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Resumen:

Las reglas introducidas por las leyes de economia sostenible y de ciencia, tecnologia e investigacion en
relacion con las creaciones del personal investigador de universidades y centros de investigacion, han
provocado un complejo debate sobre la titularidad de los derechos de autor en ese tipo de creaciones, que

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca (acreditado para Catedratico de
Universidad). Este trabajo se enmarca en los siguientes Programa de Investigacion I+D+I: “Propiedad
Intelectual y Universidades: uso de contenidos con fines educativos y cientificos; proteccién, explotacion
y transferencia de resultados”, financiado por el Ministerio de Economia y Competitividad (DER2013-
44872-R), para los afios 2014-2016, del que el autor es Investigador Principal; “Proteccion y Titularidad
de los Resultados de la Investigacion y Transferencia y Difusion del Conocimiento en las Universidades
de Castillay Le6n”, financiado por la Junta de Castilla y Ledn (SA266U13), para los afios 2013-2016, del
que el autor es investigador principal. El autor es Investigador Principal del Grupo de Investigacion
Reconocido de la Universidad de Salamanca “Propiedad Intelectual, Innovacién y Desarrollo
Socioeconémico (EURIPIDES)”. Asimismo es colaborador de los Grupos de Investigacion Reconocidos
de la Universidad de Salamanca “Derecho y Nuevas Tecnologias”, “E-Lectra: Edicién y Lectura
Electronica, Transferencia y Recuperacion Automatizada de la Informacion” y “Analisis Econémico del
Derecho”.

Este trabajo se archiva en el repositorio institucional de la Universidad de Salamanca, GREDOS, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 37 LCTI. La version original fue publicada en la revista Actas
de Derecho Industrial, 2013-2014, pp. 25 y ss.



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 legislacion de
propiedad intelectual.

Abstract:

The rules introduced by the laws of sustainable economy and science, technology and research 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.
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1. Introduccion.

La problematica 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 anos. Ello se ha
debido a dos polémicas intervenciones del legislador al margen de la legislacion basica
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 Innovacion (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 sitGa la transferencia de
resultados de la investigacion realizada en universidades y otros centros publicos de
investigacion dentro del plan estratégico para favorecer un desarrollo econdémico
sostenible, combinando el crecimiento econémico 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 ciudadanos a la ciencia y a la investigacion.
Se pretende con ello impulsar que las universidades y otros centros e instituciones de
investigacion de titularidad ptblica 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 ultima de fomentar la
investigacion y la transferencia de conocimiento en beneficio del tejido empresarial y
del conjunto de la sociedad, aunque también en beneficio de las propias universidades y
centros de investigacion, que podran buscar un aprovechamiento econdmico mediante la
capitalizaciéon 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 situacion hasta ahora establecida y plenamente
asumida de la titularidad y explotacion de derechos de propiedad intelectual sobre
creaciones universitarias y de centros de investigacién®. Asi, entre otras medidas, se
promulgan nuevas reglas sobre cesion de derechos de propiedad intelectual de los
investigadores a las universidades y centros de investigacion, sobre la transferencia de
resultados o explotacion de tales derechos a terceros y sobre la participacion del

investigador en los resultados de la explotacion; medidas estas que, a mi juicio, se

! Pero también porque llegan a ser raras o extravagantes. Vid. CASAS VALLES, Ramoén,
“Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades: viejos problemas ;nuevas
soluciones? (1), Diario La Ley, N° 7957, 5 de noviembre de 2012, pg. 3 y nota 14.

2 Por mas 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 arts. 51 y 97 del Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual de 1996 (TRLPI). Vid., en este sentido, CAVANILLAS MUGICA, Santiago,
“Propiedad intelectual y ciencia en la Ley de Economia Sostenible y en la Ley de la Ciencia, la
Tecnologia y la Innovacion”, Revista de Propiedad Intelectual, Pe.i, N° 41, 2012, pgs. 13 y ss.,
especialmente 23 y ss.



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 combinacion con las reglas
generales sobre titularidad y transmision de derechos previstas en dicha legislacion, asi
como con la forma en que histéricamente se ha venido entendiendo esta situacion tanto
por los investigadores 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 asistemadtica- en la
ordenada cacharreria del derecho de autor, donde las reglas sobre titularidad, derechos y
excepciones estan sujetas a un complejo y delicado mecanismo de equilibrios entre la
tutela de la propiedad de autores e industria y la promocion 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 basica y aplicada, promover la capitalizacion de los
resultados de la investigacion y fomentar el acceso a la informacion cientifica y técnica,
en beneficio del desarrollo social, cultural, técnico y econdmico. Pero debe hacerse de
forma ordenada, sistemdtica 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 decision 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 intelectual que parte del inalienable e irrenunciable derecho
moral de divulgacion (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
cientificas). 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 programatica en materia de economia sostenible y
ciencia, tecnologia e investigacion introduce reformas puntuales en materia de derechos
de propiedad intelectual) provoca en relacion con la normativa general de la materia;
también que se legisle no sd6lo con vision 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 universidades y centros de investigacion; y evitando
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dejarse llevar por los vientos de las nuevas tendencias, sin sopesar el impacto que una
nueva regulacion -asistematica e irreflexiva- puede provocar en el ambito de la funcion

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
investigacion y, con ello, de contenidos culturales, cientificos y técnicos, al tiempo que
son consumidores habituales de esos mismos contenidos. Su funcidon 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 bésica estd en su plantilla
de investigadores, que son escasos -por no decir nulos- los incentivos a la investigacion
basica y aplicada desde las propias universidades y centros de investigacion, y que los
nuevos medios de difusiéon de contenidos digitales pueden coexistir perfectamente con
la industria que explota ese tipo de creaciones cientificas y técnicas (y que, de manera
importante, contribuye a difundir las ideas, descubrimientos y creaciones cientificas y a

prestigiar a los investigadores y a los centros donde desarrollan su labor).

2. 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 derechos
aplicables a todo tipo de creaciones intelectuales originales literarias, artisticas o
cientificas; esto es, a todo tipo de obras originales, entendiendo por tales la forma o
expresion 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, mensajes, descubrimientos,
procedimientos o métodos que se contienen y desprenden de dicha expresion (art. 9.2
del Convenio ADPIC de la OMC y art. 2 del Tratado OMPI sobre Derechos de Autor de
1996); y, por lo 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 particular sobre la obra o creacion
cientifica, y la llamada autoria o propiedad cientifica que, en el mundo de la
investigacion, hace referencia a la atribucion de autoria a quien en el curso de

investigacion realiza algin descubrimiento, concreta y valida datos o hechos, o
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desarrolla teorias, métodos o procedimientos matematicos, fisicos o quimicos, y que
puede anotar sin mas en algin cuaderno cientifico aunque no realice luego una
exposicion sistematica y formal de los mismos mediante palabras e imagenes en libros o

revistas especializados®.

El art. 5.1 TRLPI considera autor a la persona natural que crea alguna obra
siempre que €sta sea original (art. 10.1 TRLPI). No obstante, otorga la 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
reunion de aportaciones de diferentes autores cuya contribucion personal se funde en
una creacion Unica 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 (art. 8 TRLPI y art. 97.2 TRLPI para los programas
de ordenador). Ademas 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 audiovisuales (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 Administracion Publica, y en particular en Universidades y

Centros de Investigacion.

Como es sobradamente conocido, el derecho de autor estd integrado por
facultades de caracter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposicién
y el derecho exclusivo a la explotacion de la obra, sin mas limitaciones que las

establecidas en la Ley (art. 2 TRLPI). Los autores o sus derechohabientes (en caso de

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. AVILES CARCELLER, Ricardo, “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, n° 621, 2004;
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo, “La proteccion de la investigacion”, Aranzadi Civil-
Mercantil, n° 20/2005, Tribuna; también CASAS VALLES, Ramén, “La Ciencia va al Juzgado (“El caso
DNA antiguo”), Pe.i Revista de Propiedad Intelectual, n® 16, 2004, pgs. 107 y ss. En directa relacion con
el tema que ahora nos ocupa, vid. CAVANILLAS MUGICA, Santiago, “Propiedad intelectual y
ciencia...”, cit., pgs. 15-19; y CASAS VALLES, Ramoén, “Propiedad intelectual y contenido generados
en las universidades...”, cit., pgs. 3-4.



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 ss. TRLPI) o,
en su caso, las especificas del contrato de edicion (arts. 58 y ss. 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 (transmision de la titularidad del derecho
real), el término transmision o cesion de derechos de explotacion debe interpretarse
siempre en forma de licencia o autorizaciéon personal (contrato obligacional) para
explotar la obra dentro de los limites materiales, temporales y territoriales del contrato
o, en su defecto, dentro de los términos 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 explotacion, siendo particularmente relevante la transmision de
derechos de autores asalariados; no soélo por su aplicacion directa a las relaciones
laborales autorales en el sector privado, sino también por su posible aplicacion
analdgica a las creaciones de empleados y funcionarios de la Administracion publica vy,
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 realizadas
en el seno de un contrato de trabajo se atribuye “ab origine” al autor-trabajador, 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
inter vivos de derechos de explotacion (arts. 43 y ss. TRLPI). En defecto de pacto
escrito la Ley establece la presuncion “iuris tantum” de que los derechos de explotacion
sobre la obra han sido cedidos en exclusiva por el trabajador-autor al empresario
(“cessio ex lege”), pero solo 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 cesion limitada,

pues en ningun caso podrd 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 podamos
hablar de creaciones asalariadas y se aplique el régimen particular de transmision
previsto en el art. 51 TRLPI: (i) ajenidad: la creacion intelectual tiene que celebrarse
como consecuencia de un contrato de trabajo privado; (ii) dependencia: tiene que darse
un poder de direccion del empleador sobre la creacion de una o varias obras
determinadas, asi como un control de su explotacion, impartiendo instrucciones precisas
o genéricas, con la consecuente subordinaciéon del autor-trabajador a ese poder de
direccion; (iii) destino: la creacion 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 caracter
inalienable de los mismos (art. 14.1 TRLPI). Seran también del autor asalariado los derechos de
remuneracion 'y compensacion equitativa que pudieran corresponderle por Ley, dado que son
irrenunciables e intransmisibles inter vivos (arts. 24, 25,37.2 y 3 y 90.2 y 6 TRLPI).

5 En el campo de los programas de ordenador, el art. 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 explotacion correspondientes al programa de ordenador asi creado, tanto el programa fuente
como el programa objeto, corresponderan exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.

® La Ley piensa en un trabajador cuyo cometido en el seno de la organizacion empresarial es la
elaboracion 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 programador informatico 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 informatico, cronicas o criticas periodisticas, periodismo grafico, tesauros de bases de
datos, relatos breves para revistas, ilustraciones y guiones para comic, etc.), en cuyo caso las
instrucciones del empleador seran 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 relacion laboral (por
ejemplo, la creacion de un nuevo personaje de comic o el boceto de un cartel publicitario, fotografias
sobre temas de actualidad), en cuyo caso también podra ser considerada creacion asalariada.

Sin embargo, no tendra el caracter de creacion asalariada la obra creada por un trabajador que no
haya sido contratado especificamente para crear, sino para realizar cualquier otra funcidn; incluso aunque
la creacion 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 art. 97.4 LPI en la creacion un programa de ordenador
elaborado por la propia iniciativa de un trabajador cuyo principal cometido en la empresa, aunque
relacionado con la informatica (auxiliar informatico), 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 art. 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
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2.2. Creaciones intelectuales en el seno de las Administraciones publicas.

El TRLPI no prevé reglas especificas sobre titularidad de derechos de propiedad
intelectual de obras creadas en el seno de la Administracion Publica. Asi pues, la
titularidad de derechos sobre obras literarias, artisticas o cientificas (incluyendo obras
tecnoldgicas como programas de ordenador, bases de datos electrdnicas, sitios web y
obras multimedia) creadas en el seno de las Administraciones publicas se rige, en
principio, por las reglas generales de autoria y titularidad de derechos establecidas en la
Ley de Propiedad Intelectual. No obstante, es preciso plantearse si resulta aplicable por
analogia (ex art. 4.1 CC) el régimen de las creaciones asalariadas a las obras nacidas

como consecuencia de las actividades laborales o funcionariales realizadas para las

(es decir, en virtud de la relacion laboral, segun los términos empleados por el art. 51.2 LPI). En la misma
linea, la SAP Barcelona, Secc. 15% de 23 de junio de 2005 considera probada la condicién de autor
asalariado en el responsable del departamento de postventa y asistencia técnica de una empresa, que tenia
entre sus funciones el desarrollo de material de formacion, declarando que las laminas (transparencias)
sobre componentes de frenado y esquemas de funcionamiento elaboradas por el autor, estaban destinadas
a formar parte de los manuales de formacion de la empresa (“Enciclopedia Técnica del Freno”) y que, por
tanto, deben ser consideradas creaciones asalariadas y no creaciones libres o propias del autor. La STS de
18 de diciembre de 2008, en un caso de creacion de una base de datos por encargo, dispone que aunque el
TRLPI no contempla la cesién de derechos de autor con motivo de un contrato de obra, esta laguna del
derecho debe ser suplida por la analogia, aplicando lo dispuesto en el art. 51 LPI cuando concurran dos
presupuestos: creacion no espontanea del cedente contratista (sino a instancia del cesionario) y la
enajenacion (transmision de derechos) del resultado del trabajo. Este criterio es discutible, porque
faltarian los elementos caracteristicos de la relacion laboral, como la ajenidad y la dependencia. En esta
linea, la SAP Baleares, Seccion 5%, de 30 de julio de 2010, rechaza la aplicacion del régimen de creacion
asalariada en un caso donde el autor esta ligado a la empresa por un contrato laboral y al mismo tiempo
por otro de prestacion de servicios profesionales, entendiendo que la obra litigiosa (un Prontuario de
transportes) fue elaborada por el autor en el ejercicio de servicios profesionales y sin seguir instrucciones
del empleador, decayendo asi la condicion basica exigida por el art. 51 TRLPIL.

7 En este sentido, la SAP Barcelona, Secc. 15°, de 10 de marzo de 2006 entiende que,
independientemente de la fecha en que se hubiera celebrado el contrato de trabajo entre una empresa
editorial y periodistas graficos, en el momento preciso de producirse la entrega puntual de fotografias ya
podia considerarse habitual la actividad de edicion y publicacion digital del periddico por parte del editor
empleador, en paralelo a la actividad de edicion y publicacion de la version impresa tradicional del diario,
por lo que debe incluirse en el ambito de la cesion en exclusiva los derechos necesarios para realizar la
explotacion digital de la obra. También la SAP Baleares, Seccion 5%, de 30 de julio de 2010 hace una
lectura amplia de la norma, considerando que el ambito de la cesion no se define solo en funcion de la
aplicacion que la obra o prestacion cuestionada tuviese en el momento de celebracion del contrato de
trabajo, sino también a cualquier otra utilizacion de la obra que el empresario pueda hacer en el ambito de
su actividad habitual en el momento en el que el trabajador le entrega la obra; entendiendo por
habitualidad no sélo la probada experiencia de la empresa en el ejercicio de una concreta modalidad de
explotacion, sino también la presencia del empleador en un sector del mercado en el momento de la
entrega de la obra, siendo asi que la actividad habitual relevante a estos efectos es no sélo aquella ya
existente en el momento de la entrega de la obra, sino también la seriamente proyectada o en su caso la
previsible con cierto grado de proxima concrecion en el momento de entrega de la obra.



Administraciones publicas. Es éste un problema que se plantea frecuentemente entre
funcionarios y empleados publicos, al carecer de regulacion positiva explicita® y al
haberse incrementado notablemente la actividad creativa de las Administraciones

publicas, muy particularmente en las universidades publicas y centros de investigacion.

Para un mejor andlisis de esta problematica conviene distinguir entre las obras
creadas por empleados laborales de la Administracion y las obras creadas por

funcionarios publicos.

Por lo que se refiere a las creaciones intelectuales de los empleados laborales de
la Administracion Publica, aunque el art. 51 TRLPI se ocupa de las transmisiones de
derechos de obras creadas en virtud de contratos tipicamente privados, por lo general se
admite que dicho régimen resulta aplicable también a las creaciones del personal laboral
de las Administraciones publicas’, siempre que la creacion pueda incardinarse en alguno
de los supuestos antes mencionados; esto es: que el empleado publico haya sido
contratado bien para crear una obra concreta (obra de encargo), bien para realizar una
actividad continuada de la que se esperan razonablemente frutos en forma de creaciones
intelectuales originales, o bien que la creacion intelectual sea fruto de la iniciativa del
propio trabajador pero en relacion directa con el objeto principal y habitual de su
relacion laboral dentro de la Universidad. Deben concurrir, pues, las notas de ajenidad,
dependencia y destino, antes mencionadas, resultando relevante que la creacion surja en
el curso de la actividad ordinaria del trabajador (sujeto a la capacidad de direccion de la
Administracion) y resulte necesaria para la actividad habitual (lo que incluye proyectos

serios) de la Administracion contratante.

8 A diferencia de lo que sucede en el sector de las creaciones técnicas, donde el art. 20 de la Ley
de Patentes de 1986 regula expresamente las patentes y modelos de utilidad creadas por funcionarios y
empleados de las Administraciones Publicas, remitiéndose al régimen general de las invenciones
laborales (arts. 15-19 LP), al tiempo que establece un régimen particular para las llamadas patentes
universitarias y de centros de investigacion.

9 Segun el art. 7 de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto Basico del Empleado Publico, el
personal laboral contratado por las Administraciones publicas se rige por la legislacion laboral ademas de
por lo que dispone el propio Estatuto y otras normas de derecho administrativo. Se aplica asi, en estos
casos, con caracter principal, el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. Existe pues identidad de razon con los trabajadores
de la empresa privada; y en consecuencia deberia aplicarse también el art. 51 TRLPI para las creaciones
intelectuales producidas en el desarrollo ordinario o habitual de su trabajo dentro de la Administracion,
salvo en lo que se refiere al posible pacto de cesion de derechos en el contrato ex art. 51.1 TRLPI puesto
que en el ambito administrativo los derechos y obligaciones de las partes vienen prestablecidos en la
normativa administrativa.
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Mas complejo es determinar si debe aplicarse por analogia (art. 4.1 CC) el
régimen juridico de las creaciones asalariadas, ex art. 51 TRLPI, a las obras creadas por
funcionarios en el &mbito habitual de su relacion de servicios en la Administracion. La
escasa jurisprudencia recaida sobre esta materia aporta soluciones dispares'”. Entre la
doctrina cientifica no faltan opiniones defendiendo la aplicacion analogica del régimen
de creaciones asalariadas a las que resulten de una relacion funcionarial, pensando
especialmente en las creaciones de investigadores universitarios y de centros de

investigacion'!. Pero la cuestion, dista de ser pacifica.

De admitirse la aplicacion del art. 51 TRLPI a las creaciones realizadas por
funcionarios publicos, con fundamento en la concurrencia de los elementos de ajenidad
y dependencia también en el régimen estatutario de los funcionarios publicos, habra que
examinar caso por caso si concurre el tercer y decisivo factor caracteristico del régimen
de las creaciones asalariadas: la cldusula de destino; es decir que la obra intelectual sea
consecuencia del desempefio normal o habitual del trabajo del funcionario dentro de la
Administracion y que sea necesaria para el desarrollo de la actividad propia u ordinaria
(incluyendo la seriamente proyectada) de la Administracion donde preste sus servicios
el funcionario, lo cual implica: (i) que el funcionario desarrolle una actividad creadora
dentro de su puesto o funcion habitual en la Administracion, bajo el control y poder de
direccion de la autoridad jerarquica en el &mbito mismo de esa actividad creadora; y (ii)
que las obras creadas por el funcionario sean necesarias para que la Administracion
pueda desplegar su actividad ordinaria o habitual. De modo que la Administracion
deberia impartir instrucciones precisas o generales al funcionario, a través de una

autoridad o superior jerarquico, para que despliegue una actividad de creacion de obras

10 La SAP Madrid de 12 de marzo de 1992 desestima la demanda de un trabajador del CSIC
(organismo publico de investigacion) que reclamaba derechos de autor por su contribucion a la creacion
de una base de datos; el Tribunal no niega la autoria como tal, pero da prioridad al régimen de la obra
colectiva (art. 8 TRLPI), si bien rechaza la aplicacion del art. 51 TRLPI a los funcionarios publicos. Por
el contario, la SAP Granada, Secc. 3%, de 18 de enero de 2008, considera aplicable sin mas el art. 51
TRLPI a un programa de ordenador creado por dos funcionarios publicos, al entender que dicho acto de
creacion se realizd con el cardcter que ostentan de funcionarios, con percepcion de sus retribuciones y con
relevacion de otras funciones, sin que sea indispensable acreditar documentalmente que la creacion se
produjo mediante un encargo.

" RODRIGUEZ TAPIA, Jos¢ Miguel, “Comentario al articulo 517, en BERCOVITZ
RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 3* ed., Tecnos,
Madrid, 2007, pgs. 840-841; APARICIO VAQUERO, Juan Pablo, “Comentario al articulo 97”, en
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (Coord.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,
3% ed., cit.,, pgs. 1312-1313, manifestando una opiniéon contraria a la sostenida por DELGADO en
ediciones anteriores de esa misma obra; PIPAON PULIDO, Jorge, “Aspectos generales de la propiedad
intelectual. El autor y el titular. La obra asalariada y la Administracion como empresario”, Diario La Ley,
N° 7517, Seccion Doctrina, 25 de noviembre de 2010, La Ley 13939/2010.

11



intelectuales en el desempefio ordinario de su servicio; y también tendria que controlar
la explotacion de las obras surgidas como consecuencia de la actividad habitual del
funcionario. En conclusion, sélo podra aplicarse analégicamente el art. 51 TRLPI para
considerar transmitidos “ex lege” a las Administraciones publicas los derechos de
explotacion sobre obras intelectuales creadas por funcionarios publicos en el curso de su
trabajo en la unidad administrativa correspondiente, cuando dichas obras sean
consecuencia de una actividad creadora que forme parte del despliegue o desempefio
ordinario que corresponda al funcionario dentro de la Administracion sujeto al control
de la autoridad jerarquica, y cuando sean necesarias para el desarrollo de las actividades
habituales de la Administracién, pues, como se ha dicho con acierto, no tiene
justificacion una cesion de derechos a la Administracion o a un ente publico cuando no

haga falta para desarrollar su actividad ordinaria y su cometido'?/!3.

3. La titularidad de las creaciones de profesores e investigadores de universidades

y centros de investigacion de titularidad publica.

3.1. La situacion en la legislacion basica de propiedad intelectual.

2. De ROMAN PEREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la
investigacion y el procedimiento “antidescargas” de la “Ley Sinde””, en BELLO PAREDES, Santiago A.
(Dir.), Comentarios a la Ley de Economia Sostenible, La Ley, Madrid, 2011, pg. 343.

13 En Francia, el Code de la Propiété Intellectuelle, modificado por la Ley n® 2006-961, de 1 de
agosto de 2006, recoge un régimen juridico especifico para las obras creadas por agentes publicos en el
seno de la Administracion. El art. 111-1 linea 3% comienza indicando que si una obra es creada por un
agente publico gozara, por el s6lo hecho de la creacion, de un derecho de propiedad incorporal exclusivo
oponible frente a todos. Segun el art. 121-7-1 el derecho de divulgacion del agente ptblico autor de la
obra en el ejercicio de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones recibidas, se ejercerd respetando
las reglas a las que esté sometido por su calidad de agente publico y de las que rijan la organizacion, el
funcionamiento y la actividad de la persona publica que le emplea; en particular, el agente no puede
oponerse a la modificacion de la obra decidida en interés del servicio por la autoridad jerarquica, cuando
no suponga un atentado contra su honor o su reputacion, y tampoco podra ejercer su derecho moral de
arrepentimiento y retirada sin el consentimiento de la autoridad jerarquica. El art. 131-3-1 CPI indica que
los derechos de explotacion de una obra creada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones o
de acuerdo con las instrucciones recibidas, se ceden de pleno derecho al Estado desde el momento de su
creacion, en la medida estrictamente necesaria para el cumplimiento de una misién de servicio publico;
fuera de ese alcance, el Estado dispone frente al autor de un derecho de preferencia para la explotacion
comercial de la obra, si bien ese derecho no resulta aplicable en el caso de actividades de investigacion
cientifica de un establecimiento publico de caracter cientifico o tecnologico, o de un establecimiento
publico de caracter cientifico, cultural y profesional, cuando tales actividades sean el objeto de un
contrato con una persona juridica de derecho privado. Finalmente, el art. 111-1 linea 4* dispone que lo
previsto en los arts. 121-7-1 y 131-3-1 no se aplicara a los agentes publicos autores de obras en las que la
divulgacion no se someta, en virtud de su estatuto o de las reglas que rigen sus funciones, a ningun
control previo de una autoridad jerarquica; como veremos a continuacion, esta ultima regla adquiere un
valor especial a la hora de interpretar las reglas sobre la titularidad de derechos de propiedad intelectual
de obras creadas por el personal docente e investigador de universidades y centros de investigacion de
titularidad publica.
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Como se ha dicho ya, a diferencia de la legislacion de patentes, la de propiedad
intelectual no contiene reglas especificas sobre la titularidad de derechos de autor de las
obras creadas por empleados y funcionarios publicos; ni tampoco, en particular, sobre la
titularidad de derechos de las creaciones universitarias, esto es, de las obras creadas por
el personal docente e investigador de universidades, centros o institutos de investigacion
de titularidad publica en el desarrollo ordinario de sus funciones docentes y de

investigacion.

Tampoco la legislacion universitaria recoge normas especificas relacionadas con
la titularidad de derechos de propiedad intelectual sobre obras creadas por el personal
docente o investigador (en régimen laboral o funcionarial) de universidades y centros de
investigacion publicos. El art. 40.1 de la Ley Orgénica 6/200, de 21 de diciembre, de
Universidades (LOU) establece que la investigacion es un derecho y un deber del
personal docente e investigador de las Universidades, de acuerdo con los fines generales
de la Universidad; disponiendo a continuacion el art. 40.1bis LOU que la Universidad
apoyara y promovera la dedicacién a la investigacion de la totalidad del personal
docente e investigador permanente'®. De lo anterior se desprende que la obligacion de
investigar de profesores e investigadores tiene un caracter relativo: tienen el derecho (la
capacidad) y el deber de investigar, pero la legislacion universitaria no exige en ningiin
momento la produccion de resultados concretos!>. Asi pues, la obligacion de

investigacion del personal docente e investigador universitario (que se puede hacer

14 El art. 39.3 LOU establece con caracter general que la universidad tiene, como uno de sus
objetivos esenciales, el desarrollo de la investigacion cientifica, técnica y artistica y la transferencia del
conocimiento a la sociedad, asi como la formacion de investigadores e investigadoras, y atendera tanto a
la investigacion basica como a la aplicada. La Ley Organica 4/2007, de 12 de abril, modificé la LOU
2001 para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnologia desde la universidad, disponiendo el art.
41.1 que la universidad desarrollard una investigacion de calidad y una gestion eficaz de la transferencia
del conocimiento y la tecnologia, con los objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del
desarrollo tecnoldgico, la innovacion y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida
de la ciudadania, el progreso econdomico y social y un desarrollo responsable equitativo y sostenible, asi
como garantizar el fomento y la consecucion de la igualdad. El posterior art. 41.3 sefiala en la misma
linea que la transferencia del conocimiento es una funcion de las universidades, de manera que éstas
determinaran y estableceran los medios e instrumentos necesarios para facilitar la prestacion de este
servicio social por parte del personal docente e investigador.

15 Seglin se desprende del art. 40.3 LOU, la contribucién del personal docente e investigador al
desarrollo cientifico, tecnologico o artistico (se entiende que en forma de obras cientificas, literarias,
artisticas o tecnologicas) se emplea unicamente como criterio para la evaluacion de su eficiencia en el
desarrollo de sus funciones. En la practica se vinculan los resultados de investigacion con mejoras
salariales en forma de complementos especificos.
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extensivo a centros e institutos de investigacion) no incluye la obligacion de producir

resultados concretos en forma de obra cientifica de cualquier otro tipo'®.

Partiendo del régimen de las invenciones realizadas por funcionarios y
empleados publicos de cualquier Administracion establecido en la Ley de Patentes (art.
20.1 LP 1986), quizds podria admitirse la aplicaciéon analdgica del régimen sobre
transmision de derechos de autores asalariados (art. 51 TRLPI) a los funcionarios y
empleados publicos que produzcan alguna obra intelectual en el desarrollo ordinario de
sus funciones dentro de la Administracion; muy particularmente, a las obras cientificas
del profesorado y personal de investigacién universitario y de centros publicos de
investigacion, recurriendo de nuevo a la analogia con el régimen especifico de
invenciones universitarias y de centros de investigacion del art. 20.2 LP!7. No obstante,
también puede interpretarse, en sentido contrario, que el legislador que promulgo en
1987 la Ley de Propiedad Intelectual podria haber tomado como referencia la regulacion
preexistente de las patentes laborales publicas, y que al no hacerlo mostré tacitamente la
voluntad de no extender dicho régimen a los derechos de autor sobre obras cientificas o
cualquier otro tipo de obras creadas por funcionarios en el desarrollo habitual de sus
funciones publicas; quizds por el sefiorio que las facultades morales -y entre ellas,

particularmente la de divulgacion- atribuyen “ab initio” al creador para decidir sobre la

16 El ultimo Borrador del Estatuto PDI presentado por el Ministerio de Educacion en mayo de
2011 (cuya elaboracion fue encomendad al Gobierno por la Disposicion adicional sexta de la Ley
Organica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Organica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades), se limita a indicar que el profesorado funcionario de las Universidades publicas tendra
plena capacidad docente e investigadora (art. 3.1), que las Universidades podran contratar por obra o
servicio personal investigador para el desarrollo de proyectos de investigacion, cientifica, técnica o
artistica (art. 5.1) y que el personal docente e investigador tiene derecho a ser reconocido y amparado
como autor o coautor de los trabajos académicos en que participe (art. 6.1 m). Mas significativo es el art.
11 del borrador, relativo a las actividades de innovacion y transferencia de conocimiento del personal
docente e investigador de Universidades, segun el cual las actividades de transferencia de conocimiento y
tecnologia constituyen en muchas ocasiones la culminacion de las actividades de investigacion y un
compromiso de la Universidad con la Sociedad, comprendiendo las actuaciones, tareas y trabajos
cientificos, tecnologicos y artisticos que el personal docente e investigador realice, individualmente o
como parte de grupos de investigacion. Entre estas actividades se incluyen concretamente “el disefio, la
direccion y la ejecucién material de proyectos técnicos y trabajos aplicados cientificos, artisticos,
sociales y culturales que supongan innovacion o transferencia de conocimiento”, asi como “el desarrollo,
en el marco de lo establecido por la Universidad, de patentes, licencias, marcas, prototipos y otras
formas de proteccidn de la propiedad intelectual e industrial, asi como las actividades para impulsar su
explotacién”.

17 En el terreno concreto de la titularidad de obras cientificas, se pronuncia contundentemente a
favor de la aplicacién analégica a las creaciones funcionariales CAVANILLAS MUGICA, Santiago,
“Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pgs. 21-23, para quien la regla del art. 51.2 TRLPI apenas difiere
de la adoptada en el art. 15 LP (aplicable a las invenciones funcionariales por la remision que hace el art.
20.1) cuando sefiala que perteneceran al empresario o a la Administracion las invenciones que sean fruto
de “una actividad explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato”.
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divulgacion de su obra, o quizés porque la tradicion espafiola en materia de derechos de
autor sobre obra cientifica ha respetado siempre el llamado “privilegio del profesor o

del investigador™!®

, ¥, con independencia de su vinculacion contractual o funcionarial,
se ha dado siempre por supuesto que los derechos de propiedad intelectual sobre las
obras resultantes de la actividad docente y de investigacion pertenecen a sus autores y

no se produce cesion alguna a la universidad o centro para el que prestan sus servicios'®.

A mi juicio, no existen fundamentos para una aplicacion analogica del art. 51
TRLPI a las creaciones realizadas por funcionarios y, en particular, a las creaciones
cientificas del personal investigador de universidades y centros de investigacion: por el

simple hecho de que no hay identidad de razon.

Lo decisivo es que el puesto de trabajo docente o investigador en la universidad
o centro de investigacion, sea laboral o funcionarial, no se hace depender directamente
de la produccion intelectual, apartdndose asi de la situacion inmanente a la regulacion
de las creaciones asalariadas en la legislacion de propiedad intelectual. Falta entonces el
requisito fundamental para aplicar el régimen de transmision de creaciones asalariadas
del art. 51 TRLPI?’, pues s6lo estaremos ante una creacién asalariada si la misma tiene
lugar “en el desempefio normal” del puesto de trabajo; y acabamos de ver que el
desempefio normal del puesto de trabajo de un investigador universitario o de un centro
publico de investigacién es realizar labores docentes y de investigacion, pero no
necesariamente producir obras docentes, cientificas o de otra naturaleza como resultado
de su actividad; un genérico deber de investigacion no es suficiente para entender que,
en defecto de pacto, se presumen cedidos a la universidad o a los centros de
investigacion los derechos de explotacion sobre cualesquiera obras creadas por sus
profesores e investigadores, en particular cuando se trata de articulos y libros cientificos

por mucho que en los mismos se expongan los resultados de su actividad

'8 En contra, CAVANILLAS MUGICA, “Propiedad intelectual y ciencia...”, cit., pg. 22, para
quien no existe sustento claro en la legislacion autoral espafiola para considerar vigente en Espafia el
llamado “privilegio profesoral” caracteristico de algunos paises del norte de Europa.

 De ROMAN PEREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la
investigacion...”, cit., pg. 347.

2 De ROMAN PEREZ, Raquel, “La propiedad intelectual sobre los resultados de la
investigacion...”, cit., pgs. 340 y ss. En relacion con las creaciones cientificas en universidades y centros
de investigacion, vid. PETIT LAVALL, Maria Victoria, “Autoria y titularidad de los derechos de
explotacion relativos a la propiedad intelectual. Especial referencia al caso del software”, en VARGAS
VASSEROT, Carlos (Dir.), Régimen Juridico de la Transferencia de Resultados de Investigacion,
McGraw Hill, Madrid, 2012, pgs. 164 y ss.
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investigadora®!. Tomando como referencia el régimen de invenciones laborales del art. 15.1
LP, entiendo?? que la actividad de producir obras docentes, cientificas o de otra naturaleza por
el personal docentes e investigador universitario y de centros de investigacion no es fruto de una
actividad de investigacion explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato (o
relacion funcionarial, ex art. 20 LP), pues dicha actividad no forma parte de su desempeio
normal y ordinario. Serd distinto si el personal de investigacion laboral es contratado
con el mandato explicito o implicito de crear una o varias obras especificas, como
pueden ser guias, manuales de procedimiento o didacticos, programas de ordenador,
bases de datos sitios web, obras multimedia o cualesquiera otras; y lo mismo puede
decirse cuando el personal funcionario recibe un encargo especifico, adicional al de su
funcién ordinaria, para desarrollar alguna obra determinada, lo cual, en el dmbito
universitario, puede tener lugar a través del art. 83 LOU o bien por medio de un contrato

administrativo de servicios?>.

A lo anterior se suma que, como regla general, el personal docente e
investigador no esta sujeto a ningin control o supervision o instrucciones de autoridad
jerarquica en relacion con su actividad de investigacion ni mucho menos en relacion con
la creacion de obras cientificas o de otro. Es decir, que no hay subordinacién de
profesores e investigadores a ninguna autoridad jerarquica en relacion con las lineas de
investigacion que deben seguir, ni tampoco con la creaciéon y difusion de obras
resultantes, en su caso, de esa investigacion. Es cada investigador, en el libre ejercicio
del derecho fundamental a la libertad de expresion, informacién y creacion, y a su
libertad de catedra (art. 20 Constitucion Espafiola), el que fija sus propias lineas y
proyectos de investigacion y decide si crear o no obras intelectuales y, en tal caso, si
divulgarlas o no, como, cudndo y donde. Falta entonces el requisito de la subordinacion.

Por ultimo, la explotacion de obras cientificas o de otro tipo creadas por profesores e

21 CASAS VALLES, “Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades...”,
cit., pg. 5.

22 A diferencia de lo que opina CAVANILLAS, op, cit., pg. 22. De la normativa universitaria
expuesta se desprende que la produccion de obras no forma parte del objeto principal de su actividad
laboral o funcionarial.

23 El art. 301.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP),
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre, establece que, salvo que se
disponga otra cosa en los pliegos de clausulas administrativas o en el documento contractual, los
contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran aparejada la cesion de éste a la
Administracion contratante; en todo caso, y aun cuando se excluya la cesion de los derechos de propiedad
intelectual, el 6rgano de contratacion podra siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector ptblico.
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investigadores en el curso de sus funciones docentes o de investigacion no forma parte
del objeto ni de la actividad ordinaria de universidades y centros de investigacion®*, y
por tanto no puede decirse que tales obras sean necesarias para el desarrollo de la
actividad habitual de la institucion. Falta, pues, el requisito de destino, es decir, que la
obra sea creada para el ejercicio de la actividad habitual del empleador, en este caso

universidad o centro de investigacion®.

Mas alld de la interpretacion analdgica, considero que tampoco existen
fundamentos para una interpretacion teleologica o una interpretacion fundada en la
intencion del legislador: por el simple hecho de que el legislador tenia muy presente el
problema por la cercania entre la Ley de Patentes de 1986 y la Ley de Propiedad
Intelectual de 1987, y sin embargo eludié conscientemente disefiar un régimen parecido
al del art. 20 LP o hacer siquiera una referencia explicita o implicita al mismo. Y
entiendo que tampoco existen fundamentos para una interpretacion extensiva de la
norma que abarque supuestos no contemplados en origen en la misma: por el simple
hecho de que en el seno de universidades y centros de investigacion nunca se ha
pretendido que el fruto de actividades docentes y de investigacion basica pertenezca a la
universidad o centro donde desarrolle su labor el profesor o investigador, sin perjuicio
de que puedan realizar encargos especificos para la realizacion de un trabajo o una
investigacion basica o aplicada que dé como fruto materiales docentes o de
investigacion, un programa de ordenador, una base de datos, un disefio artistico o
cualquier otro tipo de creacion susceptible de ser explotada por la universidad o centro

de Investigacion?®.

24 Sin perjuicio de que pueda fomentar y desarrollar programas generales o especificos de
transferencia del conocimiento, sea mediante la creacion de empresas propias (editoriales, empresas de
base tecnoldgica) o sea mediante acuerdos con terceros (a través de las OTRIs y de las fundaciones
Universidad-Empresa), y que, a tales fines, la institucion pueda hacer un encargo especifico al
investigador, celebrandose un contrato de transmision de derechos de explotacion entre el autor y la
Universidad o centro de investigacion.

25 Como vimos antes, en Francia, el art. 111-1 linea 4* del Code de Propiété Intellectuelle,
dispone que el régimen de titularidad de derechos de explotacion sobre obras creadas por agentes publicos
en el desarrollo de sus funciones en la Administracion (arts. 121-7-1 y 131-3-1 CPI), no se aplicara a los
agentes publicos autores de obras en las que la divulgacion no se someta, en virtud de su estatuto o de las
reglas que rigen sus funciones, a ningiin control previo de una autoridad jerarquica. Precepto que, segin
puntualiza la mejor doctrina francesa, estd pensado muy especialmente para las obras cientificas o de otra
naturaleza, creadas por profesores e investigadores universitarios, aunque pueda hacerse extensivo a
investigadores de centros e institutos de investigacion de titularidad publica.

2 Lo cual, como apunta CASAS VALLES, no hace sino confirmar la inaplicacion de la
presuncion de cesion del art. 51.2 TRLPI a las creaciones del personal docente e investigador de
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En definitiva, de acuerdo con las reglas generales de propiedad intelectual,
pertenecerian a cada profesor o investigador los derechos morales y patrimoniales sobre
sus obras por el simple hecho de su creacion (arts. 1, 2, 14 y 17-21 TRLPI), decidiendo
en su caso la forma de divulgacion y explotacion de las mismas, lo que incluye la
decision de negociar libremente con terceros editores, productores, galeristas, etc.
(incluyendo la propia Universidad si dispone de editoriales, unidades o empresas de
produccion y explotacion propias) la cesion de concretos derechos y modalidades de
explotaciéon de su obra. Cesiones que se regiran por las reglas generales sobre
transmision inter vivos de derechos de explotacion (arts. 43 y ss. TRLPI). Cuestion
distinta es que las bases de adjudicacion de proyectos de investigacion obliguen a ceder
a la Administracion las obras resultantes de la actividad financiada; o que, como se ha
dicho ya, la universidad o centro de investigacion realice un encargo especifico al
investigador para que desarrolle una obra y ceda sus derechos al centro, a cambio, se

entiende, de una remuneracion o compensacion adicional a la de su salario habitual.

3.2. La situacion tras las nuevas reglas de la Ley de Economia Sostenible y

de la Ley de Ciencia y Tecnologia.

La situacion descrita se habria visto aparentemente modificada con la
promulgacion de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible, la cual
contiene dentro de su Capitulo V (“Ciencia e Innovacion”) una Seccion Primera sobre
la “Transferencia de resultados de la actividad investigadora” con un conjunto de
disposiciones (arts. 53-56) aplicables a los resultados de las actividades de
investigacion, desarrollo e innovacion realizadas en el desempeio de las funciones que
les son propias por el personal investigador de las universidades publicas, organismos
publicos de investigacion, fundaciones del sector publico estatal, sociedades mercantiles
estatales y otros centros de investigacion dependientes de la Administracion General del
Estado, cualquiera que sea la naturaleza de la relacion juridica por la que estén

vinculados a ellas*’. En particular, el art. 54 LES, que lleva por titulo, “Titularidad y

universidades y centros de investigacion que sean fruto del desarrollo ordinario de su cometido. Vid.
“Propiedad intelectual y contenidos generados en las universidades...”, cit., pgs. 4-5.

27 El objeto principal de estas disposiciones versa sobre la titularidad de los resultados de la
actividad investigadora y de los derechos de propiedad industrial e intelectual para su proteccion (art. 54),
y sobre los mecanismos para transmitir a terceros los resultados de la investigacion (art. 55), tratando
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caracter patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a
solicitar los correspondientes titulos de propiedad industrial e intelectual para su
proteccion”, dispone lo siguiente: 1. “Los resultados de las actividades de
investigacion, desarrollo e innovacion a las que se refiere el articulo anterior, asi como
el derecho a solicitar los titulos de propiedad industrial adecuados para su proteccion
juridica perteneceran a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el
ejercicio de las funciones que les son propias”. 2. “Los derechos de explotacién
relativos a la propiedad intelectual corresponderén a las entidades en que el autor
haya desarrollado una relacién de servicios, en los términos y con el alcance previsto

en la legislacion sobre propiedad intelectual”.

El apartado 1 hace referencia sin duda al régimen de las invenciones
universitarias y de centros de investigacion contenido en el art. 20.2 LP, si bien su
primer inciso deja en el aire la duda de si esta declarando que pertenece “ex lege” a los
entes publicos de investigacion la propiedad o titularidad sobre los datos preliminares
de las investigaciones cientificas. El apartado 2 del citado art. 54 LES introduce una
regulacion novedosa en relacion con la titularidad de derechos de propiedad intelectual
sobre las creaciones originales del personal de universidades y otras instituciones
publicas, equiparando el régimen de propiedad intelectual con el de propiedad industrial
en materia de creaciones intelectuales en el seno de universidades y otros centros de

investigacion.

Comienza afirmando categdricamente el precepto que los derechos de
explotacion sobre las obras creadas por el personal de universidades y otros centros o
instituciones publicas de investigacion “corresponderdn a las entidades en las que el
autor haya desarrollado su relacion de servicios”?®. Una lectura literal de la norma

podria llevar a la conclusion de que la LES esta creando un régimen especifico para las

ademas de la cooperacion de los agentes publicos con el sector privado a través de empresas innovadoras
de base tecnologica (art. 56).

2 Aunque habla de relacion de servicios, la posicion sistematica del precepto dentro de la
Seccion primera del Capitulo V (Ciencia e Innovacion: Transferencia de resultados de la actividad
investigadora), asi como la referencia explicita en el titulo del precepto a la titularidad y caracter
patrimonial de los resultados de la actividad investigadora, invita a pensar que el legislador esta
refiriéndose exclusivamente a las obras creadas como consecuencia de los servicios de investigacion
prestados en el seno de las universidades e instituciones mencionadas en el art. 53 LES. Si ademas
contrastamos el apartado 2 (propiedad intelectual) con el 1 (propiedad industrial), resulta mas facil atun
concluir que el legislador estd pensando en los derechos de propiedad intelectual resultantes de las
actividades, funciones o servicios de investigacion “que les son propias”.
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obras cientificas o de otra naturaleza, creadas en una relacion de servicios por el
personal investigador contratado o funcionario, estableciendo una “cessio ope legis” de
los derechos de explotacion a favor de las universidades y otros centros de investigacion
publicos, de manera muy similar a lo establecido en el art. 20.2 LP para las invenciones
desarrolladas por investigadores universitarios y de centros de investigacion

susceptibles de obtener proteccion mediante patentes y modelos de utilidad?’.

Pero si -como decimos- lo dispuesto en el art. 54.1 LES en relacion con los
titulos de propiedad industrial sobre los resultados de la investigacion se encuentra en
plena sintonia con el régimen del art. 20.2 LP, no existe tal sintonia, sin embargo, entre
el art. 54.2 LES y la legislacion de propiedad intelectual; en concreto el régimen de

creaciones asalariadas del art. 51 TRLPI®C,

Como acabamos de decir, es licito pensar, de acuerdo con su tenor literal, que el
art. 54.2 LES crea una nueva norma en materia de titularidad de derechos de autor para
las creaciones universitarias y de otros centros publicos de investigacion que se
superpone a las reglas generales sobre autoria y titularidad de derechos de la legislacion
de propiedad intelectual, atribuyendo “ex lege” los derechos de explotacion sobre esas
obras a las universidades e instituciones donde el personal investigador contratado o

funcionario desarrolle sus funciones.

Esta percepcion parece quedar ratificada por la posterior Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Investigacion, que se sitia en la misma linea
politico-legislativa trazada en el art. 54.2 LES. Asi, el art. 14 LCTI apunta como
derechos de los investigadores, entre otros, el derecho (moral) a ser reconocidos y
amparados en la autoria o coautoria de los trabajos de caracter cientifico en los que
participe (art. 14.1 c.); y también el derecho a participar en los beneficios que obtengan

las entidades para las que presta servicios, como consecuencia de la eventual

2% Régimen este, por cierto, que se hace extensivo a otros titulos de propiedad industrial sobre
creaciones técnicas, como las topografias de productos semiconductores y los titulos de obtencion vegetal
en virtud de las remisiones que realizan sus respectivas normativas (art. 11 de la Ley 11/1998, de 3 de
mayo, y art. 10.5 de la Ley 3/2000, de 7 de enero).

30° A pesar de que algtin autor defiende que la nueva regla contenida en el precepto sefialado ya
estaba implicita en el art. 51.2 TRLPI con motivo de su aplicacion analdgica a las creaciones realizadas
en el seno de Administraciones publicas y, en particular, en universidades y centros de investigacion,
afirmando que no existe sustento en Espafia para considerar vigente el llamado privilegio profesoral o del
investigador que atribuye a los investigadores de universidades y centros de investigacion la titularidad de
los derechos de explotacién sobre sus creaciones. Cfr., CAVANILLAS MUGICA, “Propiedad intelectual
y ciencia...”, cit., pgs. 22-23, quien considera que el art. 54.2 LES constituye un importante argumento a
favor de la aplicacion de los arts. 51 y 97 TRLPI a la relacion funcionarial.
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explotacion de los resultados de la actividad de investigacion, desarrollo e innovacion
en que haya participado, la cual no tendrd en ningin caso la consideracion de
retribucion o salario para el personal investigador (art. 14.1 1.). En coherencia con ello,
el art. 15.1 b. LCTI impone al personal investigador el deber de poner en conocimiento
de las entidades para las que presta servicios todos los hallazgos, descubrimientos y
resultados susceptibles de proteccion juridica, y colaborar en los procesos de proteccion
y de transferencia de los resultados de sus investigaciones. Para cerrar el circulo, en
desarrollo del art. 14 letra 1), la Disposicion adicional 19* establece (de forma muy
parecida al art. 20.4 LP) que en los casos en que los derechos de explotacion de la obra
correspondan a un centro publico de investigacion, el personal dedicado a la
investigacion tendra derecho a una compensacion econdmica en atencion a los
resultados en la produccion y explotacion de la obra, que se fijara en atencion a la
importancia comercial de aquella y teniendo en cuenta las aportaciones propias del
empleado, la cual sera establecida por el Gobierno, las Comunidades Auténomas o las
Universidades atendiendo a las caracteristicas concretas de cada centro de

investigacion®!.

En la linea aprioristica del art. 54.2 LES, parece que la LCTI presupone que la
titularidad de los derechos de explotacion de las obras creadas como resultado de las
actividades de investigacion pertenecen a las universidades o instituciones publicas de
investigacion en las que el autor presta sus servicios; en consecuencia, atribuye un
derecho de participacion en beneficios, adicional al salario o retribucion ordinario que
perciba por sus funciones, para el caso de que la universidad o centro de investigacion
decida “eventualmente” llevar a cabo una explotacion de esas obras por si mismo o a
través de terceros otorgando las pertinentes licencias. Como colofon de todo lo anterior,
la Disposicion Final 3* LCTI modifica la LOU 2001 para afiadir un apartado 5 al art. 80,
en el que expresamente se indica que formaran parte del patrimonio de la Universidad
los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que ésta sea titular
como consecuencia del desempefio por el personal de la Universidad de las funciones

que les son propias. La administracion y gestion de dichos bienes se ajustara a lo

31 Apunta CAVANILLAS en relacion con esta DA 19° LCTI que no tendria sentido el
reconocimiento de esta compensacion si el investigador fuera titular de los derechos de explotacion y los
cediera a su centro por un contrato ordinario de cesion, de modo que so6lo el caracter automatico de la
transmision justifica este derecho. Vid. “Propiedad Intelectual y ciencia...”, cit., pg. 24.
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previsto a tal efecto en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la

Innovacion.

Asi las cosas, por medio de la LES y la LCTI, el legislador estaria introduciendo
una auténtica transformacion (por no decir revolucion) en el “modus operandi”
tradicional de los profesores e investigadores de las universidades y centros de
investigacion, que perderian el control sobre la explotacion de sus creaciones
intelectuales de caracter cientifico (tratados, monografias, articulos en revistas),
didactico (manuales, libros de texto), artistico (pinturas, esculturas, fotografias, disefio
grafico, etc.) o tecnologico (programas de ordenador, bases de datos, productos
multimedia). Los autores conservarian en todo caso sus derechos morales (inalienables
ex art. 14.1 TRLPI), pero la capacidad para decidir la explotacion, la forma de hacerlo y,
en su caso, la negociacion con terceros para llevarla a cabo (contratos de edicion,
contratos de licencia de explotacion) se atribuye a la universidad o centro de
investigacion donde el autor preste sus servicios, desde el mismo momento de la
creacion de la obra y, por tanto, del nacimiento del derecho de autor (art. 1 TRLPI). De
modo que la universidad o centro de investigacion tendria que crear las estructuras
necesarias para gestionar el ingente volumen de creaciones cientificas y de otra
naturaleza producido por su plantilla de docentes e investigadores, y decidir si explota o
no y, en tal caso, como hacerlo: a través de sus propios organismos o empresas,
mediante la concesion de licencias a terceros (art. 55 LES) o participando en el capital
de sociedades mercantiles cuyo objeto social consista en la promocion de la
investigacion e innovacidn, la explotacion de derechos de propiedad industrial e
intelectual o el uso y aprovechamiento industrial o comercial de las innovaciones y
conocimientos cientificos desarrollados por su personal investigador (art. 56 LES). En
caso de que “eventualmente” (cft., art. 14.1 1. LCTI) decida explotar una obra concreta,
tendra que reconocer y atribuir una participacion en los beneficios al autor o autores de
la obra (DA 19* LCTI)*. Para la correcta implementacion de este nuevo estatus seria
necesario, ademas, que las universidades y centros de investigacion reformasen sus
estatutos o su reglamentacidon interna para crear organismos de gestion adecuados,
definir adecuadamente qué obras pueden considerarse resultados naturales de la

investigacion, qué proceso de comunicacion de resultados deben seguir los profesores e

32 Que consistird normalmente en un porcentaje sobre los beneficios de explotacién o sobre el
precio de la cesion o licencia concedida por la universidad o centro de investigacion a terceros de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 14.1, 1) LCTL
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investigadores, el proceso seguird la universidad o centro para decidir qué obras seran
explotadas por la institucion o, en su caso, si el investigador podra disponer libremente
de ellas (reservandose en tal caso una licencia no exclusiva y gratuita de explotacion de
la obra en la misma institucion, de manera similar a lo establecido en el art. 20.5 LP) vy,

finalmente, un sistema de reparto de beneficios.

4. Critica y propuesta de interpretacion de las reglas introducidas por la LES y la

LCTI.

El art. 54.2 LES no es una regla de atribucion “ab origine” de titularidad de
derechos a las universidades y centros de investigacion. Es una regla de cesion de
titularidad “ex lege”. A mi juicio se trata de una norma impostada, de dificil encaje con
la legislacion basica de propiedad intelectual y que para nada se ajusta a la realidad
actual de las universidades y centros de investigacion en relacién con los derechos de
autor, ni tampoco, entiendo, encuentra correspondencia con las posibilidades de futuro

de las mismas.

Si diéramos por cierto que la verdadera intencion del legislador es la de ceder
automaticamente a las universidades y centros de investigacion los derechos de
explotacion sobre las obras creadas por el personal docente e investigador en el decurso
de su actividad ordinaria dentro de sus respectivas instituciones, considero que no se
habria sopesado adecuadamente el impacto que este cambio de régimen supondria para
las universidades y centros de investigacion, para los propios investigadores, y, por
ende, para la industria editorial o de la cultura y ciencia en general. De admitirse que la
cesion de los derechos de explotacion que correspondan a profesores e investigadores se
produce de forma automadtica a las instituciones donde desarrollan su actividad, ese
nuevo régimen juridico puede constituir mas un problema que una oportunidad para los
gestores de universidades y centros de investigacion publicos. En concreto, no se
habrian valorado sosegadamente las posibilidades que tienen las universidades y centros
de investigacion para gestionar y capitalizar toda la propiedad intelectual resultante de
la actividad de su personal docente e investigador, existiendo el riesgo tangible de que
muchas de las obras producidas por éstos queden sin explotarse (lo cual resultaria
radicalmente contrario a los objetivos mismos de crecimiento sostenible y de fomento

de la investigacion y de la transferencia de resultados hacia el sector productivo y la
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sociedad) y generando un malestar generalizado (si no una auténtica rebelion) entre el
personal docente e investigador por las notables molestias que puede ocasionar un
proceso burocratizado de comunicacion de la existencia de una creacion a un organismo
gestor y de espera para que €ste decida si dicha obra va a ser eventualmente explotada
por la institucién y la forma en que se va hacer, dejando libertad en caso contrario al
autor para decidir libremente la forma en que quiere divulgar su obra, y sin descartar la
posibilidad de reservarse un derecho no exclusivo y gratuito de la misma dentro de la

misma institucion.

A dia de hoy no existe un problema real en el seno de universidades y centros de
investigacion sobre la titularidad y explotacion de obras cientificas que nazcan de la
propia iniciativa del investigador. Ademas, en el momento actual las universidades y
centros de investigacion no parecen tener ninguna intencion ni, en su caso, disponen de
recursos suficientes para gestionar adecuadamente la titularidad y explotacion de las
obras cientificas o de otro tipo que sean creadas por la iniciativa del propio investigador
y no como fruto de un encargo especifico de la propiedad universidad o de un tercero a
través de la misma. Creo ademas no equivocarme al afirmar que una interpretacion
literal del art. 54.2 LES socavaria gravemente los cimientos sobre los que se asienta la
creacion intelectual, ya que permitiria establecer un control sobre la investigacion y la
creacion cientifica del personal docente e investigador (vulnerando asi los derechos
fundamentales de investigacion y creacion cientifica y la libertad de catedra; art. 20.1 b.
CE) y entraria en contradiccion con la titularidad de derechos de propiedad intelectual
otorgada al autor por el simple hecho de la creacion (art. 1 TRLPI; maxime cuando no
es una obligacion del investigador obtener resultados concretos en forma de obra
cientifica ni es contratado con este fin por las universidades y centros de investigacion),
en particular con el derecho moral inalienable (tampoco “ex lege”) e irrenunciable a

decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma (art. 14.1° TRLPI)*>,

Considero pues que las conclusiones a las que parece llevar una interpretacion

basada en la intencion del legislador plasmada en la literalidad del art. 54.2 LES -en la

33 Pues, aun en el caso de que se abogue por una interpretacion restrictiva del mismo, admitiendo
que la decision de como y donde publicar o difundir la obra no queda dentro necesariamente del derecho
moral de divulgacion, citando al efecto normas de la LOU y de la LCTI que tienen un caracter netamente
declarativo y programatico (lectura que es mas que discutible), no puede dejar de reconocerse que esta
fuera de toda duda que corresponde en ultimo término al investigador la decision de publicar o no los
resultados de la investigacion (cfr. CAVANILLAS MUGICA, “Propiedad intelectual y Ciencia...”, cit.,
pgs. 25-28).
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forma que acabo de exponer- no son correctas. La remision que el inciso final realiza a
la legislacion general de propiedad intelectual no se corresponde con lo que a priori
parece la intencion del legislador; y por ello, puede decirse que no queda del todo claro
el verdadero propdsito perseguido por el legislador responsable de la LES y de la

posterior LCTIL.

A pesar de que los propios términos del art. 54.2 LES y de la normativa
complementaria mencionada atribuyen aparentemente la titularidad derivativa “ex
cessio legis” de los derechos de explotacion a las universidades y centros donde los
investigadores-autores desarrollen sus funciones, el ultimo inciso del art. 54.2 LES
introduce un claro elemento perturbador de esta posible interpretacion, al sefialar que
los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones universitarias y de otros
centros de investigacion publicos corresponderan a las entidades en que el autor haya
desarrollado una relacion de servicios, “en los términos y con el alcance previsto en la

legislacion sobre propiedad intelectual”.

En mi opinion, el importante matiz que recoge el inciso final del precepto
comentado quiere decir que la LES estad reconociendo expresamente algo que ya
resultaba obvio: la jerarquia material del TRLPI. Por tanto, el art. 54.2 LES no puede
interpretarse como una regla especial de cesion “ex lege” de la titularidad de derechos
de explotacién que se superponga al régimen general de autoria, ni tampoco como una
cesion legal de derechos que se superponga -como ley especial- a las reglas generales

sobre transmision de derechos del TRLPI, lo cual seria sistematicamente incorrecto.

Partiendo siempre de la superior jerarquia normativa material del TRLPI sobre la
LES y la LCTI, entiendo que el art. 54.2 LES no deja de ser una mera declaracion de
politica legislativa, vacia de contenido normativo material propio (como, por cierto,
buena parte del articulado de la inefable LES), realizada dentro de un contexto
normativo de caracter netamente programatico y desiderativo en materia de
autosostenibilidad de los centros de investigacion y de transferencia de resultados de la
investigacion. Es claro que, en dicho contexto, a la hora de redactar las normas el
legislador piensa (incluyendo en el manido y etéreo concepto de “legislador” tanto al
departamento ministerial proponente como a las cémaras legislativas decisorias)
fundamentalmente en las creaciones técnicas susceptibles de proteccion por titulos de

propiedad industrial; que tiende a asociar puerilmente la transferencia de resultados de
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la investigacion con la transferencia de tecnologia; y que en esa linea de pensamiento se
ha dejado llevar por el régimen de las patentes y otros titulos de propiedad industrial
sobre creaciones de tipo técnico producidas en el seno de la Administracion y en
particular de universidades y centros de investigacion publicos (art. 20 LP), arrastrando
irresponsablemente a las obras cientificas, literarias, artisticas o tecnoldgicas hacia un
régimen similar que, sin embargo, por mucho que quiera forzarse la interpretacion del
art. 51 TRLPI, no esté previsto en la legislacion de propiedad intelectual, ni tampoco se
regula con claridad y detalle suficiente en el mencionado art. 54.2 LES y en las

disposiciones complementarias de la LCTL

Asi las cosas, es claro que el art. 54.2 LES no puede leerse ni aplicarse al
margen del régimen sobre autoria y transmision de derechos de explotacion establecido
con caracter general en el TRLPI. Sélo asi puede entenderse cabalmente la enunciacion
de que los derechos de explotacion “corresponderan” a las entidades en que el autor

haya desarrollado una relacion de servicios, “en los términos y con el alcance previsto

en la legislacion sobre propiedad intelectual”. Pero, como se ha dicho con acierto, la

remision que el art. 54.2 LES hace al TRLPI es una remision en el vacio, puesto que, a
diferencia de lo que ocurre en materia de invenciones (art. 20 LP), en la legislacion de
propiedad intelectual no hay ninguna norma que establezca un régimen particular de
cesion de derechos en las relaciones de servicios con la Administracion (y en concreto
en las relaciones laborales o funcionariales del personal docente e investigador de
universidades y centros de investigacion publicos), de modo que no cabe interpretar el
precepto en el sentido de que, sin contrato al efecto, los derechos de autor sobre las
obras creadas se entienden cedidos “ex lege” a la Universidad o al Centro de

Investigacion de que se trate®*.

El tinico encaje posible con el TRLPI seria con el art. 51 TRLPI, pero, como ya
se ha expuesto anteriormente, so6lo bajo determinados requisitos puede defenderse una
aplicacion analdgica de las reglas sobre transmision de derechos de explotacion de
creaciones asalariadas (art. 51 TRLPI) a las obras creadas por empleados y funcionarios
publicos en el desarrollo de sus funciones, no concurriendo los elementos necesarios
para ello (ajenidad, dependencia y destino) en el caso de las creaciones del personal

docente e investigador de universidades y centros de investigacion publicos.

3 MARIN LOPEZ, Juan José, “Cronica de Espana (2008-2011)”, Revue Internationale du Droit
D’Auteur, n° 234, Octubre 2012, pg. 361.
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En suma: al no formar parte las obras cientificas o de otra naturaleza de la
actividad propia u ordinaria del personal docente e investigador en el desarrollo de sus
funciones en universidades y centros o instituciones de investigacion publicos; al no
existir una relacién de dependencia y subordinacion a ninguna autoridad jerarquica en la
seleccion de las materias de investigacion, en la obtencidon de resultados en forma de
obras originales y en la explotacion de las mismas; y al no formar parte del objeto ni de
la actividad principales de las universidades y centros de investigacion explotar
econdmicamente y obtener un provecho econdémico mediato o inmediato de las
creaciones intelectuales de su personal docente e investigador; al no concurrir, como
digo, ninguno de estos factores, es preciso concluir que, a pesar de lo que pueda sugerir
una primera lectura del art. 54.2 LES, la titularidad de los derechos de propiedad
intelectual, morales y patrimoniales, sobre las obras cientificas o de otro tipo creadas
por el personal docente e investigador de universidades y otras instituciones publicas de
investigacion les corresponde en todo caso a los propios autores, que seran libres para
decidir la divulgacion de las mismas y las formas, medios, tiempos y territorios de

explotacion’.

En consecuencia, sélo corresponderdn los derechos de explotacion sobre las
obras a las universidades o centros de investigacion donde el autor preste sus servicios
como empleado o funcionario publico docente o de investigacion, cuando las obras se
creen por personal docente o investigador mediante un encargo especifico de la propia
institucion u organismo de trabajo del investigador (art. 83 LOU) o cuando, producida
la creacion de forma autéonoma por el investigador, ambas partes acuerden una cesion
(licencia) de derechos de explotacion en los términos y con el alcance previsto en los
arts. 43 y ss. TRLPI. Entiendo que es en todos estos casos donde resulta aplicable el
derecho del investigador a percibir una compensacion econémica adicional a su salario
en atencion a los resultados en la produccion y explotacion de la obra, enunciado en el

art. 14.1 1) y desarrollado en la DA 19* LCTI.

S6lo se aplicaran las reglas sobre transmision de derechos de las creaciones
asalariadas del art. 51 TRLPI en aquellos casos en que un investigador sea contratado

por una universidad o centro de investigacion en régimen laboral, para desarrollar una

35 Sin perjuicio de las obligaciones de difusion en régimen de acceso abierto que el art. 37 LCTI
(del que daremos cuenta brevemente a continuacion) parece imponer (pero so6lo lo parece) a los
investigadores cuyas obras sean el resultado de proyectos financiados por los presupuestos generales del
Estado.
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investigacion bajo el control del superior jerarquico con la vista puesta en la obtencion
de un resultado concreto en forma de obra cientifica, artistica o tecnologica, para su
explotacién por la propia universidad o mediante la concesion de licencias exclusivas o
no exclusivas a terceros, al darse todas las condiciones de ajenidad, dependencia y
destino requeridas para ello. Y en el caso de obras creadas en virtud de un contrato de
servicios u obra con universidades o centros de investigacién, habra que estar a las
condiciones que los pliegos de contratacion dispongan en relacion con la titularidad de
los derechos de explotacion, vinculandose el autor por lo alli dispuesto, que, en su caso,
debera reinterpretarse adecuadamente de acuerdo con lo establecido en el art. 43.2

TRLPI.

En conclusion, considero que, a pesar de lo que pudiera parecer, las reformas
legislativas llevadas a cabo por la LES y la LCTI no modifican sustancialmente el
régimen de atribucién y cesion de derechos de autor sobre las creaciones cientificas o de
otro tipo del personal docente e investigador de universidades y centros de investigacion
conocido y aplicado hasta el momento. Pareciera que todo cambia cuando realmente
todo sigue igual, salvo que se quiera forzar una interpretacion analogica del art. 51
TRLPI que, desde luego, no estaba presente en la mente del legislador de 1987 y no
queda claro si lo esta en la del legislador de 2011, a la vista de las muchas
contradicciones que se pueden apreciar en la redaccion del art. 54 LES y en el posterior

desarrollo de la LCTI.

Probablemente el error de fondo estriba en el tratamiento conjunto de la
propiedad industrial (invenciones) y de la propiedad intelectual (obras cientificas o
tecnologicas fundamentalmente) a la hora de disefiar un régimen juridico para la
transferencia de los resultados de la investigacion; error sustentado en la incorrecta
presuncion de que la legislacion de propiedad intelectual incluye una normativa sobre la
cesion legal de derechos de explotacion del profesor o investigador similar a la del art.
20.2 LP; algo que no es cierto, por mas que se intente “estirar la goma” para afirmar la
razonabilidad de una aplicacién analdgica del art. 51 TRLPI a las obras creadas por
empleados y funcionarios publicos y, en particular, a las obras creadas por el personal

docente e investigador de universidades y centros publicos de investigacion®®. Si fuera

3¢ Incluso quienes se muestran favorables a reconocer la cesion automédtica a universidades y
centros de investigacion de los derechos de explotacion sobre las obras creadas por el personal
investigador, recurriendo a la interpretacion analogica del art. 51 TRLPI en conjuncion con la LES y la
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esta la verdadera intencion de nuestro legislador (sobre todo del departamento o
departamentos ministeriales de donde surgid la iniciativa legislativa), lo logico seria
modificar la legislacion basica de propiedad intelectual para ponerlo de manifiesto
claramente y sentar un régimen juridico concreto de cesion de derechos a favor de la
Administracion y en particular de universidades y centros de investigacion, en la linea

del art. 20 LPY.

En todo caso es mucho presumir que las intenciones de politica-legislativa de los
departamentos ministeriales promotores de estas normas en materia de investigacion
cientifica y transferencia de conocimiento sean claras; y mucho menos que exista
unidad de propdsito entre los distintos Ministerios implicados; o, mas aun, dentro del
propio Ministerio del que surgi6 la iniciativa de abordar la problematica de la propiedad
intelectual en centros de investigacion. Esto es, no queda ni mucho menos claro que el
legislador haya asumido lo que realmente parece querer decir. Creo que asi lo demuestra
el tenor literal del art. 37 LCTI, relativo a la difusion de obras cientificas en repositorios
de acceso abierto, y la omision de reglas especificas sobre el particular en el Proyecto de
Ley de Reforma del TRLPI aprobado por el Gobierno con fecha de 14 de febrero de
2014 y remitido a las Cortes Generales.

El art. 37 LCTI establece en su apartado 1 que los agentes publicos del Sistema
Espaiol de Ciencia, Tecnologia e Innovacion impulsardn el desarrollo de repositorios,
propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de
investigacion, disponiendo a continuacion en su apartado 2 que: “El personal de
investigacion cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con

fondos de los Presupuestos Generales del Estado hara publica una version digital de la

LCTI, critican que estas dos leyes no hagan distinciones precisas entre las formas de explotacion de
derechos de propiedad industrial y de propiedad intelectual, reconociendo incluso que resulta
desconcertante la atribucion a las universidades, “contra consuetudinem”, de los derechos de explotacién
regulados en la LPI. Vid. CAVANILLAS MUGICA, “Propiedad intelectual y Ciencia...”, pg. 29.

Sefala en este sentido CASAS VALLES, “Propiedad intelectual y contenidos generados en las
universidades...”, cit., pg. 5, que las diferencias entre propiedad industrial e intelectual son tan claras que
llama la atencion la obstinacion legislativa en ignorarlas, dado que mientras las invenciones son
resultados excepcionales que merecen un tratamiento especial, la creacion de obras por los profesores e
investigadores es una actividad corriente y torrencial, por lo que presumir cedido a la universidad o centro
de investigacion todas las creaciones resultantes de la actividad docente o investigadora se intuye absurda
0, si se prefiere, desmedida.

37 Cuyo trasfondo es muy diferente, tanto por lo excepcional de la consecucion de invenciones,
como por la mayor utilizacién de los medios que el centro puede poner a disposicion de un investigador
para conseguir esas invenciones, como por el muy diferente coste de la gestion de registro y explotacion
de algunas invenciones frente a la creaciones cientificas o técnicas frecuentes y masivas que se protegen
ademas por el solo hecho de la creacion sin necesidad de tramite registral alguno.
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version final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicacion en
publicaciones de investigacion seriadas o periddicas, tan pronto como resulte posible,
pero no mas tarde de doce meses después de la fecha oficial de publicacion™®. Si,
partiendo de lo dispuesto en el art. 54.2 LES y en algunos preceptos de la misma LCTI,
el legislador tuviera claro que se produce una cesion automatica de los derechos de
explotacion a las universidades y centros de investigacion donde el autor desarrolla su
labor docente o investigadora ordinaria, no se impondria la obligacion de archivar y
difundir una version electronica del trabajo en repositorios de acceso abierto al
“personal investigador” autor de los contenidos, ni hablaria de los contenidos que “le
hayan sido aceptados” para publicacion en publicaciones periddicas o seriadas, sino que
atribuiria directamente a la universidad o centro de investigacion donde el autor ha
desarrollado la investigacion financiada la facultad de decidir la publicacion de esos
trabajos en revistas o publicaciones seriadas e impondria a esos mismos centros el deber

legal de difundir en repositorios de acceso abierto pasado el plazo establecido.

38 La version electronica del trabajo cientifico se hara publica en repositorios de acceso abierto
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la investigacion o en repositorios
institucionales de acceso abierto (art. 37.3 LCTI), y esa version publica podra ser empleada por las
Administraciones Publicas en sus procesos de evaluacion de los investigadores (art. 37.4 LCTI). Se pasa
asi de la promocion legal del acceso abierto, por medio de la Disposicion Adicional 3* de la Ley 23/2006,
de 7 de julio (“fomento de la difusion de obras digitales”) a la imposicion legal del acceso abierto, en el
citado art. 37.2 LCTL

Dentro de esta tendencia a favorecer el “Open Access” en la literatura cientifica, se alcanzan las
mas altas cotas de la sinrazon con el art. 14.5 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las ensefianzas oficiales de doctorado, segiin el cual: “Una vez aprobada la tesis doctoral, la
universidad se ocupara de su archivo en formato electronico abierto en un repositorio institucional y
remitira, en formato electrdnico, un ejemplar de la misma asi como toda la informacién complementaria
que fuera necesaria al Ministerio de Educacién a los efectos oportunos”. La norma no reconoce una
“cessio legis” de los derechos de explotacion sobre la tesis doctoral a la universidad, limitandose a
imponer una obligacion administrativa de caracter reglamentario que resulta radicalmente contraria a la
Ley de Propiedad Intelectual, que reconoce al autor la propiedad intelectual sobre sus obras por el simple
hecho de la creacion, atribuyéndole el derecho a decidir la divulgacion y, en tal caso, el derecho exclusivo
a la explotacion de la obra sin mas limitaciones que las establecidas en la Ley (cft., arts. 1 y 2 LPI).
Incluso podria decirse que resulta contraria al mismo derecho de propiedad constitucionalmente
reconocido (art. 33 CE 1978) y al art. 27.2 de la Convencién de Derechos Humanos de 1948. Vid. al
respecto la acerada critica de BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo, “Un expolio ilustrado”, en
Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, n® 8/2013, Tribuna. Y se opone también, paraddjicamente, a
otra norma reglamentaria salida del mismo Ministerio de Educacion, como es el Real Decreto 1791/2010,
de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del estudiante universitario (promulgado apenas un
mes antes), cuyo art. 7.1 letra X) reconoce como derecho comiin de los estudiantes universitarios el
reconocimiento de la autoria de los trabajos elaborados durante sus estudios y la proteccion de la
propiedad intelectual de los mismos, mientras que el art. 10 letra f) reconoce especificamente el derecho a
contar con el reconocimiento y proteccion de la propiedad intelectual a partir de los resultados de la Tesis
Doctoral y de los trabajos de investigacion previos en los términos que se establecen en la legislacion
vigente sobre la materia.
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Obsérvese que dicha obligacion no incluye los contenidos cientificos mas
elaborados publicados en forma de tratados, obras colectivas, monografias o
manuales®®, ni tampoco las obras cientificas publicadas en revistas o cualesquiera otras
publicaciones seriadas o periodicas, analdgicas o digitales, que no procedan de
investigaciones financiadas mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales
del Estado®’; de modo que los autores (el personal investigador) tendria plena libertad
para decidir como divulgar su obra, sin que en ninglin momento se intuya en esta norma
una cesion de derechos a la universidad o centro de investigacion. Pero ademas es
imprescindible tener en cuenta la cldusula de salvaguardia que contiene el inciso
primero del apartado 6 del art. 37 LCTI, segin el cual el deber de difusion en
repositorios de acceso abierto “se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los
cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las
publicaciones, y no sera de aplicacion cuando los derechos sobre los resultados de la
actividad de investigacion, desarrollo e innovacion sean susceptibles de proteccion”*!;
derecho de negociar con terceros la cesion de derechos de explotacion que relativiza

totalmente el supuesto deber legal de difundir la obra en repositorios de acceso

39 Decision loable, pues no puede compararse el esfuerzo que conlleva una publicacién en una
revista cientifica con la creacidén de un tratado, manual o estudio monografico; esfuerzo que debe llevar
asociada la posibilidad del autor de negociar un contrato que le reporte beneficios, por exiguos que estos
puedan llegar a ser, incluso con su propia universidad o centro de investigacion.

40 El requisito de que la investigacion esté financiada mayoritariamente con fondos de los
Presupuestos Generales del Estado deja un margen importante para la duda, puesto no queda claro si la
actividad investigadora tiene que ser objeto de una financiacion especifica (por ejemplo becas de
investigacion doctoral o postdoctoral, proyectos de I + D, etc.) o si, por el contrario, el hecho de desplegar
una actividad de investigacion en un centro financiado exclusiva o mayoritariamente por fondos estatales
(funcionarios o trabajadores de universidades y centros de investigacion publicos) determina que los
resultados de dicha investigacion se consideren financiados en todo caso por fondos de los Presupuestos
Generales del Estado. Entiendo que, por la forma de redaccion del precepto, en la “mens legislatoris”
estan solamente los casos de investigaciones que reciben financiacion especifica, puesto que son muchos
los funcionarios y empleados de universidades y centros de investigacion que tienen entre sus funciones
la investigacion, si bien -como se ha dicho ya- no existe una norma que les obligue como tal a investigar
(salvo, quizas, en el caso de algunos centros de investigacion) y, por lo general, su actividad
(especialmente en el caso de profesores e investigadores universitarios) no esta sometida a un control
jerarquico que proponga, dirija y controle la actividad de investigacion. Por lo demas, quedan fuera las
publicaciones periodicas resultado de investigaciones financiadas por las Instituciones de la Unidn
Europea, Comunidades Autonomas (regionales) o Administraciones Locales, salvo que se quiera
interpretar que los presupuestos de CCAA y entes locales forman parte también de los presupuestos
generales del Estado; algo, sin embargo, que no se desprende por si soélo del tenor literal del art. 37.2
LCTI). En todo caso, lo anterior no impedirad que estas otras administraciones puedan incluir el acceso
abierto de los resultados de la investigacion dentro de las condiciones de concesion de las ayudas.

41 Bl segundo inciso hace referencia claramente a las creaciones que sean susceptibles de
proteccion a través de derechos de propiedad industrial, fundamentalmente patentes y modelos de
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abierto*?, y que, en mi opinién, correspondera al mismo personal investigador al que se
refiere el apartado 2 del mismo art. 37 LCTI (es decir, el autor, que es sobre quien recae

el deber de difundir en repositorios)*.

Tampoco parece que el Ministerio responsable de la legislacion de propiedad
intelectual haya asumido la necesidad o conveniencia de realizar modificaciones para
acoplar las intenciones plasmadas en la LES y LCTI en el TRLPI. Si asi fuera, habria
aprovechado el Proyecto de Reforma del TRLPI aprobado por el Gobierno con fecha de
14 de febrero de 2014 y remitido a las Cortes Generales para modificar el alcance del
art. 51 TRLPI haciendo extensivo el régimen de creaciones asalariadas a las
Administraciones publicas, o parar crear una normativa especifica similar a la del art.
20.2 LP que recoja los principios o reglas contenidos en la LES y en la LCTI de forma
coherente y ordenada. El citado Proyecto de Reforma se limita a recoger una tUnica
alusion cuando, en el art. 32.4 parrafo final del Texto Proyectado, dispone que los
autores de obras reproducidas, distribuidas o comunicadas parcialmente con fines
docentes o de investigacion tendran derecho a percibir una remuneracion equitativa de
los centros universitarios y organismos de investigacion donde se lleven a cabo esos
actos, salvo que dichos centros u organismos sean titulares de los derechos de propiedad
intelectual sobre las obras utilizadas con tales fines. Lo existe ninguna referencia al art.
54.2 LES ni a la LCTI, ni tampoco puede presumirse que el legislador esté¢ validando
una interpretacion analogica del art. 51 TRLPI a las creaciones del personal docente e
investigador de universidades y centros de investigacion. De modo que el centro u
organismo tendra que demostrar que es titular de derechos de autor, ya por la estricta
aplicacion del art. 51 TRLPI, ya por ser titular de derechos de autor sobre obras
colectivas o ya por resultar cesionario de derechos de explotacion en virtud de una

transmision de derechos.

utilidad, pero también variedades vegetales o topografias de productos semiconductores, donde tiene
prioridad el régimen del art. 20 LP.

42 El art. 37.6 LCTI tiene una clara impronta de excepcion respecto a la regla general: se podrd
acordar con terceros una cesion en exclusiva de la obra para su publicacion en revistas, sitios web, blogs,
etc. o para su inclusion en bases de datos electronicas, por un plazo superior a 12 meses, dejando asi sin
efecto la obligacion de difundir en acceso abierto que establece el art. 37.2 LCTI. O, aunque no lo diga la
norma, aplazando esa obligacion legal hasta el momento en que transcurra el tiempo pactado para la
cesion de derechos en el contrato, o los cinco afios que establece el art. 43.2 TRLPI para los casos en que
el contrato no sefiale un plazo determinado de cesion.

4 En contra CAVANILLAS MUGICA, “Propiedad Intelectual y Ciencia...”, cit., pg. 32, quien
atribuye ese derecho a ceder los derechos de explotacion a terceros (o, en caso de no hacerlo, el deber de
archivar y difundir en repositorios de acceso abierto) a los centros de investigacion a los que pertenezca el
personal investigador creador de la obra.
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No se observa en definitiva ninguna voluntad del departamento ministerial
responsable de la iniciativa legislativa en materia de propiedad intelectual por modificar
el TRLPI para instaurar un régimen similar al de la legislacion de propiedad industrial
sobre invenciones. Probablemente porque no existe ese problema en la practica. Creo de
hecho que si algun dia se decidiera dar ese paso, se estaria creando un problema
innecesario que restaria incentivos a los investigadores, complicaria la gestion
universitaria y de organismos de investigacion y afectaria negativamente a un sector de
la industria editorial. Bastaria como mucho con reconocer el derecho de las
universidades y centros de investigacion a utilizar con fines docentes y de investigacion
articulos cientificos o breves fragmentos de obras monograficas, tratados y manuales de
su personal docente e investigador sin tener que abonar remuneracion alguna por ello y,
en su caso, un derecho de uso no exclusivo y gratuito para utilizar programas de
ordenador y bases de datos bajo determinadas condiciones que no afectasen a la normal

explotacion de las mismas ni a los legitimos intereses de sus titulares.
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