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«Now this is not the end.
It is not even the beginning of the end.
But it is, perhaps, the end of the beginning.

Winston Churchill, 19421,

INTRODUCCION
1. Planteamiento general

El derecho de transformacion constituye una de las materias que mayor complejidad
presentan dentro de los derechos de autor. Fundamentalmente se debe a que comprende
actividades muy diversas, que no poseen rasgos en comun, con la salvedad de que surgen de

la actividad transformadora efectuada sobre una obra anterior.

En el art. 11 TRLPI, fruto del reconocimiento progresivo de la proteccion de las
obras derivadas necesitadas de proteccion intelectual, se enumeran, de manera no
exhaustiva, un conjunto de obras derivadas: las traducciones y adaptaciones; las revisiones,
actualizaciones y anotaciones; los compendios, resimenes y extractos; los arreglos
musicales. Ademas, el precepto no descarta la proteccion a otras obras, utilizando la
expresion cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artistica o cientifica como
cajon de sastre, de tal suerte que cualquier obra derivada que no encontrase encaje en una
de las categorias expresamente mencionadas por el legislador, se ubicaria en esa ultima. Es

en ese enunciado abierto donde consideramos que se enmarcaria la figura de la secuela.

La secuela, en su condicion de obra derivada, es receptora de un tratamiento juridico
que parece claramente insuficiente si se tienen en cuenta sus dimensiones creativa, social,
cultural o econémica. En aquellos casos en los que la obra es realizada por un sujeto distinto
al de la obra originaria, la secuela presenta retos legales adicionales. En este sentido, autores

como GENETTE? se aproximaron a la secuela autdgrafa y alografa, radicando la distincion

1 Esta frase se traduciria por: “Esto no es el fin, ni siquiera es el comienzo del final. Pero, posiblemente, sea
el fin del comienzo”. Winston Churchill, discurso sobre la Segunda Batalla de E/ Alamein, 10 de noviembre
de 1942.

2 GENETTE, G., Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Ed. du Seuil; trad. esp. de Celia
Fernandez Prieto, Madrid, Taurus, 1989, pags. 222-223.



en que en las primeras el autor seria la misma persona que en la obra originaria, mientras

que en las segundas, el autor seria un sujeto diferente.

Surgen asi cuestiones de gran relevancia en cuanto a la autorizacion para transformar,
asi como la aparicion de un régimen de coexistencia de derechos patrimoniales y morales

entre los distintos autores.

Somos conscientes de que histéricamente el reconocimiento del derecho de
transformacién ha ido, desde sus inicios, a una velocidad bastante menor respecto de otros
derechos de propiedad intelectual. No fue hasta su inclusién en el Convenio de Berna para
la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de 1886 cuando paso a estar contemplado
el derecho de transformacion, si bien en cuanto a la traduccion de las obras, por primera vez,
en un texto plurinacional. Asi, desde que comenzé el mencionado esfuerzo internacional por
proteger las primeras manifestaciones del derecho de transformacion, los principales

motivos fueron de naturaleza economica.

Siendo el impacto econdmico una de las razones por las que se regularon de manera
expresa determinadas formas de transformacion en las legislaciones de propiedad intelectual
de cada pais, no tenemos la menor duda que la secuela, como obra derivada, deberia ser,

también, regulada expresamente por el legislador.

Como seiiala AUGROS3, en la mayor parte de los casos en los que un autor u otro
titular de los derechos de explotacion sobre una obra, toma la decision de que se haga una
secuela, lo hace pensando en las potenciales ganancias que se obtendrian con esta forma de

explotacion de la obra.

Entre los aspectos mas relevantes que también se trataran en la investigacion se
encuentra el consentimiento como requisito imprescindible para poder llevar a cabo la
secuela. No obstante, este requisito se obvia, sobretodo, en aquellas transformaciones que se

producen en el entorno de las nuevas tecnologias.

3 AUGROS, I., El dinero de Hollywood. Financiacién, produccion, distribucion y nuevos mercados, Paidos
Comunicacion, Barcelona, 2000, pag. 76.



En efecto, multitud de transformaciones de obras originarias, protegidas por derechos
de autor, se difunden masivamente, por todo el mundo, a través de redes sociales como
Facebook o Instagram y plataformas de video como YouTube. Como ha senalado ZAPATA
LOPEZ4, “la trascendencia econdémica que hoy conocen las diferentes categorias de obras,
prestaciones y producciones protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos,
gracias al auge de la industria del entretenimiento, a la cual le sirve de soporte estos bienes
intangibles, asi como a la globalizacion de los mercados, permite aseverar que son y seran
parte sustancial de ese contenido que se comunicard y se transformara en virtud de las

nuevas tecnologias de la informacién y la comunicacion”.

Ante tales retos, surgidos de la mano de las nuevas tecnologias, y que provocan la
obsolescencia de las distintas normas, tanto en el plano nacional como internacional,
consideramos oportuno explorar los posibles beneficios que podria aportar la aplicacion de
la tecnologia blockchain, las licencias Creative Commons o los modelos de autorregulacion.
Las obras del intelecto, como activos que son, deben aspirar a utilizar los mecanismos de

salvaguarda y de gestion mas adecuados a sus intereses.

Fruto de todo el planteamiento previo, presentamos esta apuesta tedrica, con el
objetivo no sdlo de valorar si la secuela encuentra o no encaje en los planteamientos
principales de la normativa nacional, europea o internacional que haya sido dictada en esta
materia, si no que buscamos explicar de una manera sistematica y concreta las carencias que
se han encontrado en la actual formulacién legal de esta obra derivada, con la finalidad de
aportar soluciones y nuevos puntos de vista que den una respuesta global a los numerosos

problemas y retos que se plantean.
2. Hipétesis

En esta tesis, la hipotesis de la que partimos es la de la existencia de una regulacion
incompleta y, en ocasiones ambigua, en la legislacion de propiedad intelectual.
Consideramos que hay una falta de concrecion de los caracteres de obras derivadas tan

relevantes como es la secuela. Este tipo de obras precisan de un régimen diferente al

4 ZAPATA LOPEZ, E., “Las nuevas tecnologias. Desafio para el Derecho de autor”, en Revista Dikaion n° 7,
Chia (Colombia), 1998, pag. 137.



existente para las obras originarias e incluso, nos atrevemos a afirmar, que el previsto para
otras obras derivadas con las que comparte espacio en la amplitud de los arts. 11 y 21
TRLPI. Pero es que ademads, no podemos obviar, que la secuela se perfila como uno de los
modelos de explotacion de obras de propiedad intelectual mas relevantes desde la
perspectiva de los derechos patrimoniales de los autores u otros titulares, por lo que es
imprescindible el estudio de los mecanismos de salvaguarda y gestion para determinar si

son suficientes.

En las conclusiones finales exponemos la tesis central de la investigacion, ademas de
las diversas deducciones y propuestas de lege ferenda, y que aspiran a poder contribuir a la
configuracion de un Derecho de Autor mas completo y adaptado a los retos a los que se

enfrenta.
3. Objetivos

El objetivo fundamental que nos hemos propuesto en la presente investigacion se

dirige al estudio de la figura de la secuela, en su categoria de obra derivada.

Para poder cumplir el objetivo propuesto, consideramos que los aspectos mas
relevantes a cubrir en nuestro analisis son, su conceptualizacion y delimitacion respecto del

resto de obras del intelecto, tanto originarias como derivadas.

También consideramos oportuno indagar distintos mecanismos de autorizacidon
conducentes a la explotacion de este tipo de obras, explorando, para ello, no solo los
sistemas mas tradicionales adoptados en el sector (el contrato atipico de transformacion),
sino también otros modelos mas novedosos como los smart contracts -en la cadena de

bloques o blockchain-, o las licencias Creative Commons.

Por otro lado, somos conscientes de las carencias que, como en tantos otros aspectos
en el campo de la propiedad intelectual, presenta la vigente normativa en la materia, por lo
que también nos parece imprescindible valorar el papel que podrian desempefiar los
modelos de autorregulacién para poder cubrir las lagunas u aspectos obviados por la

normativa vigente.



4. Estructura metodoldogica

Con la finalidad de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en nuestra tarea

investigadora, el desarrollo de este estudio se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Con el capitulo primero, abrimos la tesis por medio de un breve repaso al proceso
historico de regulacion de los derechos de autor, haciendo especial referencia al derecho de
transformacion. Prestando atencion a dicho proceso regulador, tanto nacional, como europeo
e internacional llegamos a obtener una vision general de cudles han sido las causas que han
conducido al presente estado en el que se encuentra configurado el derecho de autor. Como
veremos, entre ellas, se encuentra la de responder a las necesidades socio econdmicas de
cada momento histérico, tratando de crear un equilibrio entre los intereses particulares de
los autores (predominantemente econdémicos) y los generales de la sociedad (acceso a la
informacion y conocimiento), al mismo tiempo que desde finales del siglo XIX se ha
pretendido armonizar, en la medida de lo posible -dadas las distintas tradiciones juridicas-,

las diferentes legislaciones nacionales de Derecho de la propiedad intelectual.

En el segundo capitulo, abordamos ampliamente el derecho de transformacion, que
se configura como la herramienta imprescindible en el proceso de creacion de las obras
derivadas, y la originalidad. Ademas, consideramos necesario prestar atencion a los distintos
tipos de obras derivadas que el legislador ha previsto expresamente en el TRLPI, para, entre
otras cosas, justificar que la secuela es una obra derivada independiente y merecedora de su

propia regulacion.

Es en el tercer capitulo en el que, tras haber recorrido el proceso regulador del
derecho de autor y las implicaciones del derecho de transformacion para las obras del
espiritu, nos centramos en la obra derivada que constituye el objeto principal de esta
investigacion: la secuela. Llegados a este punto, consideramos imprescindible abordar su
encaje en nuestro ordenamiento juridico, asi como prestar atencion a aspectos que afectan al
fundamento de esta figura, tales como sus origenes, los elementos conformadores de la
originalidad para que pueda surgir este tipo especifico de obra derivada, y las

consideraciones terminologicas que envuelven a esta figura.



El plagio, en contraposicion a la originalidad, asi como otros limites legales son
abordados, ampliamente, en el cuarto capitulo, ya que consideramos que marcan el espacio
dentro del cual la secuela puede existir. En coherencia con el planteamiento tedrico que
desarrollamos en este capitulo, por medio de un estudio que combina doctrina y
jurisprudencia, defendemos que la secuela consiste en una figura que debe mantener un
sutil equilibrio, para poder reclamar su estatus singular dentro del elenco de obras derivadas.
La razén es que si una secuela se apropia excesivamente de elementos de una obra
preexistente, correria el riesgo de convertirse en un plagio; si por el contrario la originalidad
de la secuela fuese muy elevada, podria entrar en la categoria de obra original (en el sentido

de ser nueva, independiente), estando Ginicamente inspirada por otra obra preexistente.

En el quinto capitulo entramos a analizar la especial dimension o particularidades
que adquieren los derechos morales y los derechos patrimoniales en la secuela. Lo que
sucede cuando hablamos de este tipo de obras es que necesariamente van a coexistir dos
realidades diferentes: la del autor de la obra originaria y la del autor de la obra derivada (la
secuela a los efectos de nuestra investigacion). La consecuencia de tal situacidon se traduce
en la necesidad de encajar los derechos morales y patrimoniales de ambos autores para que

no se enfrenten, sino que se adapten a tal coexistencia.

El sexto y Gltimo capitulo lo dedicamos al examen de las distintas vias a través de las
cuales se puede prestar el consentimiento o autorizacion para la transformacion de la obra
preexistente y consiguiente explotacion de la obra derivada. Consideramos que
precisamente dicha autorizacién se erige como la clave de bdveda del derecho de
transformacion. A pesar de que lo comun sea recurrir al contrato atipico de transformacion
como mecanismo de autorizacion, no solamente dedicamos nuestra atencion al mismo.
Estimamos que en el caso de la secuela y, en el conjunto méas amplio de la propiedad
intelectual, han de explorarse de manera decisiva vias alternativas a las tradicionales como
pueden ser la concesion de licencias Creative Commons o los smart contracts. Por otro lado,
también creemos oportuno abordar la idoneidad de las autorregulaciones en el campo de la
secuela con la finalidad de ofrecer una alternativa que tan buenos resultados viene dando en
diversos sectores donde el legislador no ha intervenido o no es capaz de hacerlo al ritmo que

precisan los diversos operadores del sector.



Capitulo I. LAS VICISITUDES HISTORICAS DEL DERECHO DE AUTOR.
ESPECIAL MENCION AL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE
TRANSFORMACION DENTRO DEL PROCESO REGULADOR DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El derecho de transformacion, como subespecie del derecho de autor, en el campo de
la propiedad intelectual, no ha sido objeto de una regulacion especifica en todo momento.
En un principio, los legisladores pusieron el foco en regular las consecuencias economicas e
incluso politicas que se derivaban de las diversas creaciones literarias y artisticas. Solo con
el transcurso del tiempo llegaria el derecho de transformacion a ser distinguible dentro de
las diferentes normas de derecho de autor que se fueron dictando. La evolucion del derecho
de transformacion, como también sucede con otros derechos de autor, ha ido

indiscutiblemente de la mano de las nuevas tecnologias.

A continuacidon veremos la trayectoria regulativa del derecho de transformacion, si

bien es imprescindible ir de la mano del histérico del derecho de autor en general.
Capitulo II. IUS TRANSFORMANDI Y OBRAS DERIVADAS
El derecho de transformacion y su conceptualizacion

En el recorrido histérico realizado consideramos que el ius transformandi se va
desarrollando en paralelo con la proteccion que se va estimando necesario otorgar a la obra
originaria’s y aunque ya desde los inicios una simple traduccion de una obra original merecia
especial atencion del legislador en sus Convenios Internacionales, la regulacion del derecho

de transformacion es tardia.

Hoy, ese derecho de transformacion se presenta ubicado en el art. 21 de TRLPI, y tras

las obligadas alteraciones demandadas por la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y

5 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO considera que existe una utilizacion incorrecta de la terminologia en
el TRLPI, por parte del legislador, al contraponer la obra derivada a la obra original. Tal incorreccion radica
en que ambas obras son originales. Unas son absolutamente originales y otras lo son relativamente. Por ello,
es mas acertado utilizar los términos obra originaria y obra derivada. Vid. BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO, R., “Comentario al art. 10”, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (coord. R. Bercovitz
Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos, Madrid, 2017, pag. 198.



del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la proteccion juridica de las bases de datos®, ha
quedado ilustrado o ejemplificado pero no encorsetado en una definicion; lo que tiene, a
nuestro modo de ver, y mas hoy con el empleo de las nuevas tecnologias (nos acercamos a
ello en el Cap. VI de este trabajo), ventajas indudables en el proceso de crecimiento y de
materializacion que supone el objeto central de nuestro trabajo: la secuela como derecho de

transformacion.

Nuestra legislacion, sigue el art. 2.3 del Convenio de Berna que no define el derecho
de transformacion y recoge las més tradicionales obras derivadas con clausula abierta a la
proteccion similar a la obra originaria, de nuevas formas de transformacion de obras
literarias o artisticas. Dice: “estaran protegidas como obras originales, sin perjuicio de los
derechos del autor de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y

demas transformaciones de una obra literaria o artistica™.

En algin texto internacional como el Glosario de Derecho de Autor y Derechos
Conexos de la OMPI7, la obra derivada queda definida como “una obra basada en otra ya
existente: su originalidad radica bien sea en la realizacion de una adaptacion de la obra
preexistente, o bien en los elementos creativos de su traduccion a un idioma distinto. La

obra derivada esta protegida, sin perjuicio del derecho de autor sobre la obra preexistente”.

Casi con la misma terminologia que la definicion dada por la OMPI, la Ley Federal
Suiza de Derecho de Autor (Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le Droit D'auteur et les
Droits Voisins) establece en su art. 3 que la obra derivada es una creacion intelectual que
posee caracter individual y que se basa en obras preexistentes. Hace referencia, en concreto,
a las traducciones y a las adaptaciones como tipos de obra derivada, dejando, como resulta
obvio, la puerta abierta a muchos otros tipos de obras. Y también en los Estados Unidos, la
Copyright Act of 1976, regula las obras derivadas en la seccion §103 ofreciendo una
definicion de obra derivada en la seccion § 101, segun la cual: “Una «obra derivada» es una

obra basada en una o mdas obras preexistentes, como una traduccion, arreglo musical,

¢ La Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la proteccion
juridica de las bases de datos, fue incorporada al Derecho espafiol a través de la Ley 5/1998, de 6 de marzo.

7Vid. OMPI, Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebra, 1980, pag. 71.



dramatizacion, ficcidn, version cinematografica, grabacion de sonido, reproduccion de arte,
resumen, condensacién o cualquier otra forma en la que una obra pueda ser refundida,
transformada o adaptada. Un trabajo que consiste en revisiones editoriales, anotaciones,
elaboraciones u otras modificaciones que, en su conjunto, representan un trabajo original de

autoria, es una «obra derivada»”.

Pero, en general, en nuestro entorno continental y en el sistema de common law

britanico, se ha preferido la enunciacion no exhaustiva de obras derivadas a su definicion.

La Ley alemana de Derecho de Autor (Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte vom 9. September 1965), en su seccion 3, protege las obras derivadas,
haciendo referencia especifica a las traducciones y otras adaptaciones -no utiliza el término
“transformar”- de una obra que sea una creacion intelectual del autor que la adapte, siendo
protegidas de manera independiente y sin perjuicio de los derechos del autor de la obra

originaria.

En Francia, donde el legislador ha llamado a las obras derivadas “oeuvres
composites”, el Codigo de la Propiedad intelectual (Code de la Propriéte Intellectuelle,
publié au Journal officiel du 3 juillet 1992), establece en su art. 112-3 que los autores de
obras como las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras
intelectuales seran protegidos sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original.
Anade el citado precepto, que lo mismo sucedera en el caso de los autores de antologias o
colecciones de obras diversas, en las que la eleccion u ordenacion de las materias sean

creaciones intelectuales.

Por su parte, la Ley italiana de Derecho de Autor (Legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), en su art. 4
establece que se protegen las elaboraciones creativas de la obra, tales como las traducciones
a otro idioma, las transformaciones de una forma literaria o artistica a otra, las
modificaciones y adiciones que constituyan un “rifacimento” (nueva version) sustancial de
la obra original, ademés de adaptaciones, resumenes y variaciones que no constituyan una
obra originaria. Todo ello, sin perjuicio de los derechos que correspondan al autor de la obra

originaria.



Finalmente, en el Reino Unido, la seccion 21(3) del Copyright, Designs and Patents
Act de 1988, habla de adaptaciones (en lugar de obra derivada). Dentro de esas adaptaciones
se encuadrarian las traducciones, versiones de obras dramaticas, arreglos de programas
informaticos y obras musicales, sefialandose que todas constituyen actos reservados al

titular del derecho.

La conclusion es que en Europa se parte de una intencionada falta de definicion de
obra derivada y que con mas o menos enunciacion, se habla siempre de las traducciones
como caso paradigmatico de este tipo de obras, contemplando, ademas, una lista no
exhaustiva de obras que encajarian en esta categoria, y aclarando que se protegeran por el
derecho de autor, sin perjuicio de los derechos de la obra originaria. Sin duda, los
legisladores de cada uno de esos paises han decidido mantenerse dentro de los parametros

del art. 2.3 del Convenio de Berna.
Hacia una definicion permanente del derecho de transformacion

El legislador espafiol no proporciona una definicion de derecho de transformacion; se
limita, tan s6lo, a enumerar una serie de supuestos que han sido objeto de este derecho. En
base a tales supuestos y, en palabras del propio art. 21 TRLPI, diremos que transformar
engloba las traducciones, adaptaciones, y cualquier otra modificacion en su forma de la que
se derive una obra diferente. A esta lista le afiadiremos los arreglos musicales, compendios,

resumenes, extractos, revisiones, actualizaciones y anotaciones (art. 11 TRLPI).

Tomando como punto de partida lo proporcionado por el legislador, la doctrina, no
importando los términos, no renuncia a dar su definicidn y, en general, coinciden los autores
en sefialar que hay actividad creadora en el derecho de transformacion, como en cualquier

obra que merezca proteccion intelectual, solo que esa actividad creadora “altera” 8 la obra

8 Nos inspiramos de RIVERO HERNANDEZ, F., “Comentario al art. 17”, en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 3* ed., Tecnos, Madrid, 2007, pag. 378; dice que
se trata de un derecho que, en sus distintas formas de exteriorizacion, conlleva una actividad creadora que altera partes
de lo que caracteriza a una obra intelectual o artistica concreta, lo cual desemboca en que ésta aparezca con una forma
diferente a la originaria, mereciendo, también, proteccién



originaria manifestandose de forma distinta a ésta, esto es, recreandola®. Asi, se sefiala que
por obra derivada hemos de entender aquella obra que es fruto de la transformacion de una
obra preexistente, y que pese a ello ha de reunir los mismos requisitos que se le exigen con
caracter general a todas las obras; porque la obra derivada es tan original como la creacion
original, pero deriva, procede o nace de la transformacion de otra obra (articulos 11 y 21

TRLPI) preexistente!?.

Por su parte, la jurisprudencia también ha tratado de proporcionar una definicion del
derecho de transformacion. Reproducimos, por su claridad expositiva, el fundamento de
derecho cuarto de la SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2004!1, que expresa: “la
transformacion (a que se refieren los articulos 2.3, 8 y 12 del Convenio de Berna) constituye
una alteracion de la obra original que se traduce en la aparicién de un nuevo objeto de
propiedad intelectual, esto es, en una obra nueva, la cual puede ser compuesta (art. 9 de la
Ley de la Propiedad Intelectual), derivada (articulo 11 LPI), y, en algiin caso, una coleccion
escogida o cualificada (articulos 12 y 22 LPI). Es necesario, en todo caso, un esfuerzo
creativo del autor que adicione la aportacion original de la primera obra y justifique una
proteccion de un derecho exclusivo sobre la resultante. Para ello, para determinar si se ha
creado o no la obra diferente deberd aplicarse una regla gradual, pues se debe admitir, junto
a la posibilidad de aportaciones insignificantes que no permitan superar el limite de la
originalidad exigible y no superan el ambito de la mera reproduccion (articulo 18 LPI), de
las aportaciones que, por su importancia en el conjunto y su reflejo en la originalidad

esencial, dan lugar a una obra nueva, distinta a la originaria”.

Desde nuestro punto de vista, se podria decir que la obra derivada o en
transformacion se parece a su “progenitora”, la obra originaria, no obstante, por el camino

ha sacado otros caracteres propios, aportados por su autor. De ahi que sea oportuno que nos

9 ENCABO VERA, M., “Las obras multimedia”, en Nuevas tecnologias y Propiedad Intelectual, Carlos
Rogel Vide (coord.), REUS, Madrid, 1999, pag. 83, dice que el acto de transformar “recrea” la obra, dando como
resultado una manifestacion distinta a la original

10 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 11, en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 3* ed., Tecnos, Madrid, 2007, pag. 190 y 191.

1T SAP de Barcelona, de 5 de marzo de 2004. (Recurso n° 153/2002). Roj: SAP B 2913/2004.



detengamos en las caracteristicas de las obras intelectuales que deben estar presentes en la

obra derivada y clarificar sus especificidades o rasgos propios.
Capitulo III. LA SECUELA COMO OBRA DERIVADA
La secuela: una obra derivada mas en el cajon de sastre de los arts. 11 y 21 TRLPI

Como ya hemos tenido oportunidad de senalar, el derecho de transformacion
constituye una materia compleja dentro de los derechos de autor. El motivo es que
comprende actividades de naturaleza muy dispar: traducciones, adaptaciones y cualquier
otra modificacidn en la forma de una obra de la que se derive otra obra diferente (arts. 11 y

21 TRLPI).

El enunciado de obras del art. 11 TRLPI, no es exhaustivo y responde o es fruto del
histérico vivido en el reconocimiento progresivo de la proteccion de las obras derivadas
necesitadas de proteccion intelectual. Por eso enuncia, como obras derivadas, las
traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios,
resumenes y extractos; los arreglos musicales. Ademés, no descarta la proteccion a otras
obras, utilizando la expresion cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artistica
o cientifica como cajon de sastre, de tal suerte que cualquier obra derivada que no
encontrase encaje en una de las categorias expresamente mencionadas por el legislador, se

ubicaria en esa ultima.

Pues es, precisamente, en esa clausula abierta donde encuentra encaje la secuela que,
al igual que sucede con otras tantas obras derivadas, no se encuentra como apunta
MARISCAL GARRIDO-FALLA!2, sujeta a un tipo o género determinado de obras. Asi, una
obra derivada podria consistir en: “unos arreglos musicales, una segunda parte de una
pelicula, la adaptacion cinematografica de una novela, el paso de prosa a verso de un texto,
la escultura que se crea a partir de una fotografia, la terminacion de una obra inacabada, la

actualizacion de un articulo doctrinal, la traduccion de un texto, la creacion de una serie de

12 MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 117, en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos, Madrid, 2017, pag. 198.



television a partir de una obra dramadtica, la reorganizacion de una base de datos, la

elaboracion de una antologia de poesia... los ejemplos son numerosisimos”.

Consideramos que la secuela también se encuadraria en este ultimo grupo de obras

(al que previamente nos referimos como cajon de sastre).

Capitulo IV. EL PLAGIO Y OTROS LIMITES ENTRE LOS QUE EXISTE LA
SECUELA

Aproximacion al concepto de plagio

Definir el “plagio” no constituye una tarea fécil ni pacifica. Se trata de un término en
el que se mezclan consideraciones de indole €tico (como ocurre cuando se emplea en el
lenguaje comun), asi como legales. Sin embargo, el principal escollo con el sentido legal del
término es, siguiendo a CABRERA BLAZQUEZ!3, que el término plagio no se puede
encontrar en ninguna norma de derechos de autor, ya sea en el ordenamiento espafol o en
otros. En este sentido, senala RODRIGUEZ TAPIA!4 que la falta de concrecion del plagio
por parte del legislador es inevitable, debido a que las multiples posibilidades y derechos

involucrados harian que cualquier definicion fuese inconveniente.

Para BAYLOS CORROZA!5, la determinacion de los requisitos o condiciones que
hayan de concurrir en la accién del sujeto que lleva a cabo el plagio, corresponderd a los

juristas.

En la misma linea de lo que venimos diciendo, AYLLON SANTIAGO!6 también
senala la existencia de cierta confusion respecto al significado particular del plagio. Uno de
los motivos por lo que esto ocurre, segn el citado autor, es que en el terreno de los derechos

de autor, el legislador no ha introducido en el TRLPI una definicion del mismo. Esta

13 CABRERA BLAZQUEZ, FJ., Plagiarism: an original sin?, European Audiovisual Observatory,
Estrasburgo, mayo, 2005, pags. 1 y 2.

14 RODRIGUEZ TAPIA, J.M., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (2* ed.), Civitas, Madrid,
2007, pag. 861.

15 BAYLOS CORROZA, H., Disquisiciones sobre el plagio, Republica de las Letras, n°. 20, Madrid, 1988,
pag. 50.

16 AYLLON SANTIAGO, H., El derecho de transformacion de las obras del espiritu, Reus, Madrid, 2014,
pag. 300.



situacion nos deja, por un lado con una mencién al plagio como conducta tipica del delito
contra la propiedad intelectual en el apartado primero del art. 270 del Codigo Penall7 (en
adelante CP), si bien la accion no queda descrita, y por otro lado, con la construccion que

de este término hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Tratamiento jurisprudencial de la figura del plagio

Como ya sefialamos, el hecho de que el TRLPI no contenga una definicion del
plagio, ha hecho que sean los tribunales los que en ultima instancia hayan tenido que de

definirlo.

A pesar de que en un primer momento no hubo un tratamiento homogéneo, si que en
los ltimos afos se han conseguido uniformizar los criterios para la apreciacion de cuando
existe plagio. Como sefiala AGUNDEZ FERNANDEZ!$, la primera sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en la que la voz “plagio” fue utilizada con las connotaciones juridicas que
tiene en la actualidad, fue en la de 4 de diciembre de 186119, El litigio que resolvio tal
sentencia verso sobre el plagio de un manual para aprender a leer. No obstante, el Tribunal
no entrd verdaderamente en la cuestion del plagio, ni se molestd en dar una definicién de

esta figura.

Con posterioridad, evidentemente, se dictaron distintas sentencias en las que se
abordaba la cuestion del plagio, pero no fue, como sefiala AYLLON SANTIAGO?2, hasta la
sentencia de 28 de enero de 199521, cuando el Tribunal Supremo fij6 un criterio

jurisprudencial uniforme en cuanto a la nocion de plagio. Las claves mas importantes para

17 Art. 270 CP: “Sera castigado con la pena de prision de seis meses a cuatro aflos y multa de doce a
veinticuatro meses el que, con animo de obtener un beneficio econdmico directo o indirecto y en perjuicio de
tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique publicamente o de cualquier otro modo explote
econdmicamente, en todo o en parte, una obra o prestacion literaria, artistica o cientifica, o su
transformacion, interpretacion o ejecucion artistica fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través
de cualquier medio, sin la autorizacion de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad
intelectual o de sus cesionarios”.

18 AGUNDEZ FERNANDEZ, A., Estudio juridico del plagio literario, Comares, Granada, 2005, pag. 6.
19 STS de 04 de diciembre de 1861(Roj: STS 99/1861).

20 Vid. AYLLON SANTIAGO, H., El derecho de transformacion de las obras del espiritu, Reus, Madrid,
2014, pag. 306.

21 STS de 28 de enero de 1995 (Roj: STS 359/1995).



entender esta figura, las establece el Tribunal en el fundamento de derecho tercero de la
sentencia: “por plagio hay que entender, en su acepcion mas simplista, todo aquello que
supone copiar obras ajenas en lo sustancial [...]. El plagio se presenta més bien como una
actividad mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad
y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestacion de
ingenio”. A lo anterior, afiadi6 que “las situaciones que representan plagio hay que
entenderlas como las de identidad, asi como las encubiertas, pero que descubren, al
despojarles de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original,
produciendo un estado de apropiacion y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo
ideario o intelectivo ajeno. No procede confusion con todo aquello que es comun e integra
el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan para el acceso y
conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva realidad inventiva,
sino mas bien relativa, que surge de la inspiracion delos hombres y dificilmente, salvo casos
excepcionales, alcanza neta, pura y total invencion, desnuda de toda aportacion exterior. Por
todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales basicas y
fundamentales y no a las accesorias, afiadidas, superpuestas o modificaciones no

transcendentales™.

Esta sentencia ha sido, como deciamos, la que ha marcado el criterio a seguir por los

tribunales a la hora de resolver casos de plagio hasta la actualidad?2.
Plagio y transformacion

Las diferencias entre el plagio y la transformacién se presentan, a priori, claras. El
sujeto que transforma tiene la intencidén o voluntad de crear una obra nueva, partiendo de
otra obra anterior, al contrario de lo que sucede en el plagio, donde no hay un animus

creador, sino de copia. Sin embargo, separar ambas conductas, plagio y transformacion, no

22 Como sefiala AYLLON SANTIAGO, el criterio de la STS de 28 de enero de 1995 puede encontrarse
citado, entre otras, en las sentencias posteriores tales como las siguientes: “siete de junio de 1995 (RJ 1995,
4628), diecisiete de octubre de 1997 (RJ 1997, 7468), veintitrés de marzo de 1999 (RJ 1999, 2005), ademas
de las posteriores de veintitrés de octubre de 2001 (RJ 2001, 8660) y veintiséis de noviembre de 2003 (RJ
2003, 8098)”. Vid. AYLLON SANTIAGO, H., El derecho de transformacion de las obras del espiritu, Reus,
Madrid, 2014, pag. 306.



resulta en la préctica tan sencillo, como de hecho se puede apreciar en las discrepancias que

al respecto existen en la doctrina cientifica.

Autores como BAYLOS CORROZA23 hablan de la posibilidad de que se produzca
plagio por transformacion. Sefiala que el encaje legal de la accion del sujeto que realiza el
plagio se producira en funcion de las caracteristicas que afecten a la copia. De esta manera
distingue dos posibilidades. La primera seria que en el caso de que la copia fuera literal, ya
fuera de todo o parte de la obra, el plagio habria de considerarse como una infraccion del
derecho de reproduccion; La segunda posibilidad seria que la copia se realizara mediante el
empleo de cambios formales, se encuadraria como una vulneracion del derecho de

transformacion.

En la misma linea, CASTAN24 también considera posible que se produzca plagio por
transformacion, sefialando que el encaje legal como infraccion civil de este tipo de plagio se
circunscribiria al ambito de la violacion de los derechos morales, ademas de los derechos

patrimoniales de reproduccion y transformacion.

Los limites que afectan al Derecho de transformacion. Especial referencia a la parodia

y su posible consideracion de secuela

Tal y como ha seflalado SANCHEZ ARISTI2S, la existencia de limites al derecho de
transformacion encuentra su justificacion por el simple hecho de que la persona que lleva a
cabo un acto de transformacién sobre una obra preexistente, pasa a tener la consideracion de
autor. Teniendo eso en cuenta, parece que los limites establecidos por el legislador en el
ambito de la transformacion no tendrian como objetivo principal favorecer un interés
general, sino fijar unas condiciones que deberan ser observadas por cualquier sujeto que

quisiera crear una obra a través de la utilizacion de una obra protegida preexistente.

23 BAYLOS CORROZA, H., Disquisiciones sobre el plagio, Republica de las Letras, n°. 20, Madrid, 1988,
pag. 60.

24 CASTAN PEREZ-GOMEZ, A., El plagio y otros estudios sobre derechos de autor, Reus, 2009, Madrid,
pag. 231.

25 SANCHEZ ARISTI, R., La propiedad intelectual sobre las obras musicales, Comares, Granada, 2005,
pag. 541.



A pesar de que existen varios limites que pueden afectar al derecho de
transformacién de una obra, nos parece conveniente prestar atencion a la parodia. Este
limite, previsto por el legislador en el art. 39 TRLPI26, constituye una transformacién que
presenta particularidades tales como no necesitar el consentimiento del autor de la obra
parodiada y constituir simultaneamente obras originales y obras derivadas. En palabras de
SOL MUNTANOLA?7 “la parodia es imitacién y es reproduccion, es modificacion y
creacion, y todo ello nos lleva a afirmar que es un supuesto de obra derivada producto de la
transformacién de una obra originaria”. Teniendo en cuenta que la parodia es una obra que
surge de la transformacion de otra, conforme postula el art. 21 TRLPI, tendra la

consideracion de obra derivada.

No obstante, a pesar de que la mayoria de la doctrina piense que la parodia es una
obra derivada, existen autores que niegan tal condicion. Para determinados autores el art. 39
TRLPI contiene una presuncion iuris et de iure que evitaria tener que considerar a la parodia
como obra transformada28. Para otros autores como DIAZ ALABART2Y, al presentar rasgos
de obra original y obra derivada, seria aconsejable contemplar la conveniencia de crear un

tercer género de obras, en las que se incluiria la parodia.

Debemos analizar, pues, el régimen de la parodia para determinar si podria ser
utilizada por un sujeto para la creacion de una secuela, amparandose en aquella figura, para
saltarse asi el cauce “normal” que deberia seguirse para crear una obra derivada como la
secuela (principalmente el consentimiento del autor de la obra preexistente para poder

transformarla y, la consiguiente remuneracion al mismo).
Capitulo V. LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES EN LA SECUELA

Los derechos morales y los derechos patrimoniales como contenido del Derecho de

autor

26 Desde la inclusion del limite de la parodia en la LPI de 1987 (art. 39), la redaccion del precepto no ha
sufrido alteracion alguna hasta la actualidad.

27 SOL MUNTANOLA, M., El régimen juridico de la parodia, Marcial Pons, Barcelona, 2005, pag. 176.
28 BERCOVITZ, G., Obra plastica y derechos patrimoniales de su autor, Tecnos, Madrid, 1997, Pag. 422.

29 DIAZ ALABART, S., “La parodia en la nueva Ley de Propiedad intelectual” en el vol. Homenaje al
profesor Juan Roca Juan, Murcia, 1989, pags. 193-214.



El art. 2 TRLPI senala que la propiedad intelectual se compone de dos tipos de
derechos, los de caracter personal o derechos morales y los de caricter patrimonial, los
cuales otorgan al autor la facultad de disponer y explotar de manera exclusiva la obra,
ateniéndose, tnicamente, a las limitaciones previstas por la Ley. Los derechos patrimoniales
proporcionardn un beneficio econdmico a su titular, mientras que los derechos morales

satisfaran el interés personal o personalisimo del autor.

Las legislaciones de propiedad intelectual de los distintos paises contienen una
“compleja interaccion”3 entre los derechos morales y patrimoniales en sus preceptos, no
obstante, con frecuencia el tratamiento proporcionado a estos derechos por el respectivo
legislador, sea diferenciado. A pesar de esto, ambos grupos de derechos se confunden, no

siendo siempre posible deslindar unos de otros.

Dentro de la tradicion europea, los derechos morales constituyen una parte esencial
del derecho de autor. Se consideran derechos naturales del autor, caracterizdndose por ser
intransmisibles, inalienables e indisponibles, rasgos que no comparten con los derechos

patrimoniales de contenido econdmico.

Si partimos, como sefiala PORTERO LAMEIRO?!, de la consideracion del Derecho
de autor como un derecho de propiedad, admitiendo que su objeto es la proteccion de la
obra, que es un bien inmaterial, resulta indiscutible que la creacion intelectual vaya a
presentar caracteristicas en relacion a otra institucion juridica relacionada con la propiedad
de la obra, es decir, con la posesion de la misma. Tanto la posesion como la propiedad se
han construido histéricamente pensando en bienes materiales, no pareciendo facilmente

adaptables a los bienes inmateriales, tales como las obras del espiritu.

Sin embargo, el Derecho de autor, siendo un derecho de propiedad, otorga a su titular
un disfrute total y absoluto, confiriéndose, asi, un derecho de propiedad sobre el bien

inmaterial que es la obra. Nos encontramos aqui, ciertamente, con una propiedad especial.

30 Vid. BONDIA ROMAN, F., Propiedad intelectual, su significado en la sociedad de la informacion, Ed.
Trivium, Madrid, 1988, pag. 200.

31 PORTERO LAMEIRO, I.D., La (relativa) constitucionalidad de los derechos de autor en Espara,
Dykinson, Madrid, 2016, pags. 28 y 29.



Capitulo VI. LA TRANSFORMACION Y SUS ViAS DE AUTORIZACION. EL
POSIBLE PAPEL DE LA AUTORREGULACION EN LA SECUELA

El consentimiento del autor de la obra originaria y su naturaleza

Uno de los aspectos mas singulares que presenta el ejercicio del derecho de
transformacion es que el autor de la obra objeto de transformacion debera, por un lado,
consentir la realizacion de la transformacion y por otro lado, consentir la explotacion del

resultado de dicha transformacion.

Sin embargo, hay que puntualizar que la falta de consentimiento para llevar a cabo la
transformacién no constituye impedimento para crear una obra derivada, es decir, si un
autor transformase una obra originaria, si €sta gozara de la suficiente originalidad, se
consideraria, igualmente, obra derivada. Todo ello sin perjuicio de que el autor de la obra
originaria, que no hubiese consentido la transformacion, emprendiese las medidas legales
oportunas como resultado de la infracciéon de su derecho exclusivo de transformacion.
Tampoco sera necesario el consentimiento para transformar aquellas obras que formen parte
del dominio publico, por haber expirado su plazo de proteccion, sin perjuicio de que se

deban respetar los derechos morales de dicha obra, tal y como establece el art. 41 TRLPI.

En teoria, el sujeto que pretenda transformar una obra deberia contar con dos
autorizaciones: la primera para realizar la actividad transformadora y la segunda para
realizar la explotacion de la obra derivada de la transformaciéon. Sin embargo, tal y como

sefiala. MARISCAL GARRIDO-FALLA32, tanto en el ambito nacional como en el

32 MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 217, en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos, Madrid, 2017, pag. 456.



extranjero3? la doctrina mayoritaria es partidaria de entender la autorizacion para
transformar como si en realidad se tratase de una autorizacion para explotar la obra
derivada. Esta corriente doctrinal consideraria que “es precisamente la explotacion ad extra
de la obra transformada la que requiere del consentimiento de su titular, y no el acto de
transformacion previo, que deberia quedar dentro de la esfera privada de cada sujeto”. En la
misma linea, RIVERO HERNANDEZ34 sefialaba que “la autorizaciéon comporta no sélo ni
tanto la mera transformacion (que en si misma, como actividad no es ilicita: piénsese en una
traduccion como ejercicio literario o lingiiistico), sino la de explotacion de la obra

derivada”.

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar, por tanto, que existe un consenso en
cuanto a que las transformaciones que un sujeto lleve a cabo en el &mbito privado, al ser de
imposible control, y al no haber actividad de explotacion, careceran de importancia al no
llegar a divulgarse y no existir, en definitiva, animo de lucro3s. No obstante, a pesar del

citado consenso actual, la inocuidad de las transformaciones en el &mbito privado no fue

siempre considerada como tal, exigiéndose la autorizacidén expresa para llevar a cabo el acto

transformador incluso si no habia explotacion posterior.

33 La doctrina francesa, por ejemplo, sigue esta linea. DESBOIS sefialo al respecto: “;por qué un escritor
consiente la adaptacion teatral de una de sus obras? Seria paraddjico considerar que por regla general se
contenta con ofrecer una ocupacion a un dramaturgo ocioso, o de proporcionarle la ocasion de entregarse a
un ejercicio que no sera seguido de una puesta en escena. La presuncion contraria parece oportuna y
pertinente, pues una novela esta destinada a ser leida y una pieza de teatro a ser interpretada; la vocacion de
toda obra, originaria y derivada, es hacerse llegar al publico?”. Vid. DESBOIS, H. Le droit d’auteur en
France, 3* ed., Dalloz, Paris, 1978, pag. 745.

34 RIVERO HERNANDEZ, F., “Comentario al art. 217, en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual
(coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 3% ed., Tecnos, Madrid, 2007, pags. 379-378.

35 En esta misma linea LOPEZ SANCHEZ sefiala que “salvo si dicha explotacion se realiza en circunstancias
que supongan su divulgacion, puede tratarse de un acto estrictamente privado que queda a extramuros del
derecho de autor. Asi pues, el titular del derecho de transformacion puede autorizarla o prohibirla, pero no
impedir que alguien la realice sin el propdsito de explotar o difundir el resultado, de manera que la
proteccion no alcanza los usos privados”. LOPEZ SANCHEZ, C., La transformacién de la obra intelectual,
Dykinson, Madrid, 2008, pag. 90.



Al hilo de lo expuesto, cabe mencionar un caso medidtico en Espafia, en el que el
escritor Manuel Vazquez Montalban fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia de
Barcelona en concepto de perjuicio moral, por utilizar partes de una traduccién de la obra
Julio César, de Shakespeare, previamente realizada por el profesor de la Universidad de
Murcia, Angel Luis Pujante. El caso llegd hasta el Tribunal Supremo, que sefialé que: “si
bien es cierto que nada impide a un autor tener en cuenta para la creacién de su obra, el
contenido de otras anteriores, que pueden influir en el contenido de la nueva, tal
consideracion no permite suponer que el nuevo autor se halle facultado para incorporar a su

obra una parte mayor o menor de aquélla, sin autorizacion del primitivo autor’’30.

Una posible evidencia de que en la practica y en la mayoria de los contratos ambos
consentimientos van unidos (para transformar la obra originaria y para poder llevar a cabo la
explotacion de la obra surgida de la transformacion), se encontraria en el hecho de que
cuando el autor de la obra originaria concede la autorizacién para llevar a cabo la
explotacion de la obra derivada, la retribucion fijada en el contrato de transformacion
dependera, normalmente, de los ingresos que tengan su origen en la propia actividad de

explotacion3?.

La concatenacion de autorizaciones.

El art. 21.2 TRLPI establece que “los derechos de propiedad intelectual de la obra

resultado de la transformacion corresponderan al autor de esta ultima, sin perjuicio del

36 El Tribunal Supremo afadi6 a lo anterior que “obviamente esta tltima conclusion no se desnaturaliza por
el hecho de que el demandado reconociera publicamente haber utilizado en su adaptacion teatral la
traduccion realizada por el demandante, pues, ni tal incorporacion se realizo a titulo de cita o para su analisis,
comentario o juicio critico, por lo que no puede predicarse su licitud, por virtud de lo prescrito en el articulo
32 de la repetida Ley de Propiedad Intelectual, ni menos atn podria admitirse que, a espaldas de dicho
precepto, el simple reconocimiento, incluso publico, de estarse utilizando una obra anterior, permita, cuando
no se cuente con la autorizacion de su autor, la reproduccion total o parcial de la misma, permitiéndose con
ello burlar los derechos intelectuales del mismo”. STS (Sala de lo Civil), nim. 1268/1993, de 29 diciembre
de 1993. (RJ 1993\10161).

37 AYLLON SANTIAGO, H., El derecho de transformacion de las obras del espiritu. Reus. Madrid. 2014.
pag. 192.



derecho del autor de la obra preexistente de autorizar [...] la explotacion de esos resultados
en cualquier forma y en especial mediante su [...] nueva transformacion”. De lo anterior se
observa que existiran, al menos, dos autores (el de la obra original y el de la obra derivada)
y que existird un régimen de coexistencia de derechos sobre la obra derivada. Asi, cada acto
de transformaciéon que se lleve a cabo generara una cadena de transformaciones
consecutivas que precisaran, en consecuencia, toda una serie de autorizaciones de los

distintos autores cuyas obras se hayan transformado.

Una vez abordada la obligatoriedad de contar con la autorizacion del autor de la obra
originaria para poder llevar a cabo una transformacion y explotacion de la obra derivada,
hemos de plantear qué sucederia en el caso de nuevas transformaciones sobre la obra ya

transformada y sus consecuencias juridicas.

Como ya se ha expuesto anteriormente, la obra derivada es el fruto de una
combinacién de elementos originales y de elementos prestados38 de otra obra. Sin embargo,
lo que planteamos aqui va un paso mads alld. Hablariamos de una nueva obra derivada (a la
que podriamos llamar tercera obra), que habria de contener los citados elementos no ya solo
respecto a la obra preexistente inmediatamente anterior (la segunda obra), sino también con

la obra originaria (la primera obra).

Abordando la actividad consistente en la transformacién de obras que ya han sido
transformadas desde la perspectiva de la originalidad3® y, siguiendo a AYLLON

SANTIAGO#, seria oportuno preguntarse las consecuencias de llevar a cabo tal actividad,

38 Vid. Capitulo II, epigrafe 6: “La reproduccion de los elementos de la obra originaria y la aportacion de
nuevos contenidos originales: el quantum como clave para la calificacion de una obra como derivada”.

39 Si bien en este epigrafe nos centramos unicamente en el aspecto relativo a la autorizacion para transformar,
el aspecto concerniente a la originalidad y a la altura creativa es objeto de amplio tratamiento en el capitulo
1L

40 AYLLON SANTIAGO, H., El derecho de transformacion de las obras del espiritu, Reus, Madrid, 2014,
pag. 138.



es decir, si seria posible que nos refiriésemos a una cadena creativa de transformaciones o
si, en cambio, la originalidad en esos casos se encontraria muy disminuida, no estando en
sintonia con lo estipulado en el art. 10 TRLPI, ni con la exigencia de una minima altura
creativa respaldada por la doctrina. Para AYLLON SANTIAGO no es una cuestion trivial,
ya que la ausencia de la suficiente originalidad conllevaria, por un lado, la falta de
proteccion por parte del derecho de autor y, por otro lado, la posible vulneracion de los

derechos de la obra preexistente sobre la que se llevo a cabo la transformacion.

Por su parte, LOPEZ SANCHEZ4!, apunta a que cuando se transforma una obra
previamente transformada se trata de un supuesto de derivacion en cadena que precisara de
una analoga cadena de autorizaciones desde el instante en el que nace la primera obra (obra
originaria), si bien puntualiza que tal requisito sera valido en todos aquellos casos en que la
nueva obra derivada lo sea no unicamente de la inmediatamente anterior sino de todas las
que precedan. Esta circunstancia suele ser lo habitual. Cabria pensar en aquellos supuestos
de adaptaciones de novelas literarias a obras cinematograficas que se van modificando
sucesivamente en el tiempo y dan lugar a nuevas obras cinematograficas en las que perduran
los elementos identificables propios de la obra originaria (la novela) y que legitiman la

necesidad de autorizacion del correspondiente autor.

Por su parte, CASAS VALLES#? ilustra el régimen al que quedan sometidas las obras
originarias y las derivadas de una forma muy esclarecedora: “sobre el papel, para la tesis
mayoritaria, la separacion es nitida: el autor de la obra preexistente sdlo ostenta derechos
sobre ésta. Ahora bien, lo que no cabe negar es que existe una situacion de concurrencia -lo

que Lopez Guix describia como tandem- que afectard tanto a los aspectos econdmicos como

41 LOPEZ SANCHEZ, C., La transformacion de la obra intelectual, Dykinson, Madrid, 2008, pag. 89.

42 CASAS VALLES, R., «El estatuto juridico del traductor», en Segundas Jornadas sobre el Derecho de la
Propiedad Intelectual de los escritores en la prdctica, Asociacion Colegial de Escritores de Espaiia,
Reptiblica de las letras, Informes-Estudios, Madrid, 1997, pag. 88.



morales. Desde el primer punto de vista, es claro que, al explotarse la obra compuesta o
derivada, también se explota la preexistente. Pero no hay explotacion de una obra con dos
autores, sino explotacién simultdnea -inescindible- de dos obras, cada una con su propio

autor’”’.

Podria sostenerse, por tanto, que los derechos de autor de la obra originaria y de la
derivada convergen en una misma obra -la derivada-, pero recaen sobre elementos diferentes

y, por eso mismo, gozan de regimenes autdonomos+3.

Partiendo pues, del hecho de que se habrd de contar con toda esa cadena de
autorizaciones, cabria preguntarse qué sucederia en el caso de que alguno de los autores dé
su negativa a consentir ulteriores transformaciones o explotaciones. En estos casos, queda
claro que la falta de consentimiento afectara a los derechos de explotacion de aquellas obras

derivadas que sean cronologicamente posteriores a la suya.

En el tipo de situaciones descritas, sera crucial lo pactado por las partes en cada uno
de los supuestos de transformacion. Como se abordd anteriormente, cuando el autor de la
obra originaria est¢ conforme a dar su consentimiento, las partes pactaran una serie de
clausulas que delimitaran todos los puntos relativos a la transformacion y explotacion. Asi,
se podra conceder el derecho de explotacion exclusivo del nuevo autor sobre la obra
derivada o preverse una reserva a favor del autor de la obra originaria respecto a las

eventuales transformaciones que se realicen sobre la obra derivada#+.

43 MARISCAL GARRIDO-FALLA considera que una de las principales implicaciones de la autonomia de
regimenes entre la obra originaria y la derivada es la supervivencia de los derechos sobre esta ultima aun
cuando la primera se encontrase ya en el dominio publico. No obstante, hace hincapié en que los elementos
de la obra originaria que se hubieran utilizado en la derivada, no alargan por este motivo su plazo de
proteccion. MARISCAL GARRIDO-FALLA, P., “Comentario al art. 117, en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos, Madrid, 2017, pag. 206.

4 GALACHO ABOLAFIO, AF., La obra derivada musical: entre el plagio y los derechos de autor,
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pag. 501.



En conexién con lo dicho, el art. 48 TRLPI senala que seran las partes las que deban
reflejar de manera expresa en el contrato el caracter exclusivo para explotar la obra en favor

del cesionario, asi como la posibilidad de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.

Los instrumentos de transmision de derechos de autor previstos en el TRLPI

A modo introductorio, hemos de sefialar que la transmision de derechos de propiedad
intelectual, constituye una materia regulada a lo largo de tres capitulos en el Titulo V del
Libro Primero del TRLPI45, respecto del cual se podria distinguir entre dos bloques. En el
primero, estarian comprendidos los principios generales de la transmision de los derechos
de autor (Capitulo I, abarcando los arts. 42 a 57). El segundo bloque, encargado de la parte
especial, comprenderia los Capitulos II y 111, donde se regula el contrato de edicion (arts. 58

a 73) y los contratos de representacion teatral y ejecucion musical (arts. 74 a 85).

Para llevar a cabo la transmisién de derechos de autor, el legislador establece una
serie de reglas a modo de marco general, que permitirian hablar de un contrato de cesion de
derechos de autor, para luego regular de manera especifica los contratos de edicion,

representacion teatral y ejecucion musical.

Ademas, a pesar de no dedicarles una regulacion mas o menos extensa, como a los
contratos ya mencionados, el TRLPI hace referencia a otros tipos de contratos, como son el
contrato de produccion audiovisual (art. 88) y el contrato de transformacion de una obra

preexistente (art. 89).

De lo anterior se puede concluir que no existe una lista cerrada de tipos contractuales

en materia de explotacion de derechos de autor. No obstante, si que existen unos requisitos

45 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia (TRLPI).



minimos cuya finalidad es garantizar una serie de reglas de derecho necesario, asi como el

principio de autonomia de la voluntad de las partes.

Como consecuencia de esa ausencia de prevision de un tipo contractual especifico
para la cesion del derecho exclusivo de transformacion, el contrato que se lleve a cabo para
esta finalidad tendrd el caracter de atipico, lo que plantea el interrogante de si las
disposiciones de los otros contratos que si regula de manera especifica el TRLPI, podrian
ser aplicables de forma andloga a todos los contratos atipicos en los que se lleve a cabo una

cesion de derechos exclusivos de explotacion.

Siguiendo a AYLLON SANTIAGO%, las disposiciones de los contratos de edicion,
representacion teatral y ejecucion musical podran aplicarse al contrato atipico de
transformacion, teniendo en cuenta aquellas particularidades y matices propios del acto de
transformacién concreto de que se trate. Esto es asi porque esos contratos regulados
especificamente en el TRLPI y el contrato atipico de transformacion comparten el mismo

objeto, que seria regular las condiciones de cesion de un derecho exclusivo.

Ademads, también serian de aplicacion supletoria las normas generales de cesion

establecidas en los arts. 43 y siguientes del TRLPI.

Al elaborar estos articulos, el legislador ha llevado a cabo una regulacion que, si bien
ha limitado la autonomia privada, lo ha hecho para otorgar una mayor proteccion a los
derechos del autor, y ello por medio de mecanismos como el establecimiento de
presunciones a su favor, la irrenunciabilidad de los derechos que le han sido reconocidos,

ademas de imponer unos contenidos minimos para la cesion de sus derechos.

46 AYLLON SANTIAGO, H., EI derecho de transformacion de las obras del espiritu, Reus, Madrid, 2014,
pag. 188.



En efecto, el art. 43.1 TRLPI proclama que los derechos de explotacion de la obra
pueden transmitirse por actos inter vivos, quedando limitada la cesion al derecho o
derechos cedidos, a las modalidades de explotacion expresamente previstas y al tiempo y

ambito territorial que se determinen.

Entre las presunciones, se encuentra la temporal (a falta de mencion expresa, se
entenderia efectuada por un plazo de cinco afios ex art. 43.2 TRLPI) y la territorial (seria el
pais en el que ha tenido lugar la cesion). Ademads, de no especificar la modalidad de
explotacion, se entendera hecha a la que necesariamente se deduzca del propio contrato y

fuese precisa para cumplir la finalidad del mismo.

Ademas, el legislador ha establecido que seran nulas aquellas clausulas por las que el
autor pudiera ceder la explotacion de sus obras futuras, asi como de aquellas por las que el
autor asumiera el compromiso de no crear mas obras (arts. 43.3 y 4 TRLPI). Para GETE-
ALONSO CALERA%, los citados apartados del art. 43 TRLPI tratan de frenar que pueda
producirse una situaciéon en la que un autor estuviera sujeto a otra persona concreta,
limitandose asi su derecho de creacion. En opinién de esta autora -que compartimos- la
prohibicidn de este tipo de clausulas tienen por mision proteger al autor, garantizando su
libertad para realizar, o no, su obra, preservando, ademas, sus derechos de explotacion sobre

las obras que finalmente se lleguen a materializar.

Por ultimo, el art. 43.5 TRLPI proclama que la transmisién de los derechos de
explotacion no alcanzara a las modalidades de utilizacion o medio de difusion inexistentes o

desconocidos en el momento en que se produzca le cesion.

47 GETE-ALONSO CALERA, M.C., “Comentario al art. 43”, en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual, (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos, Madrid, 2017, pag. 884.



Por lo que respecta a la transmisién mortis causa, el legislador le dedica el art. 42
TRLPI, si bien se trata de una mencioén que no aporta ninguna novedad, al ser de aplicacion
la propia regulacion que rige las sucesiones mortis causa 'y que es extensiva a cualquier bien

de la persona que no se extinga tras su fallecimiento*s.

48 Autores como BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO consideran, sin embargo, que esta mencion innecesaria
de la transmisibilidad mortis causa de los derechos de explotacion podria deberse a una cuestion sistematica,
al haberse tratado en los arts. 15y 16 TRLPI el régimen especifico que afectaria a los derechos morales para
los casos de sucesion mortis causa. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 42”, en

Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, (coord. R. Bercovitz Rodriguez-Cano), 4* ed., Tecnos,
Madrid, 2017, pag. 859.



