de manifiesto
que “/o que se consagra como fundamental, es un derecho genérico e impersonal, a producir o
crear obras artisticas, pues no toda persona crea o produce arte, viniendo a proclamar la
proteccion de una facultad; cuando se produce o crea, entonces lo que se protege es el
resultado, que hace surgir un derecho especial, el derecho de autor, gue no es un derecho de la
personalidad porque asimismo carece de la nota indispensable de la esencialidad, pues no es
consustancial o esencial a la persona, en cuanto gque no toda persona es autor; y, conlleva la
necesidad de la exteriorizacion, puesto que se crea o produce arte, para ser exteriorizado, lo que
implica el nacimiento de otro derecho en favor de aquéllos a los que se exterioriza -publico,
adquirente, receptores- el primero de los cuales tiene por objeto un «bien inmaterial», mientras
que en el segundo es un «bien material»; lo cual plantea una serie de problemas de
coordinacion de ambos derechos, que supone la de los respectivos intereses que entran en
Juego que surgen, no con la persona, sino como consecuencia de una actividad de ésta, cuya
solucion es dificil’. No obstante, la sentencia tiene un voto particular que defiende la inclusion
de los derechos de autor en el art. 20.15) CE. Asimismo, la STS Civil de 3 de junio de 1991
reconoce que el derecho moral de autor forma parte del contenido del art. 20.1.b) CE —vid. un
completo analisis de estas sentencias en PLAZA PENADES, J. (1997), ob. cit., pp. 205 y ss.

8 Asi lo defiende la tesis unitaria o monista, a la que se suma la mayoria de la doctrina
cientifica espafiola, sobre la base de que las facultades que se derivan para el autor sobre la
obra creada constituyen un conjunto Unico e indivisible —RAMS ALBESA, J. (1994-c), “Articulo
2", en AA. W. (Dir. M. Albadalejo y S. Diez Alabart) Comentarios al Codigo Givil y Compilaciones
Forales, T. V. Vol. 4-A Articulos 428 y 429 del Codigo Civil y Ley de Propiedad Intelectual,
EDERSA, Madrid, p. 83; BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (2007-a), ob. cit., p. 20; LACRUZ
BERDEJO, J. L. (2007), ob. cit., pp. 28 y ss.; PEREZ DE ONTIVEROS BAQUEROQ, C. (1993), ob.
cit., pp. 32 y 22; y DE ROMAN PEREZ, R. (2005), ob. cit., p. 29. Por el contrario, la tesis
dualista, defiende que el derecho de autor se compone de dos derechos, uno moral y otro
patrimonial. Entre la doctrina defienden que el articulo 2 LPI consagra esta tesis BONDIA
ROMAN, F. (1988), ob. cit., p. 155, pese a que el autor se muestra partidario de la tesis
monista (p. 149, nota 19); y PLAZA PENADES, J. (1997), ob. cit., pp. 163 y ss. Este ultimo autor
defiende, tomando como referencia la propia ley, las distintas posiciones doctrinales y la
jurisprudencia que el derecho de autor es un derecho subjetivo Unico integrado por dos
derechos distintos que conforman dos grupos de facultades de naturaleza juridica y
caracteristicas diferentes (p. 168). En realidad, como sefiala DE ROMAN PEREZ, R. (2005), ob.
cit., p. 27, la actual norma permite ser interpretada desde los postulados monistas y los
dualistas.

En la doctrina laboral recoge la tesis monista VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 33. En
sentido contrario, MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., p. 341, defiende que la
normativa sobre la propiedad intelectual se inclina por la tesis dualista.

19 Estamos,por tanto ante un concepto normativo que prescinde de valoraciones estéticas —
SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., p. 39.



que estan protegidas “fodas las creaciones originales literarias, artisticas o cientificas
expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible actualmente conocido
0 gue se invente en el futuro”.

Por consiguiente, son protegibles las manifestaciones pertenecientes a cualquiera de
estos tres campos —de las cuales el propio articulo 10 incorpora una exhaustiva lista a
meros efectos ejemplificativos— independientemente de que estén completamente
acabadas®, pues el precepto incluye expresamente como objeto de proteccidon los
bocetos, los ensayos y los proyectos. El entendimiento de estos tres géneros debe
formularse en sentido amplio, dando cabida a todas las manifestaciones formales de la
comunicacién humana?!, por lo que su importancia radica no tanto en delimitar las
obras protegibles, sino en distinguir aquellas creaciones que no son objeto de
proteccion por la propiedad intelectual®®: las invenciones o innovaciones técnicas, los
sistemas y modelos comerciales y los descubrimientos y teorias cientificas, la creacion
de modelos matematicos, etc.

La mencion de la LPI a las creaciones cientificas, puede conllevar cierta confusion,
debido al hecho de que la proteccion no se refiere a los resultados de la investigacién
cientifica (el descubrimiento, las teorias, las técnicas, los sistemas, lo métodos...). Lo
que los derechos de autor protegen es la forma en que se exterioriza la investigacion
cientifica a terceros, es decir, su expresion literaria o artistica en la medida en que
pueda considerarse original (en su exposicién no en su contenido)®. En este sentido,
un articulo cientifico en el que se da cuenta de determinada invencion técnica resultara
protegible por la Ley de Propiedad Intelectual, pero la invencién en si gozara, en su
caso, de otras formas de proteccién®.

En cualquier caso, no basta con que la obra pueda encuadrarse en uno de estos
géneros. Ademas ha de ser original. El concepto de originalidad no posee una
definicion exacta y ha sido interpretado por doctrina y jurisprudencia de varias
maneras. En la actualidad existe un cierto consenso para excluir del mismo la “altura

20 E| hecho de que la obra esté concluida resulta intrascendente a efectos de proteccién. Lo
relevante es que en los estadios previos la obra cumpla con los requisitos de originalidad y
exteriorizacion. No obstante, la proteccion de las obras inacabadas abre el debate sobre cual es
el fragmento minimo exigible, cuestion que no admite una respuesta categdrica y que debera
ser examinada caso por caso —SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., pp. 162y ss.

21 Asi lo sefiala SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., p. 39 y ss. y p. 73, apoyando sus conclusiones
en un estudio doctrinal y jurisprudencial de derecho comparado.

22 La atribucién del calificativo de literario, artistico o cientifico a las creaciones intelectuales
excluye de su émbito,a las invenciones industriales —PLAZA PENADES, J. (1997), ob. cit., p.
291; VALBUENA GUT}ERREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 29 y 30.

23 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (2007-b), “Articulo 10. Comentario”, en AA. WV. (Coor. R.
Bercovitz Rodriguez-Cano) Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, 32 Edicion, Tecnos,
Madrid, pp. 159 y 159; y VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 31.

2* En este sentido, la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invencién y Modelos de
Utilidad, considera patentables las innovaciones nuevas susceptibles de aplicacion industrial,
pero no los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos (art. 4.a), lo que,
en opinion de algun autor, determina que las ideas en si mismas no son objeto de proteccion,
sino la concreta invencion o resultado que determinan —VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000),
ob. cit., p. 33, nota 55.



creativa”, lo que implicaria llevar a cabo un juicio estético sobre la obra®. La propia
norma parece que, efectivamente, no tiene en cuenta dicho concepto al incorporar al
elenco de obras potencialmente protegibles los programas de ordenador, las bases de
datos, y los folletos. Una vez rechazado el valor artistico como forma de medir la
originalidad, ésta puede entenderse en un sentido objetivo, como el reflejo de la
impronta personal del autor en la obra, o mejor como el resultado de su actividad
creativa®®; o en un sentido objetivo, aludiendo a su caracter novedoso. A su vez, la
novedad admite varias calificaciones. De esta manera, se habla de novedad subjetiva
cuando la obra es nueva para su autor y de novedad objetiva para calificar la obra
como nueva, es decir diferente de otras obras anteriores. Entender la originalidad
atendiendo en exclusiva a uno de estos criterios provoca problemas en cuanto a la
proteccién de determinadas obras, posibilitando incluso la doble protecciéon®, por lo
que, por ldgica, la originalidad debe atender a todos ellos, de manera que no se trate
de una reproduccién o copia, o de una transformacidon no autorizada de una obra
preexistente, e incorpore una manifestacion de la personalidad, talento o inventiva del
autor®,

Por Ultimo, para que gocen de proteccidn, estas creaciones intelectuales deben ser
exteriorizadas de alguna manera, en el sentido de que se incorporen a un soporte,
existente actualmente o futuro, que permita que pueda ser percibida por los seres
humanos, sin importar cual sea éste, ni que sea tangible o intangible, ni su duracién®.

Conforme a estos criterios, resulta evidente que la norma sobre propiedad intelectual
se va a aplicar a los resultados de multiples actividades intelectuales realizadas en
régimen laboral. Basta echar una mirada al elenco de posibles obras protegidas
recogidas en el art. 10.1 LPI: a) los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos,
discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de catedra y
cualesquiera otras obras de la misma naturaleza; b) las composiciones musicales, con
o sin letra; c) las obras dramaticas y dramatico-musicales, las coreografias, las
pantomimas y, en general, las obras teatrales; d) las obras cinematograficas y
cualesquiera otras obras audiovisuales; e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo,
grabado, litografia y las historietas graficas, tebeos o comics, asi como sus ensayos o

25 Sobre el tema vid. SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., p. 106 y ss.

% o que lleva a la Ley a distinguir, a efectos de proteccidn, entre fo;ogra’ﬁca y mera fotografia
y obra audiovisual y meras grabaciones audiovisuales —SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., pp.
120 y 121. En relacién con la proteccién de las fotografias vid. VALBUENA GUTIERREZ, J. A.
(2000), ob. cit., p. 49 y ss.; e, /in extenso, VALERO MARIN, E. (2000), Obras fotogradficas y
meras fotografias, Tirant Lo Blanch, Valencia. )

%’ Vid. una exposicion de estas teorias y de los _problemas que originan en SAIZ CARGIA, C.
(2000), ob. cit., pp. 119y ss.; y VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 279y ss.

?% SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., pp. 143 y 156 y 157. También se asume el concepto de
originalidad desde una doble perspectiva objetiva y subjetiva en BERCOVITZ ALVAREZ, G.
(1997), Obra plastica y derechos patrimoniales de su autor, Tecnos, p. 121; VALBUENA
GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 15, aunque el autor sostiene que en nuestra norma
prevalece el criterio objetivo, por lo que, si existe igualdad entre dos obras y, no resulta posible
diferenciar entre las manifestaciones de la personalidad de, sus autores, sdlo podra ser
protegida una de ellas (p. 288); vy, en la doctrina laboral, VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit.,
p. 54

2% Sobre el tema SAIZ CARGIA, C. (2000), ob. cit., pp. 157 y ss.; y VALBUENA GUTIERREZ, J. A.
(2000), ob. cit., p. 155y ss.



bocetos y las demas obras plasticas, sean o no aplicadas; f) los proyectos, planos,
maquetas y disefios de obras arquitectdnicas y de ingenieria; g) los graficos, mapas y
disefos relativos a la topografia, la geografia y, en general, a la ciencia; h) las obras
fotograficas y las expresadas por procedimiento andlogo a la fotografia; e i) los
programas de ordenador. A estas obras hay que afadir los titulos de las obras cuando
sean originales (art. 10.2 LPI) y las obras derivadas que recoge el art. 11 LPI, que
también son objeto de proteccion sin perjuicio de los derechos de autor sobre el
original: a) las traducciones y adaptaciones; b) las revisiones, actualizaciones vy
anotaciones; c) los compendios, resimenes y extractos; d) los arreglos musicales; y
cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artistica o cientifica.

La mayoria de estas obras se llevan a cabo mediante relaciones tipicamente laborales
que se desarrollan en el sector de la informacion (radio, televisién y prensa), en el
sector de la informatica, en el sector de la publicidad, en el sector de servicios, en el
sector de las artes graficas; en el del entretenimiento y del espectaculo; y el resto,
aunque se refiere a actividades creativas que tipicamente se realizan por cuenta
propia®®, igualmente pueden realizarse en régimen laboral (artistas plasticos, pintores,
escultores, escritores, etc.).

Ademds, como quiera que no se trata de una lista cerrada, la doctrina e,
incidentalmente, la jurisprudencia han incluido en el listado de obras tutelables las
obras arquitectdnicas y de ingenieria; las obras de luz y sonido; las obras radiofdnicas;
los programas de television; las obras de alta costura; la escenografia; las creaciones
de disefio, grabado, tapiceria, ceramica, azulejo, orfebreria o joyeria; las creaciones
expresadas a través del olor, el gusto o el tacto, en especial los perfumes y las obras
culinarias; y los espectaculos deportivos, circenses y taurinos®’. A la vista de todo lo
cual es ldgico concluir que, hoy en dia, la inmensa mayoria de las creaciones
intelectuales se realizan por trabajadores asalariados.

3.2 Creaciones intelectuales frente a invenciones laborales

Hay que matizar que el proceso constitucionalmente protegido de creacion intelectual
no siempre va a generar una obra incluible en la Ley de Propiedad Intelectual. Existen
otras creaciones intelectuales, a las que tangencialmente nos hemos referido, cuyos
resultados son el objeto de proteccion de la denominada propiedad industrial.

En este sentido, en el marco de las relaciones laborales, resulta importante establecer
criterios que permitan diferenciar la creacion intelectual, que genera derechos de
autor, de las creaciones protegidas por la propiedad industrial: las denominadas
invenciones laborales, la creacién de marcas y nombres comerciales, y los disefos
industriales.

30 PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 269, denomina autores tipicos a los que desarrollan su
actividad de forma auténoma o independiente y atipicos o asalariados a los que llevan a cabo
en régimen de dependencia y ajenidad. )

3! Sobre la inclusién de estas obras vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. (2007-b), ob. cit.,
pp. 164 y ss.; y VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 40 y ss. (en especial, en
relacion con las obras expresadas mediante el olor, el gusto o el tacto, pp. 85y ss.).



Con caracter general, las creaciones intelectuales y las invenciones pueden
diferenciarse atendiendo a los siguientes rasgos™:

En primer lugar, por su distinta finalidad. Las invenciones protegidas por la propiedad
industrial tienen como destino principal, valga la redundancia, su uso por la industria y
requieren ser explotadas econdmicamente, mientras que en las obras intelectuales esta
utilidad industrial no existe, independientemente de que puedan ser comercializadas
por su autor o por el empresario que adquiere los derechos de explotacion®. En este
sentido, la ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invencion y Modelos de
Utilidad (LPIMU) define en su articulo su objeto en referencia a las “/invenciones
industriales”. El concepto “industrial” debe entenderse como la capacidad de la
invencidn para ser ejecutable o repetible y, evidentemente, se proyecta sobre el sector
de la industria, pero alcanza también a invenciones patentables en sectores como el de
la agricultura, el ocio, los productos farmacéuticos, etc.**

Un segundo rasgo que distingue la invencién de la obra intelectual radica en la
necesidad, ya advertida, de que esta ultima se exteriorice, de que sea apreciable por
los sentidos. No se protegen las ideas en abstracto, sino aquellas que finalmente se
plasman en alguna forma de obra literaria, artistica o cientifica®. Por el contrario, las
meras ideas, aunque no se hayan exteriorizado, si pueden ser objeto de proteccion por
la propiedad industrial, siempre y cuando se cumpla con una serie de formalidades que
tienden a la individualizacién descriptiva del objeto y que, una vez presentadas en la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas, permitiran la obtencion de una concesién
administrativa para su explotacion industrial. A su vez, la necesidad de cumplir con
estos requisitos legales y administrativos para que el creador de la obra —o la persona
que la hace suya— adquiera derechos sobre la misma, es otro elemento diferenciador,
pues el autor de una obra intelectual adquiere los derechos sobre la misma por el sélo
hecho de su creacion, teniendo su inscripcidon en el Registro de la Propiedad Intelectual
caracter meramente formal.

La distincién entre unas obras y otras se acentlia y se complica si se tiene en cuenta
que determinadas creaciones pueden compatibilizar derechos de propiedad industrial y
derechos de propiedad intelectual. Efectivamente, el art. 4.b LPIMU no considera
patentables las obras literarias, artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como
las obras cientificas, por lo que, aparentemente, una obra que, por pertenecer a dicha
categoria, genera derechos de autor estara automaticamente excluida de proteccién en
relacion con la propiedad industrial. Sin embargo, el art. 3.2 LPI posibilita la
compatibilidad y acumulacion de los derechos de autor con “/os derechos de propiedad

32 Vid, VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 46 y ss.

33 PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 291; y VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 47 y
Ss.

3* VICENT CHULIA, F. (1995), Introduccion al Derecho Mercantil, 83 Edicion, Tirant Lo Blanch,
Valencia, p. 444 y 446; y ALVAREZ MONTERO, A. (2008) “Invenciones laborales. Un marco
juridico viejo para un nivel de investigacion creciente”, Revista de /a Asociacion Estatal de
Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, n° 21, p. 148.

3 VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 49; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit.,
p. 339.



industrial que puedan existir sobre la obra™®, por lo que dicha incompatibilidad es
relativa y, en cualquier caso, no afectaria a la proteccion que dispensan otras normas
relativas a la propiedad industrial®’.

De esta manera, se ha sefalado la posible compatibilidad entre: a) los derechos de
autor y la proteccidon que dispensa el derecho de Marcas en relacion con los titulos de
las obras y las obras plasticas (envases y envoltorios y logos); b) los derechos de autor
y los derechos de patentes, en relacién a los programas de ordenador, incluidos
expresamente en la proteccién que dispensa la LPI, pese a que también existian
argumentos para considerarlos protegidos por la normativa sobre propiedad
industrial®®, pero que, en algunos casos, son también patentables —los programas de
ordenador que forman parte de una invencion patentable; c) los derechos de autor y la
proteccion que concede la propiedad industrial de modelos de utilidad, en relacion con
aquellos productos que son originales en sentido artistico y que producen una ventaja
técnica desconocida en el mercado; y d) los derechos de autor y los derechos
provenientes de la proteccién de los disefios industriales, lo que configura un
numeroso grupo de objetos que permiten aunar esta doble proteccion, siendo el
ejemplo prototipico las denominadas “obras de arte aplicado”, por cuanto son
originales y permiten una aplicacion industrial®. Igualmente, otras obras, cuya
inclusion en el art. 10 LPI es defendida por la doctrina, como los perfumes y las obras
culinarias, podrian ser asimismo protegidas por derechos de propiedad industrial®.

Por tanto, salvo en los supuestos mas claros, debera examinarse con cuidado el tipo de
obra a fin de determinar si le resulta de aplicacion el art. 51 LPI, y, en dicho caso, si
ademas se le debe de aplicar algun otro tipo de protecciodn.

3.3 El objeto del contrato como delimitador del sujeto del contrato: el

autor asalariado en el art. 51 LPI
Las previsiones del articulo 51.1 LPI solo se aplican a los sujetos contratados con el
objeto de la creacidn intelectual en los términos ya vistos. Es decir, no sblo es
necesario que se produzca una manifestacion humana susceptible de generar derechos
de autor, sino que el objeto de la contratacidn laboral ha de ser, precisamente, dicha
actividad intelectual. Asi debe entenderse la mencion en el encabezado del precepto a

% Lo que ha llevado a sugerir que la LPI, de fecha posterior, derogé en esta materia a la LPIMU
—VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., p. 97.

% En especial con la que dispensan la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre; y la Ley
20/2003, de 7 de julio, de Proteccion Juridica del Disefio Industrial, cuya DA 102 determina que
“la proteccion que se reconoce en esta Ley al disefio industrial serd independiente, acumulable
y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el disefio de que se
trate presente en si mismo €l grado de creatividad y de originalidad necesario para ser
protegido como obra artistica segun las normas que regulan /a propledad intelectual”.

38 PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 276; y, sobre todo, VALDES ALONSO, A., (2001), ob.
cit., pp. 285y ss. ) ,

% Sobre todas estas compatibilidades vid. GONZALEZ GORDON, M. (2005), “«Unida en la
diversidad»: Independencia, compatibilidad y acumulacion de lo intelectual y lo industrial”, en
AA. VWV. (Coor. Cesar Iglesias Rebollo) Propiedad intelectual, derechos fundamentales y
Propiedad /na’ustr/a{, Reus S.A., Madrid, pp. 156 vy ss.

0 VALBUENA GUTIERREZ, J. A. (2000), ob. cit., pp. 93 y ss.



la “transmision de los derechos del autor asalariado™ . Ademas, segin se desprende
del art. 51 LPI, en especial de su apartado segundo, la actividad de la empresa ha de
estar directamente relacionada con la explotacion de dichos derechos de autor. Lo que
da sentido a la contratacidon es la explotacidn empresarial de los derechos sobre la
obra. Por ello, en los casos en que exista un pacto expreso de cesion, la obra podra no
ser coincidente con la actividad habitual de la empresa, como ocurre cuando la
empresa encarga la creacion con el fin de innovar con nuevas lineas de produccion o
comercializacion®. Sin embargo, si no existe dicho pacto es necesario que la obra
creada pueda incluirse en la actividad habitual de la empresa®.

En consecuencia, desde un punto de vista subjetivo. el precepto no se aplica a
cualquier trabajador que cree una obra intelectual, sino sélo a los que hayan sido
contratados con dicha finalidad, en relaciéon con la actividad empresarial desempenada.
El precepto tiene entonces un ambito de aplicacion muy concreto, al regular
exclusivamente el trabajo por cuenta ajena en régimen laboral destinado a la creacién
de una obra intelectual para ser comercializada por el empresario™. Por ello, las Unicas
obras que provocan la cesion de los derechos patrimoniales son aquellas que estan
relacionadas con la contratacion del trabajador o con el desempefio de las funciones
encomendadas durante el contrato®.

3.4 La causa objetiva del contrato y la transmision de derechos al
empresario

Para delimitar con mayor precisién el ambito de aplicacion del art. 51 LPI hay que

acotar la causa del contrato del autor asalariado. Y debo sefialar que la doctrina, como

tantas veces, se encuentra claramente dividida en torno a esta cuestion.

En este sentido, los comentaristas civiles de la norma han venido considerando que la
cesion de derechos encuentra su razon de ser en la relacion laboral, trasmitiéndose de
esta manera los resultados del trabajo al empleador®. De igual manera,
mayoritariamente la doctrina laboralista ha asumido esta tesis, entendiendo que la LPI
compagina los derechos que tiene el trabajador sobre su creacién con los derechos del

“l RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (1997), “Articulo 51” en BONDIA ROMAN, F. y RODRIGUEZ TAPIA,
J. M. Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, Civitas, Madrid, p. 228; VALDES ALONSO,
A., (2001), ob. cit., p. 54.

“2 RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 840; y RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p.
800.

43 RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2009) “Art. 51. Transmisién de los derechos del autor asalariado”
en AA. V. (Dir. J. M. Rodriguez Tapia) Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 23
edicion, Civitas/Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), p. 431.

* RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 794 y 797; VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp.
91 y 92; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), p. 346.

% Asi lo entiende RODRIGUEZ TAPIA en los distintos comentarios al articulo 51 LPI —vgr.
(1997), ob. cit., p. 228; (2007), ob. cit., p. 839; (2009), ob. cit., p. 430.

% BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., p. 421 y ss., quien parece mantener esta tesis al
considerar que de la actividad intelectual objeto del contrato de trabajo del autor asalariado se
deriva “el efecto natural, segun los principios del Derecho del Trabajo, de la atribucion de los
derechos relativos a la eventual obra del ingenio”; RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 798,
que entiende que no existe cesion, ya que el derecho de explotacion del empresario nace al
tiempo que el de propiedad del autor; y RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839.



empresario sobre los frutos del trabajo*. De esta manera, la causa objetiva del
contrato sera la atribucién remunerada de los derechos de explotacion de la obra al
empresario®®,

De esta manera, dicho pacto se suscribira normalmente en el momento del contrato de
trabajo y formard parte de éI*, pero también puede formalizarse de forma
independiente, coetdneamente al contrato o en un momento posterior?®,
incorporandose su contenido al contrato de trabajo de forma expresa o tacita. Debe
sefalarse que, aunque en principio el pacto de cesién debe realizarse por escrito, el
incumplimiento de dicho requisito, pues evidentemente no cabe un contrato sin causa,
se subsana, por aplicacion del art. 51.2 LPI, atribuyendo al empresario los derechos
minimos que permitan la explotacion de la obra en relacidon con la actividad
desarrollada™.

Las principales consecuencias que se derivan del mantenimiento de esta tesis son, a mi
entender, las siguientes:

En primer lugar, que el resultado de la actividad desempeiada, es decir, la creacion de
la obra, cobra especial importancia, cuestion que se ha hecho notar por la doctrina sin
por ello llegar a considerar esta relacién como de resultado, lo cual iria en contra de la
especifica configuracién del contrato de trabajo, cuyo objeto se define por la mera
actividad®.

En segundo lugar, que se hace necesario modalizar el concepto de ajenidad, puesto
que el hecho de que trabajador autor mantenga y ceda unos derechos sobre la obra
choca con las tesis clasicas de la ajenidad (ajenidad en los frutos, ajenidad en la
utilidad patrimonial, ajenidad en los riegos, ajenidad en los medios de produccién y
ajenidad en el mercado) en base a las cuales el empresario es el propietario de los
frutos de la actividad laboral®®. En este sentido el Tribunal Supremo ha admitido que,

4 MARTIN VALVERDE, A.; RODRIGUEZ-SANUDO, F.; y GARCIA MURCIA, J. (2007), Derecho del
Trabajo, 162 Edicion, Tecnos, Madrid, p. 657. ) )

“8 BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., pp. 421 y 422; PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 281,
quien sefiala que “la LPI en la tensién existente entre derecho del trabajo y de autor se ha
decidié por este Ultimo”; PEREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C. (1993), ob. cit., p. 267; VALDES
ALONSO, A., (2001), ob. cit., p. 96; y DE VEGA Y LOMO, F. (2002), ob. cit., p. 346.

9 VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 150 y ss.; y MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002),
ob. cit., pp. 347, entendiendo, no obstante, que el término contrato utilizado por la norma hace
referencia al contrato de trabajo )

% RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 842; VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp.
150 y ss., analizando las distintas circunstancias que posibilitan la celebracion de un pacto de
cesion de derechos de manera independiente. Para PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 279,
“la creacion a la que se refiere el parrafo es la de una obra ya creada en virtud de una relacion
laboral, de manera que, en una interpretacion literal y cronoldgica, el contrato de trabajo, que
origind tal relacion laboral, ha tenido necesariamente que anteceder en el tiempo a la obra
creada para que se produzca el supuesto contemplado”.

> MORENO DE VEGA Y LOMO, F. (2002), p. 348.

52 VALDES ALONSO, A. (2001), ob. cit., pp. 92 y ss.

>3 BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., p. 421, hace notar la pugna existente entre los derechos
que surgen para el autor por su creagién y las consecuencias que se derivan de la formalizacién
de un contrato de trabajo. PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 283, sefala se establece “una



cuando el resultado del trabajo es una obra de autor, la nota de ajenidad se encuentra
modalizada por cuanto “/a cesion de dicho resultado no tiene por qué abarcar a la
integridad de los derechos de propiedad intelectual, sino solo a los principales o mas
relevantes, (...). Es caracteristica general del derecho de propiedad intelectual la
pluralidad y complejidad de facultades de caracter personal y patrimonial que atribuye
al autor (articulos 2 y 3 de la Ley de Propiedad Intelectual). Es mads, determinadas
facultades que componen el derecho de autor de contenido complejo son inalienables
0 no susceptibles de cesion a terceros. Tal es el caso de las facultades que integran el
llamado derecho moral, dentro de las que se cuenta la exigir el reconocimiento de su
condicion de autor de la obra (articulo 14.3° de la Ley de Propiedad Intelectual)™.
Esta ajenidad atenuada reduce el concepto de fruto y admite que el empresario tiene
limitada su capacidad de disposicion sobre los mismos y, en consecuencia, sobre la

utilidad patrimonial del resultado de la actividad laboral®.

Y, en tercer lugar, que las percepciones econdémicas que se desprenden para el
trabajador, como autor, como consecuencia de la cesion de sus derechos seran
consideradas, junto con las que haya percibido por el desarrollo de su trabajo, como
salario®. No se requiere pactar, conforme al art. 46.1 LPI, una remuneracion
suplementaria por la cesion de los derechos, ya que la regla del art. 51.4 LPI limita la
aplicacion de las disposiciones de la LPI a la transmisidon laboral en cuanto sean
compatibles con el fin y el objeto del contrato®”. No obstante, si nada se dice habria

excepcion al principio juridico-laboral de atribucion de la titularidad del producto del trabajo al
empresario por el contrato”; VALDES ALONSO, A. (2001), ob. cit., pp. 102 y ss.

>* STS de 31 de marzo de 1997, RECUD n° 3555/1996. Doctrina mantenida en sentencias
posteriores como la STS] Canarias, Las Palmas, de 16 de marzo de 2006, Rec. Sup. n°
1098/2005; STS de 16 de diciembre de 2008, RECUD n° 4301/2007; y la STS de 11 de mayo de
2009, RECUD n© 3704/2007.

>> VALDES ALONSO, A. (2001), ob. cit., p. 122.

% Asi lo asumid la jurisprudencia del ya extinto Tribunal Central de Trabajo —STCT de 15 de
diciembre de 1982—, y lo mantuvo la del Tribunal Supremo en sentencia de 12 de febrero de
1985: “/as cantidades debidas a los trabajadores, como en este caso, a consecuencias de las
ganancias obtenidas por el empresario por la cesion de los derechos de exhibicion del filme han
de ser incorporados, por consiguiente, al concepto legal de salario porque la propiedad
intelectual en cuanto conjunto de derechos que la ley reconoce al autor o autores sobre la obra
producto de su inteligencia entendida la expresion de su sentido mas amplio y general, es parte
indisoluble de la actividad laboral, cualquiera que sean los pactos que la regulen, porque otra
cosa conduciria a establecer una artificial y nociva disgregacion del contrato, en cuanto acuerdo
de voluntades organizado para producir determinados efectos, haciéndole perder su sustancial
unidad y haciendo, incluso, desaparecer los principios generales y especiales sobre los que cada
relacion se construye, ya que los trabajadores, al pactar con la empresa, es indudable que
tuvieron en cuenta no solo las retribuciones que podriamos llamar principales que recibian
directa e inmediatamente por su actividad artistica, sino también aquellas otras accesorias y
circunstanciales que de manera eventual pudiesen obtener posteriormente, condicionadas a los
acontecimientos futuros e inciertos en que consistia la posibilidad de que Radio Television
Espariola cediera, a su vez, los derechos de exhibicion de la pelicula, la volviera a pasar en
pantalla en los términos pactados o transmitiera, en fin, los derechos de reproduccion a una
Ediitorial para llevar a uno o varios fasciculos, dicho filme, formando unas y otras prestaciones
un entramado indestructible, desde el punto de vista juridico, propio del sinalagma de los
contratos de esta naturaleza, razonamiento que conduce a la desestimacion del motivo”.

>’ PEREZ PEREZ, M. (1989), ob. cit., pp. 287 y 288. Para VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit.,
pp. 137 y ss., el articulo 46 LPI no se aplica a los trabajadores asalariados, pues dicho articulo



que entender que la cesidon se entiende remunerada por una parte del salario del
trabajador, ya que cabe una cesidon gratuita®®. La atribucién de caracter salarial a la
contraprestacion de la transmision de los derechos patrimoniales sobre la obra ha sido
puesta en entredicho por algin autor al acarrear, como minimo, situaciones
sorprendentes, ya que no sera extrano que, como consecuencia del pacto de cesion, el
trabajador continle percibiendo una remuneracién incluso tras la finalizacién del
contrato, siendo, ademas, este derecho trasladable a sus herederos™.

Frente a esta postura se ha argumentado que la cesidn de los derechos patrimoniales
constituye un acto negocial auténomo que no forma parte del contrato de trabajo®°.
Ello posibilita entender la relacion laboral en base a la actividad realizada, desplazando
el resultado a un segundo lugar, aunque servira para medir la cantidad y calidad de
trabajo, permitiendo incluso la adopciéon de medidas disciplinarias. La asuncién de esta
tesis comporta las siguientes consecuencias:

En primer lugar, se comprueba que la causa cambiaria del contrato se perfecciona con
la realizacion de la prestacion, independientemente del resultado, aunque si éste se
produjera perteneceria al empresario. Como antes se ha sefialado, la ajenidad implica
que el titular originario de los frutos es el empresario, por lo que no es necesario que
el trabajador se los transmita y ello provoca una distorsién con el sistema de atribucién
de derechos de propiedad intelectual al autor por el mero hecho de serlo. Sin embargo,
si se entiende que lo que pertenece al empresario, como resultado de la actividad
intelectual, es la obra original exteriorizada se mantiene esta concepcion de la
ajenidad. Lo que el trabajador mantiene bajo su dominio no es la obra en si, sino los
derechos morales y patrimoniales que la LPI le atribuye. Lo que diferencia al autor
asalariado de otros trabajadores, es que, por el hecho de ser autor, goza de unos
derechos sobre el resultado de su trabajo®. La obra creada, fruto del trabajo,
pertenece al empresario, pero atribuye derechos al trabajador. A mayor abundamiento,
se sefala que si los derechos econdmicos sobre la obra se cedieran por virtud del
propio contrato de trabajo, no seria necesario que la LPI regulara el negocio juridico de
la transmisidn, pues ésta se produciria de forma automatica®.

En segundo lugar, este entendimiento del pacto de transmision de derechos evita la
calificacion salarial de las remuneraciones que se atribuyan al trabajador por dicha
cesion, haciendo compresible que tengan una dindmica propia, simultanea o posterior
a la relacién laboral®.

parece referirse a los supuestos en que la retribucion del autor se hace depender de los
beneficios empresariales, o que en una relacion de trabajo implicaria hacer al trabajador
partl'cipe,de los riesgos empresariales.

°> RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 842.

* En este sentido, HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 52, sefiala que esta
construccion no atiende a la “posible falta de sincronia entre la dindmica de la relacion laboral y
la de tales remuneraciones, siendo posible —y frecuente- que aquella se haya extinguido con
anterioridad a las mismas”.

* HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., pp. 61 y ss.

°L BONDIA ROMAN (1984), ob. cit., p. 423.

2 HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., pp. 61 y ss.

% HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 70.



Y en tercer lugar, al tratarse de un negocio juridico autonomo e independiente del
contrato de trabajo y, por tanto, de dos contratos distintos, se entiende que la norma
especifique que sean las partes las que fijen el alcance de la transmisién, pudiendo
formalizarse el pacto bien al inicio de la relacién, bien en cualquier momento posterior.
Aunque la norma exige forma escrita, se presume la existencia de un pacto tacito de
transmision en los casos de falta de pacto escrito®. Asimismo, se defiende que la
norma también ampara el pacto de no transmision escrito o presunto (cuando la
actividad de la empresa no permita la explotacion de la obra)®.

En relacion con esta idea discrepo con el parecer del autor. Si la empresa tiene como
actividad la explotacion de las obras contratadas o adquiere los derechos o no llevara a
cabo la contratacion. No hay que olvidar que de ello depende su beneficio empresarial.
A mi juicio, de seguirse esta tesis sobre la causa objetiva del contrato, el art. 51.2 LPI
deberia interpretarse como el mecanismo que facilitaria que el empresario siempre
acceda a los derechos patrimoniales, no sélo porque no haya un pacto escrito al
respecto, sino también porque, al mantener posturas contrapuestas, el mismo no
pueda perfeccionarse. El hecho de que se formule la regla del precepto como una
presuncion iurfs tantunf® no debe entenderse, a mi juicio, como la posibilidad de
demostrar que no hay pacto de no transmision, sino de que dicho pacto se ha hecho
con un alcance distinto al que determina la actividad habitual del empresario, sin que
el art. 52.3 LPI actle como un limite en este sentido®”; que no le atribuye dichos
derechos de forma exclusiva; o que modaliza algunos aspectos de la cesion®. En este
sentido se ha afirmado que el art. 51 se tendria que haber construido a la inversa,
poniendo el acento en el art. 51.2, como efecto general de la cesidon exclusiva al
empresario, y relegando el art. 51.1 como un supuesto concreto de modalizaciéon de
dicha cesién®

% HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67. No existe, por tanto, como sugiere PEREZ
PEREZ, M. (1989), ob. cit., p. 280, un recurso similar al que se establece en otros
ordenamientos juridicos, que, a través de la figura del copyright, consideran legalmente cedidos
los derechos de explotacion de la obra al empresario salvo que medie pacto en contrario.

> HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68.

% En similar sentido se entiende que el art. 51.2 LPI configura una transmisién ope legis'y iuris
tantum —QUIROS HIDALGO, 1. G. (2006), “Titularidad y transmision de los derechos de autor
del profesorado universitario”, AFDUDC, n° 10, p. 875.

% No es la intencién del legislador fijar un limite absoluto en relacién con la actividad del
empresario, sino evitar que el empresario utilice la obra para fines distintos a los fijados en el
contrato o a los que se derivan de la cesidn presunta —RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., pp.
802 y ss.

%8 En este sentido la STS) Madrid de 25 de mayo de 2009, Sentencia nim. 365/2009, en
relacion con la creacién de un programa de ordenador mediante un contrato civil de
arrendamiento de servicios sefiala que, mientras que el creador autéonomo tras la extincion del
contrato mantiene sus derechos de propiedad intelectual sobre la obra, “en e/ contrato de
trabajo la regla es que los derechos de explotacion de /la obra creada se ceden al empresario en
exclusiva (art. 51.1 y 2) y si el programa de ordenador es creado por un trabajador asalariado
en el gjercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su
empresario, la titularidad de los derechos de explotacion correspondientes al programa de
ordenador asi’ creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderan
exclusivamente al empresario salvo pacto en contrario (arts. 51. 5 y 97.4)".

69 RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 797.



Y, en el segundo caso, como en el apartado siguiente se pone de relieve, entiendo que
si la empresa no tiene como actividad la explotacion de la obra no se esta en presencia
de una actividad regulada por el art. 51 LPI, por lo que no cabe hablar de pacto
presunto de no transmision’.

Finalmente, quiero dejar constancia de que, a mi juicio, comoquiera que finalmente el
empresario acaba por hacer suyos los frutos del trabajo, el régimen juridico establecido
en relacion con las obras que generan derechos de autor no es tan distinto, como en
principio pudiera pensarse, del establecido para las invenciones laborales. El articulo
15.1 LPIMU determina que “/as invenciones, realizadas por el trabajador durante la
vigencia de su contrato o relacion de trabajo o de servicios con la empresa, que sean
fruto de una actividad de investigacion explicita o implicitamente constitutiva del objeto
de su contrato, pertenecen al empresario”. La doctrina ha entendido que el objeto del
contrato es la actividad de investigacion, por lo que si no se producen frutos (las
invenciones) el riesgo es del empresario. No obstante, si finalmente se producen, la
invencidon, como resultado del trabajo, pertenece originariamente al empresario,
permaneciendo los derechos no patrimoniales al trabajador inventor (art. 14 LPI)"*. Asi
pues, la principal diferencia radica en que, pese a que en ambos casos el resultado de
la actividad intelectual —la obra originaria o la invencion— pertenece originariamente
al empresario, en el caso de las invenciones la explotacién patrimonial va siempre
unida a la titularidad sobre la misma, permitiendo obtener la patente; mientras que en
el caso de las obras sujetas a la normativa sobre propiedad intelectual, el autor tiene la
posibilidad de pactar el modo en que el empresario puede usar dichos derechos de
explotacién’?.

4 Los supuestos de aplicacion del art. 51 LPI

De acuerdo con las afirmaciones realizadas con anterioridad, puede afirmarse que el
ambito subjetivo de aplicacion del articulo 51 LPI se hace depender de la presencia de
dos factores: la existencia de una empresa cuya actividad se corresponde con la
explotacion de los derechos de propiedad intelectual que generan determinadas
creaciones humanas; y de la existencia de un trabajador —el autor asalariado-
contratado por la empresa con el fin desarrollar una actividad de creacion intelectual,
cuyos resultados puedan ser explotados comercialmente. Si alguno de estos factores
no esta presente, con toda probabilidad no se esta en presencia de una relacion
juridica integrada en dicho precepto. No obstante, puesto que en algun caso pueden
surgir dudas, merece la pena llevar a cabo un estudio, con algo de de detalle, de cada
uno de los supuestos posibles.

7® RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit. p. 797, sefiala que el art. 51 LPI se concibe para un
supuesto muy concreto, en el que la intencion de las partes esta dirigida a la creacion de una
obra objeto de propiedad intelectual que sera potencialmente explotada en exclusiva por el
empresario, quien de forma simultanea obtiene un derecho real limitado de goce sobre la obra,
que se extiende a todos los derechos y modalidades de explotacion que conforman la actividad
empresarial.

" ALVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., pp. 152 y 153,

72 Sobre estas diferencias vid. HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68.



4.1 Creacion de obras intelectuales en empresas cuya actividad se
destina a la explotacion de las mismas: supuestos de aplicacion
del art. 51 LPI.

Cuando la empresa que contrata una actividad intelectual se dedica a la explotacion de

los derechos que generan los resultados de dicha actividad estamos ante el supuesto

tipico de aplicacién del art. 51 LPI. En estos casos la cesion de los derechos de
explotacion de la obra se regira, bien por lo establecido en el pacto, que, como se puso
de manifiesto, puede formar parte del propio contrato de trabajo o formalizarse de
forma independiente al mismo; o bien, si no hay pacto, por lo establecido en el art.

51.2 LPI, presumiéndose entonces "que los derechos de explotacion han sido cedidos

en exclusiva y con el alcance necesario para €l ejercicio de la actividad habitual del

empresario en e/ momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha
relacion laboral’.

La duda surge cuando la actividad contratada es otra distinta, pero, con ocasién de la
prestacion laboral y aprovechandose de ella, el trabajador lleva a cabo una obra
intelectual en una empresa cuya actividad habitual se corresponde con la explotacién
comercial de dicha obra”. Si nos atenemos a una interpretacion restrictiva, el precepto
no deberia aplicarse, por no constituir la actividad creadora objeto de la relacion
laboral”.

Sin embargo, a mi juicio, cabria plantear para este supuesto la existencia implicita de
un régimen similar al que expresamente se recoge en la LPIMU en relacion con las
invenciones laborales. Efectivamente, como se sefialo con anterioridad, las invenciones
laborales también dependen de la existencia de un contrato de trabajo cuyo objeto sea
el desarrollo de la actividad inventiva. Frente a estas, el articulo 16 LPIMU define las
denominadas /nvenciones libres, las cuales, por no concurrir dichas circunstancias,
pertenecen “a/ trabajador, autor de las mismas".

Ahora bien, a continuacion, el articulo 17.1 LPIMU establece una importante excepcion
a esta regla: las denominadas /invenciones mixtas. De manera que, aunque el objeto
del contrato no sea una actividad de investigacion, si “e/ trabajador realizase una
invencion en relacion con su actividad profesional en la empresa y en su obtencion
hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o
la utilizacion de medios proporcionados por ésta, el empresario tendra derecho a
asumir la titularidad de la invencion o a reservarse un derecho de utilizacion de la
mismda’, compensandose adecuadamente al trabajador, “en atencion a la importancia
industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o
conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador”. Se
exige por tanto que la invencion tenga que ver con la “labor principal” del trabajador vy,
en opinién de la doctrina, aunque la norma no lo mencione, con el objeto de la

7> BONDIA ROMAN, F. (1984), ob. cit., p. 426, nota 31. Sefiala el autor que en este supuesto
los conflictos surgen en funcién de las circunstancias que rodean la creacion intelectual —
determinacion del tiempo de trabajo efectivo, utilizacidon o no de medios de la empresa,
oportunidad del momento adecuado para su realizacion, etc.—.

4 RAMS ALBESA, J. (1994), ob. cit., p. 794 y 795; RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p.
839; y VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., pp. 91 y 92.



empresa, pues de lo contrario no existiria causa para que el empresario asumiese la
titularidad sobre la invencién’; y que la invencion sea consecuencia de los
conocimientos adquiridos en la empresa o de la utilizacion de los medios que ésta
proporcione. Los medios a los que se refiere la norma podran ser econdmicos
personales, técnicos organizacionales o instrumentales y no se exige una puesta a
disposicion de los mismos por parte de la empresa, ni que se trate de medios
imprescindibles’®.

Ademas, tanto en este supuesto, como cuando la invencion se realiza en el marco de
una actividad que se constituye como objeto del contrato, el trabajador “deberd
informar de ello al empresario, mediante comunicacion escrita, con los datos e
informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que le corresponden
en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligacion llevara consigo la
pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este Titulo'.

El paralelismo con la situacion del trabajador autor al que nos referimos es evidente.
Pese a ello, la doctrina rechaza que pueda aplicarsele un régimen similar, justificando
la afirmacidn, precisamente, en la ausencia en la Ley de Propiedad Intelectual de una
regulacion expresa sobre la creacion de obras no vinculadas con el objeto del
contrato’’ y, ciertamente, existen muchos problemas cuya resolucién, sin una prevision
legal al efecto, resulta harto complicada.

Se trataria de una cesién de derechos impuesta que podria o, incluso, deberia implicar
una novacion contractual, con el fin de acomodar el objeto del contrato al art. 51 LPI,
convirtiendo al trabajador en un autor asalariado. Ademas, la cesién de los derechos
de explotacion deberia articularse a través de un pacto que fijara los limites y las
condiciones del mismo. Pero qué ocurriria si el trabajador se negase a la novacién del
vinculo o no aceptara las condiciones del pacto o que impidiera que llegara a
conocimiento del empresario el hecho de la creacidén intelectual. Aunque podria
pensarse que la cesidn se produciria igualmente en los términos del art. 51.2 LPI, no
creo que pueda imponerse la adquisicion de los derechos de explotacion por parte del
empresario sin una norma que lo respalde, por cuanto implicaria imponer un régimen
restrictivo de derechos individuales y frontalmente opuesto a la idea de voluntariedad
que condiciona de existencia de un vinculo laboral.

A mi juicio, por tanto, la creacion intelectual que deriva de una situacion laboral, pero
que es ajena al objeto de la misma admite dos tratamientos en funciéon de las
circunstancias:

Si el trabajador pone en conocimiento del empresario dicha creacion y se alcanza un
pacto sobre la cesidon de derechos se producira la conversion del trabajador en autor
asalariado a los efectos de la LPI. En cualquier otro caso podra desplegarse por el
empresario su poder disciplinario por la actuacion del trabajador, limitarse la libertad

7> ALVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., pp. 153y 154.

’® ALVAREZ MONTERO, A. (2008), ob. cit., p. 154 )

7 RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839; y VALDES ALONSO, A., (2001), ob. cit., p.
92.



de divulgacién, acudiendo al deber de no competencia desleal’®

exigirse responsabilidades civiles por el dano causado.

y, llegado, el caso

Por ultimo, si la actividad contratada es distinta y en la creacién intelectual no se
aprovechan conocimientos o elementos de la empresa, aunque se realice durante la
jornada de trabajo, el empresario no puede hacer suyos los derechos de explotacion.
Como ha senalado la doctrina, la norma no regula las consecuencias juridicas que se
derivan por las obras creadas por los trabajadores aprovechando los tiempos muertos
durante su trabajo o usando para fines propios el tiempo debido a la empresa. En
estos casos podra sancionarse la improductividad, pero no hay posibilidad de
apropiacion de lo creado como sancién o compensacion’®.

4.2 Creacion de obras intelectuales en empresas cuya actividad no
permite la explotacion de las mismas: un supuesto de inaplicacion
del art. 51
Cuando la actividad creativa del autor asalariado se contrata por parte de una empresa
que no tiene como actividad la explotacion de los derechos econdmicos que la misma
genera no estamos ante un supuesto regulado por el art. 51 LPI*°, salvo, como hice
notar con anterioridad, que la actividad se contrate con el fin de iniciar una actividad
de explotacién de las mismas, en cuyo caso nos encontrariamos en el supuesto de
hecho anterior, aunque en el momento de contratar no se hubiera iniciado dicha
actividad empresarial.

Sustenta la conclusion expuesta el hecho de que el art. 51.2 LPI regule la trasmisién
de derechos presunta al empresario de acuerdo con el objeto de su actividad habitual,
lo que impide que esta se produzca si no existe concordancia entre la obra y la
actividad empresarial. No se estd, por tanto, ante un supuesto de pacto presunto de no
cesién de derechos®, sino ante un supuesto excluido del &mbito del art. 51 LPI.

Por tanto, en este caso, en principio, no se produce ningun tipo de transmisién de
derechos. El empresario hard suya la obra y el autor mantendra los derechos de
propiedad intelectual sobre la misma. Es el caso, por ejemplo, de la labor llevada a
cabo por un artista al efecto para la decoracion de un espacio de la empresa, que
normalmente se llevara a cabo mediante un contrato civil de ejecucién de obra®, pero
que también puede pactarse como una relacién laboral a través de un contrato
temporal de obra o servicio determinado. Desde luego, nada impide que en un
momento dado el autor y el empresario que ha realizado el encargo pacten la cesion

78 RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 795.

2 RAMS ALBESA, J. (1994-a), ob. cit., p. 794.

8 En este mismo sentido, RODRIGUEZ TAPIA, J. M. (2007), ob. cit., p. 839 afirma que el art. 51
LPI requiere que las obras creadas “deben concordar con la actividad habitual del empresario
en el momento de la entrega de la obra al empleador”. )

81 Asi lo mantiene, como ya se mencioné, HURTADO GONZALEZ, L. (2001), ob. cit., p. 67 y 68,
tomando como ejemplo el contrato entre un pintor y una entidad bancaria para decoracion
mural de una sede.

82 Como ocurre en el conocido Caso Serrano, que dio lugar a la, ya mencionada, STS Civil de 9
de diciembre de 1985, en el que el escultor Pablo Serrano recibié el encargo por parte de una
empresa para realizar una obra escultdrica que seria ubicada en uno de sus hoteles.



de derechos®, pero si dicho pacto no existe, en ninglin caso jugara la presuncién de
transmision de derechos del art. 51.2 LPI, por tratarse como he anunciado de un
supuesto no incluido en su ambito de aplicacion.

Partiendo de esta idea, es evidente que tampoco estamos ante un supuesto de
aplicaciéon del art. 51 LPI, cuando un trabajador no contratado para desarrollar una
actividad intelectual, con ocasidn del trabajo, lleva a cabo una creacién intelectual en
una empresa cuya actividad habitual no se corresponde con la explotacion comercial
de dichas obras. Como ya he sefialado, no cabe que el empresario haga suyos los
derechos de explotacidon como una compensacion o una sanciéon por el uso indebido
del tiempo y/o los materiales de trabajo. No obstante lo cual podrd actuar
disciplinariamente contra el trabajador por incumplimiento del juego de las reglas de
buena fe contractual o, en su caso, por su improductividad en relacidén con la actividad
contratada. A la misma conclusién se llega, aun entendiendo que cualquier actividad
intelectual llevada a cabo por un autor asalariado se desarrolla en el marco del art. 51
Debe recordarse que la doctrina, en atencién la exclusividad del objeto contractual que
presupone el art. 51, ha negado que el empresario pueda hacer suyos, por el juego de
la presuncién del apartado segundo del precepto, los derechos de explotacion de dicha
obra®’.

Esta situacién es todavia mas evidente cuando no existe correspondencia entre la obra
creada y la actividad de la empresa y la actividad creativa se lleva a cabo al margen
del trabajo dependiente y por cuenta ajena del autor®.

Recapitulando lo hasta ahora dicho, hay que concluir que, a mi juicio, el art. 51 LPI
sélo hace referencia al pacto de cesidn de derechos econdémicos de los autores
asalariados contratados con el fin de explotar patrimonialmente los resultados de su
actividad, permitiendo a estos pactar el modo en que llevara a cabo vy los limites a los
que debera sujetarse. Que, no obstante, en estos casos el empresario siempre hace
suyos los derechos de explotacidon, independientemente de la consideracion que
merezca el negocio juridico por el que se transmiten. Y que, por el contrario, si la
empresa no tiene como actividad la explotacion comercial de dichos derechos, el autor
asalariado mantiene la titularidad de los mismos, de manera que si decide transmitirlos
en todo o en parte al empresario, dicha cesion se regulara de acuerdo con el régimen
general sefialado en el Ley de Propiedad Intelectual y no en base al especifico régimen
establecido en el art. 51 LPI.
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