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Abstract”

En el Derecho espariol, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril formula en la seccion I, capitulo V del Titulo I un
conjunto de principios imperativos aplicables a toda cesion inter vivos de los derechos de explotacion.
En el Derecho alemin esta materia se encuentra requlada en los articulos 28 y siguientes de la
Gesetz tiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) de 9 de septiembre de 1965. El
andlisis de Derecho comparado realizado en este trabajo revela que el régimen juridico de las
transmisiones inter vivos de los Derechos de Autor en uno y otro ordenamiento es similar en muchos
aspectos; ello es debido, en parte, al proceso de armonizacion impulsado por la Union Europea en esta
materia a efectos de lograr el establecimiento de un mercado interior garantizando, al mismo tiempo,
un adecuado nivel de proteccion. No obstante, también es posible advertir que existen diferencias
relevantes entre ambas legislaciones entre las que destaca la especial relevancia que la UrhG atribuye
a la buena fe (Treu und Glauben) como principio general que delimita las facultades atribuidas al
autor de la obra intelectual, o la admisibilidad de los contratos sobre derechos morales, frente a la
naturaleza inalienable que ostentan estos derechos en la legislacion espatiola. En el presente trabajo
se destacan igualmente otras particularidades del régimen de cesion inter vivos de derechos
patrimoniales en el Derecho alemdn, tales como la admisibilidad de los contratos de explotacion
respecto de medios de difusion inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesion, o la ausencia de
una forma especial para los contratos de concesion de derechos de uso, salvo las excepciones previstas
en la norma.

The Spanish Copyright Act (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril) establishes in Title I, Chapter V, Section I, a set of
mandatory principles that apply to any inter vivos assignment of exploitation of rights. In German
law, this subject is governed by articles 28 and following of the Copyright Act (Gesetz iiber
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) of 9 September 1965). This paper compares the
aforesaid regulations and shows that the legal regime for assigning exploitation rights is very similar
in both jurisdictions. This results partially from the European harmonization process, which has
aimed to the establishment of an internal common market, as well as an adequate level of intellectual
property rights protection. However, some relevant differences can be highlighted between the two
jurisdictions. First, German law resorts prominently to good faith (Treu und Glauben) as a general
principle of law used to delimitate the specific property rights or legal powers of authors. Second,
German law allows contracting around moral rights in contrast with Spanish law which establishes
an inalienability rule for moral rights. Other issues regarding inter vivos assignments of economic
rights in German Law are discussed in the article, such as the admissibility of assignments in
relation to media that do not exist or are unknown at the time of the transfer, and the absence of a
special form for granting usage rights’ contracts in most cases.

Title: Copyright Assignment Regulation in Spanish and German Legal System

Palabras clave: derechos de explotacién, cesién exclusiva y cesién no exclusiva, reglas de interpretacion,
revocacién de derechos

" Este trabajo es fruto de mi estancia de investigacion en el Max Planck Institute for Intellectual Property
and Competition Law en la primavera del 2011.
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1. Introduccion

Ciertamente, existe una amplia variedad de temas susceptibles de ser analizados en el
ambito de lo que hoy conocemos como Derecho de Autor. Por ello es importante precisar
que el objeto de nuestra investigacion tiene como finalidad fundamental llevar a cabo un
estudio comparativo de los principios que inspiran el régimen juridico de las transmisiones

inter vivos de los derechos de explotacién en el Derecho aleman y espafiol.

Esta elecciéon viene motivada no sélo por la transcendencia que desde nuestro punto de
vista posee este tema, sino por la circunstancia de que se trata de una materia a la que
tradicionalmente los legisladores de dichos paises han dedicado escasa atencién. Dos son
las razones que han podido explicar dicho comportamiento. En primer lugar, porque en
ambos ordenamientos juridicos las primeras leyes sobre Derechos de Autor se publicaron
en una época caracterizada por el mas absoluto respeto a la autonomia privada, de forma
que los sujetos podian establecer, con escasas limitaciones, los pactos, clausulas o
condiciones que tuvieran por convenientes.

Respondiendo a dicho planteamiento, la Ley espafiola de 10 de enero de 1879 de Propiedad
Intelectual (en adelante LPI) proclamaba en su art. 6 que “la propiedad intelectual podia
transmitirse por actos inter vivos, correspondiendo el derecho al adquirente durante la vida de su
autor y ochenta afios después del fallecimiento de éste”2. Ahora bien, ni dicho texto legal ni su
Reglamento de 1880 regularon modalidades de negocios en virtud de los cuales el autor
transmitiera a un tercero derechos patrimoniales; este vacio legal trajo consigo que, en coherencia
con esa autonomia privada que se reconocia a los sujetos, la configuracion y el contenido de los
contratos de explotaciéon fuera una materia que correspondia exclusivamente a las partes
intervinientes en el mismo.

En el Derecho aleman la Gesetz tiber das Verlagsrecht (RGBILS. 217.BGBI 111, 441-1) (en adelante
VerlG) de 19 de junio de 1901 contiene la regulacién relativa a los contratos de explotacion3;

1 Derecho de aprovechamiento (Verwertungsrechte) y derecho de explotacién (Nutzungsrecht) son dos
expresiones diferentes que se corresponden con la distinta finalidad que cumplen uno y otro derecho. El
Derecho de Autor tiene un intransferible contenido patrimonial que recibe el nombre de derecho de
aprovechamiento y cuyo titular es el creador de la obra; como manifestaciones de ese derecho el art. 15 de la
Ley alemana sobre Derechos de Autor y Derechos Afines incluye el derecho de reproduccién, el de
distribucién, el de exhibicién y el de comunicacién puablica. Por el contrario, el legislador utiliza la
expresion derecho de explotacion o de utilizacion (arts. 31 y 32) cuando el titular de estos derechos concede a
un tercero alguna de estas facultades de explotacién, caracterizadas ya por su concreta referencia a una
modalidad de aprovechamiento econémico. Sobre esta cuestion terminolégica: MOHRING et al. (2000, § 31,
Rdn1); BUSCHER et al. (2011, § 29, Rdn 1 y 3); WANDTKE et al. (2009, § 29, Rdn 8). En el Derecho espafiol:
MANZANARES SAMANIEGO (1992, p. 67).

2 En opinién de la doctrina dicho precepto aludia abiertamente a la enajenacién global de la propiedad
intelectual, incluyendo el conjunto de derechos cuya titularidad correspondia al autor y no sélo los
derechos de explotacion, salvo la previsién del art. 32 de la LPI segtn el cual de no mediar pacto expreso
en contrario, la cesién no comprendia el derecho de coleccién que correspondia al creador. Véase al
respecto, BAYLOS CORROZA (1978, p. 63) y RODRIGUEZ TAPIA (1992, p.25).

3 Como veremos posteriormente en el ordenamiento espafiol la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, que
sustituy6 a la de 1879, contiene el régimen juridico de los derechos de autor y derechos afines asi como los
contratos en virtud de los cuales se transmiten inter vivos los derechos de explotacién. En el Derecho
aleman, por el contrario, dichas cuestiones se encuentran reguladas en dos textos normativos diferentes.
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estamos ante una norma caracterizada por poner a disposicién de las partes un conjunto de reglas
que tiene una naturaleza dispositiva. En tal sentido, afirma ULMER* que los contratos de edicion
de obras literarias y musicales se encuentran regulados en la VerlG, si bien los preceptos que rigen
las relaciones entre el autor y el editor no son obligatorios, de forma que la mayoria de estos
negocios contienen ademds de clausulas complementarias, otras divergentes. La razén es que
habitualmente el editor determina de forma unilateral el contenido del contrato, utilizando
clausulas estandar que favorecen sus intereses.

Desde una perspectiva diferente, existe otro motivo que explicaria la escasa atencién que
los legisladores de principios de siglo XX dedicaron a los negocios de cesién de los
Derechos de Autor. Este no es otro que la conviccion de que los eventuales problemas que
pudiera plantear la explotaciéon de las creaciones intelectuales podrian solucionarse
acudiendo a la regulacion sobre esta materia prevista en las leyes generales. De nuevo, un
claro ejemplo de este planteamiento es la LPI, la cual “no contemplaba la posibilidad de
que un tercero explotara la obra del autor, percibiendo éste los rendimientos econémicos y
conservando su titularidad”. La ausencia de dicha normativa se explicaba, de una parte,
por el hecho de que el legislador espafiol concibi6 la propiedad intelectual como una de las
“propiedades especiales”; es decir, como una manifestacién particular, dada la naturaleza
del objeto, de la propiedad ordinaria. De otra parte, de la consideracion de la Ley de
Propiedad Intelectual como una ley especial; un texto destinado a contemplar tinicamente
los datos diferenciales de la institucién especifica respecto del sustrato genérico de la
misma regulado en el Derecho comun. En este contexto, “se estimé que el objeto obra
literaria, artistica o cientifica admitia sin violencia alguna un tratamiento idéntico al de
cualesquiera otros bienes y que el Derecho de Autor era, asimismo, un derecho patrimonial
y, por tanto, esencialmente transmisible por cualquier titulo traslativo del dominio y, en
particular, mediante la venta o la enajenacién de la propia obra”>.

Sin embargo, esta solucion no estd exenta de dificultades debido a razones situadas en planos
diferentes. En primer lugar, la especial naturaleza de la creacién intelectual en la que confluyen
derechos morales y patrimoniales conlleva, en términos generales, la inadecuacién de una
normativa pensada basicamente para bienes materiales. En segundo lugar, tanto el texto de 1879
como el de 1901 partian de un presupuesto coman: la igualdad de los sujetos contratantes y su
autonomia para regular la materia contractual. En consecuencia, el legislador espafiol estimé

Mientras que la citada VerlG regula la materia contractual, la Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (en adelante UrhG) o Act on Copyright and Neighboring Rights de 9 de septiembre de 1965 regula
el Derecho de Autor y Derechos Conexos.

4 ULMER (1976, pp. 207-208). De igual modo, también SCHRICKER (2004, p. 850) sefiala que la vieja ley
alemana sobre contratos de edicién de 1901, atn en vigor, no contiene normas imperativas, sino un
conjunto de reglas puesto a disposicién de las partes. En consecuencia, la regulacién aplicable a estos
negocios no se encuentra en el texto legal, sino en los términos estandar redactados por las editoriales, los
cuales deben ser aceptados por los creadores como tinica forma de ver publicada su obra: take it or leave it.

5 MARCO MOLINA (1995, p. 120). Como es sabido, el Cédigo Civil espafiol bajo el epigrafe “algunas
propiedades especiales” dedica dos preceptos a la propiedad intelectual: los articulos 428 y 429. El
segundo de ellos dispone que “La Ley sobre Propiedad Intelectual determina las personas a quienes
pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duracién. En casos no previstos ni resueltos
por dicha Ley especial se aplicardn las reglas generales establecidas en el Codigo sobre propiedad” .
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innecesario establecer el régimen juridico de estos contratos por ser una materia cuya regulacién
debia confiarse a las partes contratantes; en Alemania, por el contrario, se optd por dotar a esos
negocios de un conjunto de reglas dispositivas. No obstante, en el ambito de los contratos de
explotaciéon de los derechos patrimoniales que corresponden al autor la caracteristica mas
destacada es la existencia de una situaciéon de desigualdad entre el creador y el empresario
(editor, productor musical o cinematografico, etc.), de tal manera que como ya se ha dicho los
contratos son unilateralmente redactados por las industrias que explotan este tipo de obras con el
objetivo de proteger al maximo sus intereses.

Por otra parte y a modo de apunte, pudiéramos pensar que el modelo adoptado por las
legislaciones espafiola y alemana que concedian un absoluto protagonismo a la autonomia
privada constituia la regla general en el Derecho comparado. Sin embargo, el estudio de
otros textos legales sobre esta materia va a poner de manifiesto la carencia de un tnico
modelo en lo relativo a la regulacion de las cesiones inter vivos de los derechos
patrimoniales®.

Al respecto, es posible distinguir un primer sistema cuya caracteristica fundamental es
dotar a los distintos tipos de contratos de una regulacion muy detallada; éste fue el
esquema adoptado por Rusia y los demds paises que se encontraban bajo su influencia”. El
segundo modelo, por el contrario, se caracteriza por establecer un conjunto de
disposiciones muy generales abordando sé6lo la regulacién del o los tipos contractuales mas
importantes; a este esquema responde, por ejemplo, la Ley italiana de Derecho de Autor de
22 de abril de 19418. Un tercer sistema es el adoptado por la legislaciéon anglo americana la
cual presenta como nota predominante la casi total ausencia de regulacién de los contratos
de explotacion; responden a este tipo la Copyright, Designs and Patents Act 1988° y la
Copyright Act of 197610

El panorama descrito nos revela un conjunto de legislaciones nacionales divergentes que ofrecian
una proteccién a los autores que era efectiva s6lo dentro de su territorio. Como es evidente, esta

6 ULMER (1976, p. 2002).

7 Asi, la Ley de 16 de mayo de 1928 basica sobre Derecho de Autor de la Union Soviética, derogada por la
Ley de la Federacion Rusa de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 9 de julio de 1993 que dedica los
articulos 30 a 34 a establecer el régimen juridico de los contratos celebrados por los autores, la cual fue a su
vez modificada por la Ley de 20 de julio del 2004.

8 El Derecho de Autor se encuentra regulado en los arts. 2575-2583 CC (capitulo I, titulo IX, del Libro V
“Del Lavoro”), remitiéndose su art. 2583 a la legislacién especial para la regulacion del ejercicio y duracién
de los derechos de autor.

9 Sobre la Copyright, Designs and Patents Act 1988, véase BENTLY et al. (2010, pp. UK 62-UK 67).

10 Dicha norma prevé que la transmision de los derechos exclusivos deba ser objeto de un documento
escrito y firmado; sin embargo, no precisa en qué medida debe delimitarse la transferencia. A juicio de
GINSBURG (1999, pp. 164-165) ello determina que, a diferencia de la legislacién de otros paises, la Copyright
Act no prohibe la cesién de derechos para las formas de explotacion que se desconocen en el momento de
concluirse el contrato. Se considera ademas que todo lo que se refiere a los limites de la cesién incumbe a
la normativa que rige la interpretacién de los contratos de los Estados federados. Un andlisis de la
legislacién norteamericana realiza VON LEWINSKI (2010, pp. 41-105).
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variedad de regimenes juridicos constituia un serio obstaculo a la consecucién de un mercado
comdn en el seno de la Comunidad Europea que propiciara la libre circulacién de personas,
mercancias y capitales, pues con frecuencia un determinado bien cultural estaba protegido en un
Estado, pero no en otro. En ese contexto, la implantacién del Mercado interior europeo, objetivo
central del Acta Unica Europea aprobada en 1987, oblig6 a la CE a adoptar una serie de iniciativas
para avanzar hacia una progresiva armonizacién de las legislaciones nacionales en materia de
Derechos de Autor y Derechos Afines; es evidente que Espafia y Alemania en su calidad de
miembros de lo que hoy conocemos como Unién Europea tenian que incorporar a su
ordenamiento juridico las Directivas adoptadas por la CE en este campo. Sin embargo, el
resultado de dicho proceso no ha sido idéntico, de tal manera que cabe apreciar diferencias entre
uno y otro ordenamiento, lo cual justifica el estudio que ahora abordamos.

2. Aproximacion al Derecho espaiiol y alemdn

Los dos grandes pilares en los que se ha asentado el Derecho de Autor en Espafia y
Alemania son, sin duda, de signo muy diferente. El primero, se caracteriza por unas
legislaciones aprobadas en un contexto histérico liberal que ademas de insuficientes no
otorgaban al autor una proteccion eficaz. El segundo, aparece vinculado a la consecucién
de un mercado interior en el que la libre circulacién de personas, capitales y servicios
estuviera garantizada. Como ya se ha apuntado, con el fin de lograr dicho objetivo se han
aprobado un conjunto de Directivas que han obligado a Espafia y Alemania, en su calidad
de miembros de la Unién Europea, a modificar su legislacién a fin de incorporar a sus
respectivos ordenamientos el contenido de estas normas comunitarias. Nuestra tarea ahora
serd pues analizar si mas alld de estas leyes de transposicién de las Directivas, ambos paises
cuentan en la actualidad con una normativa similar.

Con respecto a Espafia y como es sabido, el texto de 1879 fue sustituido por la Ley 22/1987,
de 11 de noviembre 1987 (BOE nam. 275, de 17.11.1987) (en adelante LPI 1987)1 cuyo
principio inspirador fue radicalmente opuesto al de su antecesora. Asi, en primer lugar,
frente a esa igualdad formal y el pleno reconocimiento a la autonomia de la voluntad que
inspiraba la anterior legislacion, la principal preocupacion de la normativa actual ha sido la
de otorgar al creador de la obra una adecuada proteccién frente al cesionario en el &mbito
de la transmisién de los derechos patrimoniales. Por ello, en el PreAmbulo de la Ley se
advierte que las Disposiciones Generales sobre transmision de los derechos de explotacion (seccion
I, capitulo V, titulo I) revisten destacada importancia en cuanto constituyen “el régimen

11 Segtin hemos analizado en el apartado anterior, la Unién Europea ha aprobado numerosas Directivas en
materia de Derechos de Autor, obligando al legislador espaiiol a incorporar a la Ley de 1987 el contenido
de las disposiciones comunitarias. Ello trajo consigo una cada vez mas extensa y dispersa normativa en
materia de propiedad intelectual. Por ello, la disposicion final segunda de la Ley 16/1993 autorizé al
Gobierno a aprobar un Texto Refundido en materia de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y
armonizando las disposiciones objeto de refundiciéon antes de 30 de junio de 1995. Dicha autorizacién se
reiter6 en las Leyes 43/1994 y 27/1995. En cumplimiento del mandato legal se elaboré el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) incorporado como anexo al Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril que constituye la regulacién actual en esta materia. Tras la promulgacién del TRLPI de 1996
dicha norma ha sido posteriormente reformada por la Ley 5/1998, de 5 de marzo; Ley 19/2006, de 5 de
junio; Ley 23/2006 de 7 de julio; Ley 10/2007, de 22 de junio.
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especifico sobre esta materia en el ambito de los derechos de autor y tienen el caracter de
preceptos generales que otorgan a los autores o a sus derechohabientes determinados
beneficios que salvo disposicién de la propia ley son irrenunciables”.

En dicha seccién 1, capitulo V se contienen un conjunto de normas que desempefian una doble
funcién. En primer lugar, se formulan una serie de reglas de caracter subsidiario respecto del
régimen juridico de los contratos tipicos; en segundo lugar, constituyen la normativa aplicable a
otras formas de explotacién no contempladas en la ley!2. Junto a esta dualidad de funciones
existen en las Disposiciones Generales un grupo de preceptos que constituyen principios
imperativos aplicables a todas las cesiones de los derechos de explotacion?3. Al mismo tiempo, se
introduce por primera vez en nuestro ordenamiento juridico una especifica regulacién que los
contratos de edicién y representacién, dada la necesidad de adaptar las normas de caracter
general a las especiales caracteristicas de estas figuras. Dichos preceptos estan sistematicamente
situados en la seccion II, capitulo V, titulo I y pretenden, en tdltima instancia, que los derechos y
obligaciones de los autores asi como los de los cesionarios de los derechos de explotacién puedan
quedar delimitados de acuerdo con las tendencias preponderantes en el actual momento histérico
y en beneficio de ambas partes, mediante “la aplicacién de un justo equilibrio entre las normas de
derecho necesario y el principio de autonomia de la voluntad”.

A diferencia de lo que sucede en el Derecho espafiol, en el ordenamiento aleméan no existe
una udnica ley que regule conjuntamente las disposiciones generales en materia de
transmision de derechos de autor y los principales contratos de explotaciéon, sino dos. La
primera es la Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (BGBI IS. 1273) (en
adelante UrhG) de 9 de septiembre de 1965 que regula el Derecho de Autor y Derechos

12 En tal sentido, puede afirmarse que nuestro pais pertenece al segundo de los modelos examinados pues
tnicamente regula los tipos contractuales mas importantes. Sobre el contrato de edicion y otras
modalidades de explotacién de los derechos patrimoniales véase SERRANO FERNANDEZ (2001, pp. 22 y 36).

13 Dichos principios son los siguientes: 1 La cesion de los derechos de explotaciéon debera otorgarse por
escrito, debiendo instrumentalizarse en documentos independientes respecto de cada modalidad de
explotaciéon que sea objeto de cesion (art. 45 TRLPI). 2. Se declaran nulas las cesiones de los derechos de
explotacién respecto del conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, asi como aquellas
estipulaciones en virtud de las cuales el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro. 3. A falta
de mencion expresa sobre el tiempo de duracién de la cesién y su ambito territorial, ésta quedara limitada
a cinco afios y al pais en que se realice la cesion. 3. Si no se determinan especificamente las modalidades de
explotaciéon de la obra, la cesion quedard limitada a aquélla que se deduzca necesariamente del propio
contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. 4. En las cesiones a titulo oneroso se
establece en favor del cedente una remuneracién fijada, salvo algunas excepciones, en forma de
participacién proporcional a los ingresos de la explotacién. Cuando sea posible fijar la retribucion del
autor a tanto alzado, el art. 46.2 TRLPI otorga un derecho de revisiéon en beneficio del autor. 5. La cesiéon a
favor del cesionario puede otorgarse con exclusiva o carecer de dicho caracter; en defecto de estipulacion
expresa se presume que la cesién es sin exclusiva. 6. Los derechos de explotacion correspondientes al autor
no son embargables, pero si lo son sus frutos o productos que se consideran salarios, tanto en lo relativo al
orden de prelacion para el embargo, como a retenciones y parte inembargable.
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Conexos¥; desde la unificaciéon alemana en 1990 es la norma que se aplica en todo el
territorio germano?>.

El Tratado estipulaba expresamente que el derecho de la Reptublica Federal de Alemania se
aplicara también a las obras creadas en la Repuablica Democratica antes de 1990, fecha de entrada
en vigor de dicho texto; esta disposicién tuvo una extraordinaria importancia pues la duracion de
los derechos de explotacién en uno y otro pais era muy diferente: en la RDA el plazo general de
proteccion post mortem auctoris era de 50 afios mientras que en la RFA era de 70 afios. Ello trajo
consigo multiples casos de “resurrecciéon” de los derechos correspondientes a las obras que ya
habian caido en dominio publico debido al menor plazo de proteccién en la RDA. Al respecto, el
Tratado preveia la posibilidad de continuar, en condiciones precisas y mediante el pago de una
remuneracion justa, las utilizaciones licitas en el pasado y que se convertian en prohibidas con el
nuevo derecho, salvo en los casos que el titular del derecho patrimonial permitia al autor
disponer de ese derecho durante ese plazo residual.

Como no podia ser de otro modo, la UrhG ha sido modificada en numerosas ocasiones,
principalmente por la necesidad de incorporar al ordenamiento juridico alemén el
contenido de las Directivas comunitarias'¢; de entre ellas destaca la denominada Ley para el
reforzamiento de la posicion contractual de los autores y de los artistas-intérpretes o ejecutantes, Ley
7/2002, de 22 de marzo (BGBI I, p. 1155)?7, cuyo objetivo fundamental ha sido formular una
serie de principios generales destinados a la protecciéon del autor, subsanando las
omisiones que presentaba la UrhG 18. La segunda norma es la ya citada VerlG que contiene

la regulacion relativa a los contratos de explotacion.

14 La literatura sobre el Derecho de Autor en Alemania es muy amplia; entre las principales aportaciones
cabe citar: MOHRING et al. (2000); FROMM et al. (2008); SCHRIKER (2006); HUBMANN et al. (2008); KLETT et al.
(2008); WANDTKE et al. (2009); SCHACK (2010); BUSCHER et al. (2011); EISENMANN et al. (2012). Desde una
perspectiva de Derecho comparado: GELLER et al. (2010) y VON LEWINSKI (2010).

15 E] proceso de reunificacion de Alemania conllevé la entrada de la antigua Reptublica Democratica de
Alemania en la Reptblica Federal mediante el Tratado de la Unién de 31 de agosto de 1990, vigente desde
el 3 de octubre de ese afio. Légicamente, antes de dicho proceso cada pais tenia su propia legislacion en
materia de propiedad intelectual e industrial; pues, bien, como sefiala DIETZ (1993, p. 136 y ss.) durante las
negociaciones las dos partes tenian en mente la problematica de estos derechos, de tal modo que en la
redacciéon del Tratado de la Unién y de los 109 anexos se incorporaron reglas especificas sobre esta
cuestion. En virtud de lo dispuesto en el art. 8 de dicho documento y de las disposiciones especificas
contenidas en el anexo I se acordé que “el derecho de la Reptublica Federal y, por tanto la Ley sobre
Derechos de Autor de 9 de septiembre de 1965, se aplicaria al territorio de la antigua RDA”.

16 Un estudio sobre las principales modificaciones de la Ley de 1965 en vON LEwINSKI (2010, pp. 16-17).

17 Para un andlisis de esta norma: DIETZ (2002, p. 828) y SCHRICKER (2004, p. 855). Con posterioridad a la
reforma de 2002, cabe citar la Ley de 10 de septiembre de 2003 que incorpora al Derecho aleman la
Directiva 2001/29 EC; la Ley de 10 de noviembre de 2006 de incorporacién al ordenamiento germano la
Directiva 2001/84 EC; la Ley de 26 de octubre de 2007 que modifica los § 31.a y 32 c. La ley de 7 de julio
2008 que incorpora a dicho derecho la directiva 2994/48 /EC.

18 La expresion posicion contractual contenida en el titulo de la disposicion pudiera hacer pensar que se trata
de una norma que ha instaurado un régimen juridico nuevo para el derecho de los contratos en el &mbito
de los derechos de autor, derogando a la ley que es de principios de siglo; sin embargo, dicha materia
continda rigiéndose por la Ley de 1901.
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3. Principios generales en materia de transmision de los Derechos de Autor

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, BOE nam. 97, de 22.4.1992) (en adelante TRLPI) en su
seccion I del capitulo V del titulo I bajo la rabrica “Disposiciones Generales” formula un
conjunto de principios imperativos aplicables a toda transmision inter vivos de los derechos
de explotacién; por su parte, en el Derecho germano esta materia se encuentra
fundamentalmente regulada en la UrhG. Como ya se ha apuntado, nuestro estudio va a
tener como objetivo un andlisis de Derecho comparado de ambos textos en aquellos
aspectos relacionados con la cesién de los derechos de explotacion, a fin de resaltar las
similitudes y diferencias en los principios generales que rigen esta materia.

3.1. La cuestion relativa a la transmisibilidad del Derecho de Autor

En el ordenamiento aleman el Derecho de Autor no puede ser transmitido, ni renunciado
total o parcialmente?. La tinica excepcion a este principio es que en virtud de una sucesion
mortis causa otra persona ocupe el lugar del creador de la obraZ. Frente a dicha declaracién,
el texto espafiol permite que los derechos de explotacién se transmitan mortis causa (art. 42
TRLPI) o inter vivos (art. 43 TRLPI). En consecuencia, parece existir una primera e
importante diferencia entre ambos sistemas juridicos: al principio general de
intransmisibilidad propio del derecho germano se contrapondria la admisibilidad en el
ordenamiento espafiol de las cesiones inter vivos de los derechos de explotacién. Sin
embargo, un estudio més detallado de ambas normativas nos va a revelar que la diferencia
no es tan acusada como aparenta ya que la naturaleza intransmisible que ostenta este
derecho en el ordenamiento aleman no impide al creador suscribir acuerdos contractuales
con terceros, a fin de que éstos sean los que lleven a cabo la explotacion de su obra.

En relacién con la cuestion planteada, es el § 29 UrhG2! el precepto que condensa ambos
principios generales; el parrafo primero declara que los derechos de autor no son
transmisibles salvo que se transfieran en ejecucion de una disposicién mortis causa o a los

19 Ello es consecuencia de la llamada tesis monista segin la cual los derechos personales
(Urheberpersonlichkeitsrechte) y derechos de explotacion (Verwertungsrechte), que integran el Derecho de
Autor, se encuentran estrechamente ligados y constituyen una unidad indivisible. Sobre esta cuestion
véase: HUBMANN et al. (2008, pp. 19-21); GELLER et al. (2010, Ger-57); BUSCHER et al. (2011, § 29, Rdn 1);
SCHRICKER (2006, § 29, Rdn 3c).

20 El § 28 bajo la rabrica Vererbung des Urheberrechts sefiala que “(1) Das Urheberrechts ist vererblinch. (2)
Der Urheber kann durch Iletztwillige Verfiigung die Ausiibung des Urheberrechts einem
Testamenttsvollstrecker tibertragen. § 2210 des Biirgerlichen Gesetzbuchs ist nicht anzuwenden”.

21 El § 29 Rechtsgeschiifte tiber das Urheberrecht: “(1) Das Urheberrecht ist nicht tibertragbar, es sei denn, es
wird in Erfillung einer Verfiigung von Todes wegen oder an Miterben im Wege der
Erbauseinandersetzung tibertragen. (2). Zuldssig sind die Einrdumung von Nutzungsrechten (§ 31),
schuldrechtliche Einwilligungen und Vereinbarungen zu Verwertungsrechten sowie die in § 39 geregelten
Rechtsgeschifte tiber Urheberpersonlichkeitsrechte”.
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coherederos como parte de la particiéon de una herencia (§ 29.1)2. No obstante, el parrafo
segundo del § 29 UrhG, introducido por la Ley 7/2002, sefiala que “la concesién de los
derechos de explotacién, las autorizaciones puramente contractuales y los contratos sobre
derechos morales, segin lo dispuesto en la seccion 39, estdn permitidos”. Como ya se ha
apuntado, el caracter intrasmisible de estos derechos no es incompatible con la idea de que
el autor pueda celebrar acuerdos con terceras personas a fin de que éstas sean las que
realicen la explotacion de la obra intelectual?. Sin embargo, el contenido de dichos
negocios parece tener un alcance mayor que aquéllos permitidos en el Derecho espafiol. En
efecto, el art. 14 TRLPI reconoce al creador de la obra intelectual un conjunto de derechos
morales que tienen una naturaleza irrenunciable e inalienable, de tal modo que los
contratos que celebra el autor con terceros tienen por objeto siempre los derechos de
contenido patrimonial. Por ello, a los juristas espafioles quizas les resulte sorprendente la
afirmacién segtin la cual, “en los términos previstos en el art. 39 los contratos sobre
derechos morales de autor estan permitidos”.

Desde nuestro punto de vista el precepto suscita varios interrogantes: ;Todos los derechos
morales pueden ser objeto de acuerdos contractuales? ;Qué contenido puede tener dicho
contrato? La respuesta a dichas cuestiones debemos encontrarla en la propia remisién que
la norma hace al paragrafo 39 UrhG 2, el cual determina que, salvo pacto en contrario, el
titular de un derecho de uso no podra introducir modificaciones en la obra, ni en el titulo de la
misma, ni en la designacion del autor. No obstante, las dos primeras serdn licitas cuando el
autor no pueda, de buena fe, denegar su consentimiento para ello.

En términos generales, el texto alemédn permite que el titular del derecho pueda modificar
la obra o cambiar el titulo de la misma con el consentimiento del autor; sin embargo, la
oposicion de éste no se configura como un derecho absoluto ya que no puede negarse
injustificadamente a autorizar dichas modificaciones. Por su parte, el art. 14.4 TRLPI
proclama que el autor ostenta “el derecho a exigir el respeto a la integridad de la obra e

22 yON LEWINSKY (2010, pp 16-85) afirma, al respecto, que el Derecho de Autor no puede ser objeto de
transmision o renuncia, en todo o en parte afectando dicha regla tanto a los derechos morales como a los
econémicos o patrimoniales. La tinica excepcion a este principio es la sucesién a titulo de herencia, en
coherencia con lo dispuesto en el art. 28 que proclama que el derecho de autor es hereditario. En tal caso,
puede ser transmitido integramente a una tercera persona en ejecuciéon de una disposicién testamentaria o
a los coherederos como resultado de la particiéon de la herencia, pero no a terceros. Por sucesién mortis
causa, las personas juridicas pueden adquirir la propiedad de los derechos de autor; es decir, una
condicion juridica “como” de autor. En el mismo sentido MOHRING et al. (2000, § 28, Rdn 2 y 3).

2 No obstante, GELLER et al. (2010, Ger-56 y 58) advierte que “German doctrine conceptualizes copyright
transfers rather differently than goes, for example, either Anglo-american o Latin doctrine. German
doctrine does not incorporate any notion equivalent to the English “assignaments” or the French cession of
copyright; rather, it formulates contractual transfers of copyright interest as grants of rights of use. The
English term ‘licence’ does not fully translate what German Copyrght Act means by the contractual
granting of a right of use”.

24 El § 39 Anderungen des Werkes: “(1) Der Inhaber eines Nutzungsrechts darf das Werk, dessen Titel oder
Urheberbezeichnung (§ 10 Abs.1) nicht &ndern, wenn nichts anderes verinbart ist. (2) Anderungen des
Werkes und seines Titels, zu denen Urheber seine Einwilligung nach Treu und Glauben nicht versagen
kann, sin zuldssig”. Para un comentario sobre este precepto BUSCHER et al. (2011, § 37, Rdn 2y 3).
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impedir cualquier deformacién, modificacién, alteraciéon o atentado contra ella que
suponga un perjuicio a sus intereses o menoscabo de su reputacion’?.

Del tenor literal del precepto se desprende que el legislador espafiol ademas de reconocer
la existencia de este derecho moral delimita su alcance, de manera que el derecho a la
integridad de la obra no posee un caracter absoluto, pues el creador sélo esta protegido
frente a aquellas modificaciones que supongan un perjuicio para sus intereses o menoscaben su
reputacion?t. Como apunta PEREZ DE CASTROZ, la ley admite la posibilidad de que la obra se
modifique si el autor consiente en ello, puesto que entre los derechos de explotacion que se
le atribuyen se encuentra el derecho de transformacién (art. 17 TRLPI), al tiempo que el
legislador define la obra compuesta (art. 9 TRLPI). Luego parece que “bajo la nocién de
indisponibilidad lo que se prohibe es que el autor transmita a otra persona la facultad de
oponerse a las modificaciones”.

Por otra parte, es indudable que el derecho a la integridad asume una especial relevancia
frente a aquellas personas autorizadas contractualmente por el autor a explotar la obra. En
estos casos “el tercero titular puede tener un interés legitimo en introducir ciertas
modificaciones con el fin de explotarla racionalmente. Ese interés legitimo es el que debe
ser valorado frente al interés también legitimo del autor en mantener la integridad de su
creacion”?8. Es en este contexto en el que hay que situar el § 39 UrhG, de tal manera que,
salvo pacto en contrario, se consideran licitas las modificaciones de la obra o su titulo;
modificaciones que el autor no pueda rehusar de acuerdo con la buena fe (Treu und
Glauben). A diferencia de lo previsto en la legislacion alemana, el TRLPI no contiene norma

% Este derecho se encuentra ineludiblemente unido al derecho de divulgacién, pues garantiza al autor la
facultad de vigilar que su obra no sera desnaturalizada. Ello implica no sélo que la obra sea conocida tal y
como fue concebida por el autor, sino también que sea mantenida en ese estado hasta que el creador
decida modificarla o alterarla (MARTINEZ ESPIN, 1997, p. 229). En parecidos términos el art. 20 de la Ley
italiana de 1941 manifiesta que, independientemente de los derechos exclusivos de explotacién econémica
de la obra... y atn después de la cesién de los mismos, el autor conservara el derecho de oponerse a
cualquier deformacién, mutilacion u otra modificacién de la misma que pueda redundar en perjuicio de su
honor o reputacion. Por el contrario, el Code francaise de Droit d’Auteur sélo exige un atentado, a la obra sin
repercusiones en el prestigio profesional del autor.

2 En opinién de la doctrina ambos requisitos deben concurrir: alteracién de la obra y perjuicio a los
intereses o reputacién del autor. Estos conceptos no deben de ser interpretados en un sentido genérico sino
con especial referencia a las relaciones entre el autor y su obra y a la incidencia que sobre aquél puede
tener la circulacién de la obra modificada. El término reputacién debe entenderse referido a la artistica y
profesional del autor y puede definirse como el sentimiento personal del autor sobre su propia capacidad
en relacién a una obra determinada. Por legitimos intereses se entendera el conjunto de valores estéticos e
ideolégicos que determinan la posiciéon y el valor del autor en un determinado momento histérico. Por
otra parte, respecto a la nocioén de integridad la obra ha de ser respetada en la forma y en el fondo. Es
decir, la violacién del derecho a la integridad puede producirse no sélo por mutilacién material de la obra,
sino por traicionar el pensamiento del autor, sin necesidad de cambio alguno en la forma de la obra. Un
estudio en profundidad de este derecho moral realizan CAFFARENA LAPORTA (1989, p. 280 y ss.) y
MARTINEZ ESPIN (1997, p. 229 y ss.).

27 PEREZ DE CASTRO (1993, p. 1861).

28 FERNANDEZ NOVOA (1987, p. 34). Sobre la lesién del derecho moral a la integridad en los contratos de
explotacion véase MARTINEZ ESPIN (1996, pp. 101-131).
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alguna que regule el derecho del cesionario a modificar la obra sobre la que recae su
derecho de explotacion, dentro de ciertos limites. Es mas, el art. 64 de dicha ley regula
como obligaciéon del editor reproducir la obra en la forma convenida “sin introducir
ninguna modificacién que el autor no haya consentido”. Es el autor quién durante el
periodo de correccion de pruebas puede introducir las modificaciones que estime
imprescindibles siempre que no alteren su carécter o finalidad, ni eleven sustancialmente el
coste de la edicién (art. 66 TRLPI). Unicamente se prevé la posibilidad de que el contrato de
ediciéon pueda fijar un porcentaje maximo de correcciones sobre la totalidad de la obra.

Segun cabe apreciar, el art. 64 TRLPI impone al editor un deber de respeto a la integridad de la
obra, “pero sin exigir expresamente que la modificacién cause un perjuicio a los legitimos
intereses del autor o a su reputacién, tal y como prevé el art. 14.4 TRLPI”; para explicar esta
diversidad de regimenes se han formulado dos tesis contrapuestas. La primera sostiene que el
precepto contempla el ambito contractual, de forma que la alteracién o modificacién de la obra
supone, en todo caso, un incumplimiento de las obligaciones inherentes al contrato. En
consecuencia, s6lo existird una infracciéon del derecho moral a la integridad de la obra (art. 14.4)
cuando la modificaciéon o alteracion de ésta suponga un perjuicio a los legitimos intereses del
autor o menoscabe su reputacion. La segunda respuesta entiende que la norma tiene un caracter
absoluto y, por tanto, existird infraccion del derecho moral atin sin perjuicio a los legitimos
intereses o menoscabo de la reputacién?.

No obstante a pesar de los términos tan rigurosos en los que se expresa el legislador, es
evidente que los usos del sector cumpliran una funcién integradora del contrato de edicién,
a fin de valorar si la modificacién o alteracion realizada por el cesionario tiene una causa de
justificaciéon que permita la limitacién del derecho moral del autor; al respecto deberan
tenerse presente no soélo los limites sefialados en el parrafo 4° del art. 14, sino también
aquéllos que se deriven del principio de buena fe (art. 7 CC).

3.2. Modalidades de derechos de uso reconocidos: exclusivo (ausschliefliche
Nutzungrechte) y no exclusivo o simple (einfanche Nutzungrechte)

El caracter intransmisible que posee el Derecho de Autor en el ordenamiento alemén no
impide que el autor, titular de los derechos de explotacion, conceda licencias de utilizacién
(Nutzungrechte), que pueden ser simples o exclusivas, pero que nunca implican una
transmision definitiva de las facultades concedidas al creador. En tal sentido, el § 31 UrhG
en su parrafo primero® dispone que “el autor puede conceder a otra persona el derecho a
utilizar la obra de manera concreta o de cualquier manera y sin limitacién. El derecho de

uso puede ser concedido como derecho no exclusivo o exclusivo’3l. De igual modo, la

29 MARTINEZ ESPIN (1997 p. 231); preceptos semejantes se establecen respecto del contrato de representacion
(art. 78.2), y produccion de obras musicales (art. 98.2).

30 “Der Urheber kam einem anderen das Recht einrdumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten
zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschliefiliches Recht sowie

raumlich, zeitlich oder inhaltlich beschrankt eingerdaumt warden”.

31 La Ley de 22 de marzo 2002 afiadi6é un nuevo parrafo en virtud del cual se precisaba que “los derechos
de uso pueden estar limitados respecto del territorio, su duraciéon y contenido”. “Das einfache
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legislacion esparfiola permite que la cesion de los derechos de explotacién efectuada por el
autor a un tercero pueda ser en exclusiva (arts. 48 y 49 TRLPI) o sin exclusiva (art. 50
TRLPI). Analizaremos en este apartado, en primer lugar, si el derecho adquirido por el
cesionario ex § 31.1 UrhG o 48 TRLPI tiene una naturaleza semejante: en segundo lugar,
estudiaremos el conjunto de facultades atribuidas al un cesionario con o sin exclusiva en
uno y otro ordenamiento.

En relacién con la primera de las cuestiones planteadas, sefiala GOMEZ LAPLAZA32 que existen dos
maneras de concebir la explotacién de los derechos patrimoniales del autor. El titular o bien los
cede o bien los concede. En el primer caso, se trata de un contrato traslativo de un derecho real y el
cesionario ostenta legitimacién para perseguir directamente las violaciones que afecten a su
derecho; en el segundo solo se adquiere un derecho de naturaleza personal. La expresion ceder
utilizada por el legislador espafiol en sede de Disposiciones Generales no parece prejuzgar nada
sobre la construccion dogmatica de esta figura; ésta habra de encontrarse en el resto de la
regulacién. En términos similares, también la doctrina alemana afirma que la licencia de
explotaciéon puede ser un contrato obligatorio con eficacia inter partes, o bien constituir un derecho
con eficacia erga omnes33. En uno y otro caso los autores estan de acuerdo en sefialar que delimitar
el derecho que resulta adquirido por el cesionario exige partir de una distincién fundamental: los
casos en que las facultades de explotacion se ceden en exclusiva de aquellos otros en los que la
cesién no va acomparniada de este cardcter. Como ya hemos apuntado, es preciso pues examinar
en qué términos se regulan ambas modalidades de cesion en uno y otro texto legal.

El § 31 UrhG recoge expresamente la posibilidad de que el derecho de uso pueda ser no
exclusivo (einfanche Nutzungrechte) o exclusivo (ausschliefiliche Nutzungrechte)34. Segun
dispone el apartado segundo de la norma, la licencia no exclusiva “otorgard al
concesionario el derecho a utilizar la obra concurrentemente con el autor o con cualquier
otra persona legalmente autorizada, en la manera que le haya sido permitido”. En términos
semejantes, el art. 50 TRLPI sehala que “el cesionario no exclusivo quedara facultado para
utilizar la obra de acuerdo con los términos de la cesién y en concurrencia tanto con otros
cesionarios como con el propio cedente. Su derecho serd intransmisible, salvo en los
supuestos previstos en el pérrafo tercero del articulo anterior’®. Es hoy una opinién
generalmente admitida que la cesién sin exclusiva carece de eficacia real. El licenciatario no

Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art zu nutzen, ohne dass eine Nutzung
durch andere ausgeschlossen ist”.

32 GOMEZ LAPLAZA (1997, pp. 934 y ss.).

%3 SCHRICKER (2004, p- 852) afirma que “the licence for the exploitation of the work may be a mere
obligatory contract or constitute a limited property right in the work. Mere obligatory licences are not
frecuent in German practice; they mainly concern ephemeral cases of use of the work that of little
importance. In general, a licensee prefers the form of the limited property right of exploitation”; en
parecidos términos: GELLER ef al. (2010, p. Ger-58) y KLETT et al. (2008, p. 64).

34 Para un estudio detallado de la cuestion: BUSCHER et al. (2011, § 31, Rdn 5 y ss.) y SCHRICKER (2006, § 31,
Rdn 4).

35 La excepcion a la que alude el precepto son los casos en los que la transmision del derecho del cedente se

lleve a efecto como consecuencia de la disolucién cambio de titularidad de la empresa cesionario; dicha
hipétesis se analizara posteriormente.
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puede pretender la abstenciéon de otros cesionarios o del propio autor de tal manera que se
permiten usos concurrentes3¢. A pesar de ello, el § 33 UrhG proclama que “Un derecho de
uso no exclusivo, concedido por el autor antes de haber otorgado un derecho exclusivo de
uso, se mantendra en vigor respecto al titular de este derecho de uso exclusivo, a falta de
cualquier acuerdo en contrario entre el autor y el titular del derecho de uso no exclusivo”?”.

Ciertamente, falta en el Derecho espafiol una disposicién similar sobre la continuada
eficacia de la cesién no exclusiva (Weiterwirkung von Nutzungsrechten) frente a posteriores
cesiones exclusivas que realice el autor. No obstante, semejante proteccion se podria
deducir del art. 50 TRLPI ya que el cesionario no exclusivo esta legitimado para explotar la
obra en concurrencia con otros cesionarios, lo cual incluye posteriores cesiones en exclusiva.
Por tanto, la cesion no exclusiva transciende de la mera concesion de una autorizacién de
uso con eficacia obligatoria, pues limita el caracter excluyente de la posicién del autor, o de
ulteriores cesionarios en exclusiva.

Por el contrario, “la cesién en exclusiva atribuye al cesionario, dentro del ambito de
aquélla, la facultad de explotar la obra con exclusién de otra persona incluido el propio
cedente y, salvo pacto en contrario, la de otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros.
Asimismo le confiere legitimaciéon, con independencia de la del titular cedente, para
perseguir las violaciones que afecten a las facultades que se le hayan concedido” (art. 48.1
TRLPI). De forma semejante, el § 31.3 UrhG dispone que “el derecho de uso en exclusiva
concede a su titular la facultad de explotar la obra con exclusién de cualquier otra persona,
en la manera que el autor le haya permitido y a conceder derechos de uso no exclusivos. El
altimo pérrafo permite que el autor pueda reservarse el derecho de explotar su obra

paralelamente al licenciatario siempre que se trata de usos no concurrentes”.

La determinacién de la naturaleza del derecho adquirido por el tercero se complica notablemente
cuando nos encontramos ante una cesién en exclusiva. Frente a la unanimidad doctrinal que
veiamos en el supuesto de cesién sin exclusiva, en el sentido de calificar el derecho del cesionario
como un derecho de naturaleza personal, en el caso de la cesién en exclusiva nos encontramos
con dos teorfas contrapuestas. La primera mantiene que el cesionario adquiere un derecho
absoluto, derivado del perteneciente al autor; nos encontrariamos pues ante una suerte de
derecho madre del cual nace un derecho hijo perteneciente al cesionario3. De acuerdo con esta

3 MOHRING et al. (2000, §. 31, Rdn 39 y ss.); FROMM et al. (2008, § 31, Rdn 87); HUBMANN et al. (2008, p. 264);
VON LEWINSKI (2010, pp. 16-86); GELLER et al. (2010, p. Ger-58). En el Derecho espafiol, entre otros ESPIN
ALBA (1994, p. 164); CAVANILLAS MUGICA (1997, pp. 813-814); RAMS ALBESA, (1994, pp. 760-761).

37 No obstante, respecto de dicho precepto, GELLER et al. (2010, p. Ger-60) advierte que la UrhG permite la
revocacién de los derechos de uso concedidos en muy variadas circunstancias, y tal revocaciéon puede
afectar a la cadena de licencias concedidas, de tal modo que cuando el derecho de utilizacién principal es
revocado, ello conlleva que también los derivados de éste concluyan automaticamente. La Ley de 22 de
marzo del 2002 afiadi6 un segundo parrafo al § 33 en virtud del cual los derechos de explotaciéon
exclusivos y no exclusivos permaneceran en vigor respecto de los derechos de explotacion concedidos
posteriormente. Igual regla se aplicara si el titular del derecho que ha concedido la explotacién cambia o
aquél renuncia a su derecho. Para un comentario del § 33.2: BUSCHER et al. (2011, § 33, Rdn 2).

38 MOHRING ef al. (2000, §31, Rdn 40); HUBMANN et al. (2008, p. 264); SCHRICKER (2004, p. 852). En el Derecho
espafiol defienden esta tesis CERDA ALBERO (1994, p. 74, nota 9); DELGADO PORRAS (1988, p. 59); Rams

16



InDret 4/2012 Maria Serrano Fernandez

tesis la transmision del cedente al cesionario no se llevaria a cabo por via de enajenacién o
sucesion traslativa, sino por sucesion constitutiva. Por ello, los derechos atribuidos al cesionario
son, en verdad, facultades desgajadas de ese derecho madre que se independizan relativamente,
como derechos subjetivos nuevos, para ser atribuidos a otra persona; no obstante, estos derechos
participan de la naturaleza real del derecho base y, por tanto, ejercitable erga omnes. La segunda
teoria muestra una opinion contraria a aceptar que el derecho adquirido por el cesionario pueda
configurarse como un derecho absoluto y derivado del perteneciente al autor; al respecto, los
autores partidarios de esta tesis argumentan que dicha negativa se sustenta en la comparacion de
la situacién del cesionario en exclusiva y las figuras tipicas de los derechos reales limitados, mas
que en la teoria de los numerus clausus de los derechos reales.

3.3. Cesidn a un tercero de los derechos de explotacion. ;Es necesario el consentimiento
del autor?

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 48 TRLPI, la cesiéon en exclusiva atribuye al
cesionario la facultad de explotar personalmente la obra y, salvo pacto en contrario, la de
otorgar autorizaciones no exclusivas a terceros. Sin embargo, para transmitir a otro su
derecho necesita el consentimiento expreso del cedente (art. 49 TRLPI); dicho consentimiento
puede operar como requisito de eficacia de la cesion (si se emite con posterioridad a ésta),
como elemento constitutivo (si es contempordneo a las declaraciones de voluntad del
cedente y cesionario) e incluso, es posible emitirlo de modo anticipado#.

A nuestro juicio, el texto espafiol plantea diversas cuestiones; la primera de ellas es
determinar bajo qué circunstancias podria el autor denegar su consentimiento, pues el art.
49 TRLPI no dice nada al respecto. En principio, cabria sostener que el otorgamiento de
dicho consentimiento o su negativa podria ser discrecional, aunque limitado de acuerdo
con el principio general de ejercicio de los derechos de acuerdo con la buena fe y
prohibicion del abuso del derecho (art. 7 CC)41. El precepto alemdn es, en este punto mas
claro, aunque las soluciones en ultima instancia sean coincidentes; asi el § 34.142 estipula

ALBESA (1994, pp. 760-761). Mientras la enajenacién implica la transferencia al adquirente del derecho de
explotacion, en la sucesion constitutiva el transmitente en base a su derecho y sin perder la titularidad de
éste constituye uno o varios derechos nuevos a favor del adquirente, los cuales actian como limitaciones a
aquél.

3 Sobre esta cuestion véase, entre otros, GOMEZ LAPLAZA (1997, p. 937) y ESPIN ALBA (1994, p. 164).
40 CERDA ALBERO (1994, p. 97).

41 Ante el rehtse del autor, el titular exclusivo de los derechos que pretenda enajenarlos debera probar un
comportamiento contrario a la buena fe por parte de aquél. Para resolver el posible conflicto debera
atenderse los intereses de las partes, atendiendo a las circunstancias econémicas del autor respecto de la
obra cuyos derechos de explotacion se quieren transmitir, asi como el estilo y las perspectivas econémicas
del cedente y cesionario. En este sentido, apunta CERDA ALBERO (1994, p. 99) que debe relativizarse la
influencia del intuitu personae sobre la posible cesién del contrato: si las cualidades personales del
cesionario son aptas para dar adecuada satisfaccion a los intereses del autor, el autor consentird la cesion.

42 “Ein Nutzungsrecht kann nur mit Zustimmung des Urhebers iibertragen warden. Der Urheber darf die
Zustimmung nicht wider Treu und Glaubern verweigern”.
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que “el derecho de uso solo puede ser cedido con el consentimiento del autor, si bien éste
no puede negar su consentimiento cuando sea contrario a la buena fe” 3.

El segundo interrogante que suscita el art. 49 TRLPI es qué sucede si el autor omite ese
consentimiento. Pues bien, la configuracion de beneficio irrenunciable que tiene la exigencia
del consentimiento expreso del cedente* conllevaria que la cesiéon inconsentida fuera
ineficaz, desenvolviendo meros efectos obligatorios entre el cedente y el cesionario pero sin
que éstos pudieran oponerla frente al autor. Sin embargo, el art. 49.2 TRLPI introduce una
cierta confusién en dicha regulacién al imponer que “en defecto de consentimiento el
cedente y el cesionario responderdn solidariamente de las obligaciones derivadas de la
cesion”.

El antecedente inmediato de esa norma era el § 34.5 de la ley alemana en su redaccién
originaria, que preveia “una responsabilidad solidaria en el caso que por ley o por pacto
entre el autor y el titular de los derechos se permitiera la transmision de las facultades de
explotacion sin el consentimiento del autor”. Es decir, dicha responsabilidad era un
mecanismo derivado de una cesiéon contractual permitida sin el consentimiento del autor
en virtud del acuerdo, o por la cobertura legal al producirse la cesiéon en el seno de una
transmision empresarial*.

Ciertamente, podria pensarse que el legislador espafiol importé de manera incorrecta la regla
establecida en el 34.5 UrhG y que no estaba en la mente del redactor de la norma cercenar el
beneficio del autor relativo a consentir la cesién; no obstante, en opinién de CERDA ALBERO*® no se
puede hacer decir a la ley otras palabras de aquéllas que expresamente afirma: el art. 49.2 TRLPI
establece la posibilidad, en absoluto referida al apartado siguiente, de que la cesién del contrato
se realice sin el consentimiento del creador, disponiendo para este supuesto una responsabilidad
solidaria del cedente y del cesionario. A juicio de este autor, “la cesioén inconsentida es una cesioén
indebida, pero que no se sanciona con la nulidad, sino que se impone el especial mecanismo de la
responsabilidad solidaria”.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista a esta solucion se le podrian formular una serie
de objeciones. La primera es que iria en contra del principio que inspira la regulacién
espafiola de las transmisiones inter vivos de los derechos de explotacién, cual es la

43 No obstante, si la cesién del derecho de uso de cada una de las obras que integran una coleccion fuera
efectuada al mismo tiempo que la cesién del derecho de uso sobre la coleccion (§ 4), bastard el
consentimiento del autor de la coleccién.

44 E] art. 55 TRLPI sefnala que “Salvo disposicion de la propia Ley, los beneficios que se otorgan en el
presente titulo a los autores y a sus derechohabientes serdn irrenunciable”. El legislador se refiere al Titulo
V que es donde esta situado sistematicamente el art. 49; es mayoritaria la doctrina que considera que el
consentimiento del autor a la transmisién del derecho efectuada por el cesionario en exclusiva a un tercero
tiene la configuracién de beneficio, y por tanto, es de naturaleza irrenunciable.

45 BUSCHER et al. (2011, § 34, Rdn 15) sefiala que el &mbito de aplicacion de este parrafo 4 son los supuestos
en los que por imperativo de la ley no es indispensable la aprobacién, el requisito de la aprobacién ha sido

derogado contractualmente o exista un consentimiento no referido a un caso concreto o que es tacito.

46 CERDA ALBERO (1994, pp. 102-103).
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proteccién del autor; la segunda es que, a tenor de lo previsto en el art. 55 TRLPI, la
necesidad de dicho consentimiento expreso se configura como un beneficio que no puede
ser renunciado por el autor o sus derechohabientes.

Es verdad que la idea de beneficio no es idéntica a la de derecho; asi los derechos morales y ciertos
derechos remuneratorios tienen el cardcter de irrenunciables; el beneficio, por el contrario,
ademds de aludir a una situacién de ventaja objetiva sobre la otra parte del contrato, afecta
también a una idea subjetiva de conveniencia lo que puede permitir, en ocasiones, al autor
demostrar que le interesa una solucién distinta de la legalmente propuesta, si bien ello exigiria su
consentimiento4’. Como analizaremos posteriormente, esta distincién estd intimamente
vinculada con la cuestion relativa a la posibilidad de admitir un pacto en virtud del cual el autor
renunciara a la necesidad de prestar su consentimiento.

A dichos argumentos cabria afiadir que el actual § 34.4 UrhG segtn la redacciéon dada por
la Ley de 22 de marzo de 200248 dispone que “el titular de los derechos de explotacién y el
cesionario responderan solidariamente frente al autor de las obligaciones derivadas del
contrato con el autor, si éste no ha aceptado expresamente la transmisiéon de los derechos
respecto de cada supuesto concreto”. Es evidente que dicha reforma ha supuesto una
mayor proteccién para el creador, de forma que en la actualidad ambos ordenamientos
juridicos exigen que el autor consienta las transmisiones de los derechos de explotaciéon
efectuadas por el cesionario en exclusiva en favor de un tercero; en defecto de dicho
consentimiento, se establece el mecanismo de la responsabilidad solidaria respecto de las
obligaciones contraidas por el cedente frente al autor®. Falta, sin embargo, un
pronunciamiento expreso de uno y otro legislador acerca de la validez de la transmisién
inconsentida®. Como ya hemos expuesto, a nuestro juicio estamos ante una cesion
indebida, salvo ratificaciéon posterior por el autor, a la que le impone ademdas una
responsabilidad especialmente gravosa.

El dltimo interrogante que suscita el art. 49 TRLPI estd vinculado al debate relativo a la
necesidad o no del consentimiento del autor, y se refiere a la posibilidad de admitir un
pacto en virtud del cual el autor renunciara a la necesidad de prestar su consentimiento. Al
respecto, es preciso tener en cuenta que el § 34.5 UrhG declara que “el autor no puede
renunciar anticipadamente a la responsabilidad del adquirente” (im Voraus nicht Verzichte);
salvo dicha limitacién el titular de la licencia y el autor podran llegar a otros acuerdos.
Respecto al Derecho espafiol, la ya aludida naturaleza de beneficio irrenunciable que ostenta

47 RODRIGUEZ TAPIA (1997, p. 239).
4 “Der Erwerber des Nutzungsrechts haftet gesamtschuldnerisch fiir die Erfiillung der sich aus dem
Vertrag mit dem Urheber ergebenden Verpflichtungen des Verduflerers, wenn der Urheberder

Ubertragung des Nutzungsrechts nicht im Einzelfall ausdriicklich zugestimmt hat”.

49 GELLER et al. (2010, p. Ger-68) y BUSCHER et al. (2011, § 34, Rdn 15) quién afirma que la responsabilidad
solidaria solo se excluye cuando el autor ha tenido la oportunidad de dar su aprobacién al acto concreto.

5 Tampoco los autores se han pronunciado expresamente sobre la posible validez de la cesién efectuada
sin el consentimiento del autor; véase al respecto, BUSCHER et al. (2011, § 34, Rdn 15).
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la necesidad de consentimiento expreso del autor parece que impediria la validez de dicho
acuerdo; sin embargo, en coherencia con lo expuesto en el apartado anterior, desde nuestro
punto de vista serfa posible admitir la licitud de un acuerdo en virtud del cual el cesionario
transmitiera a un tercero las facultades de explotacion sin el consentimiento del autor5!. No
obstante, dicho acuerdo no liberaria al cesionario frente al autor subsistiendo, en todo caso,
la responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones contraidas.

3.4. Cambio de titularidad de la empresa cesionaria de los derechos

El art. 49.3 TRLPI excepttia de la necesidad de consentimiento expreso los supuestos en los
que la transmisién de los derechos de explotacion se efecttie por disoluciéon o cambio de
titularidad de una empresa. La justificaciéon de dicha excepcion reside en que, en esta
hipétesis, el interés del autor en controlar el destino de su obra cede ante otro interés
prioritario como es ofrecer una solucién econémica a una empresa en dificultades.
Respecto del Derecho aleman, el § 34.3 UrhG en su redaccion inicial establecia que “el
derecho de uso podra ser cedido sin el consentimiento del autor cuando la cesién tuviera
lugar como parte de la cesién global de una empresa o venta de parte de la misma”. No
obstante, dicha norma se ha visto igualmente modificada por la Ley 7/2002 que ha afiadido
un nuevo pérrafo que prevé, como un beneficio irrenunciable para el autor, un derecho de
revocacion (Riickrufsrecht) si el ejercicio del derecho de explotaciéon por el comprador de la

empresa resulta insatisfactoria para el autor52.
3.5. Forma de los contratos de explotacion

Un estudio de Derecho comparado nos revela que tres son los sistemas que pueden
articularse en orden a la formalizacion de los derechos de explotacién; en primer lugar, una
remisién a las normas generales sobre formas propias de cada ordenamiento; en segundo
lugar, la imposicion con carécter ad probationem de una forma determinada; en tercer lugar
esa misma imposicion pero atribuyéndole una naturaleza ad validitatem53. Pues bien, el

51 RODRIGUEZ TAPIA (1997, p. 239) basandose en la diferenciacién que hace entre la nocién de beneficio y
derecho defiende igualmente la validez de un acuerdo por el que el autor permitiera que el titular
exclusivo de sus derechos de explotacién cediera éstos sin su consentimiento.

52 “Ein Nutzungsrecht kann ohne Zustimmung des Urhebers {ibertragen werden, wenn die Ubertragung
im Rahmen der Gesamtverdufserung eines Unternehmens oder der Verdufierung von Teilen eines
Unternehmens geschieht. Der Urheber kann das Nutzungsrecht zurtickrufen, wenn ihm die Austibung
des Nutzungsrechts durch den Erwerber nach Treu und Glauben nicht zuzumuten ist. Satz 2 findet auch
dann Anwendung, wenn sich die Beteiligungsverhiltnisse am Unternehmen des Inhabers des
Nutzungsrechts wesentlich dndern”. Respecto de dicho precepto, Dierz (2003, p. 192) afirma que la
practica nos ensefia que, particularmente en el campo de las ciencias y de las letras, estas ventas sin el
consentimiento previo del autor pueden originar problemas para los autores afectados, como pudiera ser
el caso que el comprador de la empresa defendiera abiertamente una ideologia politica diametralmente
opuesta a la de su predecesor. En este caso el autor podria ejercer su derecho de revocacion; sobre el
ejercicio del derecho consagrado en el § 34.3 véase BUSCHER ef al. (2011, § 34, Rdn 10-11) y FROMM et al.
(2008, § 34, Rdn 31).

5 TORRES LANA (1997, p. 781). Apunta este autor que la eleccién de uno u otro sistema es una opcién de
politica legislativa técnicamente neutral.

20



InDret 4/2012 Maria Serrano Fernandez

TRLPI parece responder al segundo de los modelos apuntados®. En efecto, el art. 45 del
TRLPI sefiala que “toda cesion debera formalizarse por escrito. Si, previo requerimiento
fehaciente, el cesionario incumpliera esta exigencia, el autor podra optar por la resolucién
del contrato”%. Es decir, frente al principio de libertad de forma consagrado en el art. 1278
CC, en el contexto de la cesion de los derechos patrimoniales la inmaterialidad del objeto
cedido aconseja otorgar ésta por escrito, siendo suficiente el documento privado. Por otra
parte no estamos ante una forma ad substantiam cuya omision se sanciona con la nulidad;
precisamente, la posibilidad de resolver el contrato presupone justamente la existencia de
un negocio previo. Por dltimo, la exigencia de forma escrita se configura como una medida
de proteccién al autor y en tal sentido estamos de nuevo ante un beneficio irrenunciable
para él.

En el ordenamiento aleman la cesiéon de los derechos de explotacion no necesita
formalidades especiales, hasta el extremo que el derecho de uso puede ser concedido de
forma oral%¢. Sin embargo, dicha regla general tiene dos excepciones. La primera aparece
recogida en el § 40.1 UrhG segun el cual “el contrato por el cual el autor se compromete a
conceder derechos de uso sobre obras futuras (Vertrige iiber kiinftige Werke) que no estan
especificamente detalladas, sino sélo con referencia a su naturaleza debera otorgarse por
escrito. Dicho acuerdo puede ser denunciado por cualquiera de las partes después de un
periodo de cinco afios, a contar desde la fecha de conclusién del contrato, fijandose un
plazo de seis meses de antelacién para notificar dicha denuncia a menos que se hubiera
convenido un plazo més corto”. Esta regulacién se completa con la prohibicion de
renunciar por anticipado al derecho a denunciar el contrato.

Respecto de la segunda excepcion, el § 31.4 UrhG establecia que “la concesiéon de derechos
de uso para modalidades de utilizacién desconocidos asi como las obligaciones referidas a
éstos no tendran efecto legal”.

En una época caracterizada por la rdpida evoluciéon de las técnicas de utilizacion de las obras
intelectuales, la regla que establecia la nulidad de la cesiéon de los derechos de explotacién para
modos de utilizacién atn desconocidos se concebia como una disposicién esencial para la
proteccion de los derechos de autor. En tal sentido, habia sido calificada5” como la piedra angular

54 Para el Derecho francés vedse VERCKEN (2009, p. 4 y ss.).

% La Ley de 1879 establecié en su art. 6 que los derechos de propiedad intelectual podian transmitirse
mortis causa e inter vivos, pero no exigia ninguna forma especial. Sin embargo, el Reglamento de 1880
seflalaba en su art. 9 que: “Toda transmisién de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su
importancia, debera hacerse constar en documento publico, que se inscribird en el correspondiente
Registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozara de los beneficios de la Ley”. En la actualidad, el art. 1
proclama que la propiedad intelectual de una obra literaria, artistica o cientifica le corresponde al autor
por el solo hecho de su creacién; en consecuencia, la tutela de los derechos reconocidos al creador no se
apoya ahora en la inscripcion como sucedia en el régimen anterior, sino en la creacién. Ello justifica que
haya desaparecido la razén fundamental para exigir la documentacién publica de la transmision.

5 KLETT et al. (2008, p. 64). En el mismo sentido, GELLER et al. (2010, pp. Ger-58-59) y VON LEWINSKI (2010,
pp. 16-89y 16-90).

57 vON LEWINSKI (2011, p. 180).
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del edificio del derecho contractual alemdn para la tutela de los autores; dicho caracter se
justificaba en la medida que prevenia a los creadores ante la eventualidad de que concedieran
derechos sobre modalidades de explotacién cuya importancia econémica no podian apreciar
realmente en el momento de la concesion; de esta forma, los cesionarios de los derechos debian
negociar nuevos contratos a fin de lograr la concesiéon de las nuevas modalidades de explotacion.
En la préctica, la interpretacién del § 31.4 UrhG resulté mucho mas compleja de lo previsto siendo
la cuestiéon fundamental determinar en qué medida y hasta que fecha un nuevo modelo de
explotacién era aiin desconocido; en el caso “Videozweitauswertung”, el Tribunal Federal de
Justicia (BGH) en sentencia de 11 de noviembre de 1990, concluy¢ que la explotacién de filmes en
forma de videogramas (cassettes y videos) constitufa en 1968 un modo de utilizacién atn
desconocido en el sentido del § 31.45; por su parte, el Tribunal de Apelacion de Hamburgo
(OLG) en su resolucién de 4 de abril de 2002 afirmé que la regla que declara la nulidad de la
cesion respecto de modalidades de explotacién desconocidas se aplicaba también a los contratos
que vinculaban a los compositores con las sociedades de gestion colectiva®. No obstante el
pronunciamiento de estas resoluciones, lo cierto es que en esta materia no existe una
jurisprudencia uniforme; al contrario, en general los tribunales han sido poco propicios a admitir
la existencia de un nuevo modelo de explotacién desconocido en el momento de la celebracion
del contrato. Asi, y de acuerdo con una interpretacion restrictiva de dicha norma, el Tribunal
Federal de Justicia (BGH) en su sentencia de 4 de julio de 1996 sent6 un precedente de gran
resonancia en el pleito “Klimbim” al estimar que la retransmision por via satélite y por cable no
constitufan un nuevo modelo de explotacién respecto a la transmision terrestre, afiadiendo que en
el momento de su recepcién en el aparato de televisién el consumidor no estaba en condiciones
de distinguir por qué medio le habia llegado la emisién®.

La regla prevista en el § 31.4 UrhG coincidia con lo dispuesto en el art. 43.5 TRLPI segtn el
cual “la transmisién de los derechos de explotacién no alcanza a las modalidades de
utilizacién o a los medios de difusién inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesion” 1.

5 En el mismo sentido se pronuncian el Tribunal de Apelacion de Berlin (sentencia de 30.7.1999) y el
Tribunal de Apelacién de Dusseeldorf (sentencia de 14.12.1999); esta tltima resolucién fue anulada por el
Tribunal Federal de Justicia en sentencia de 10.10.2002.

% En esta hipétesis el debate se centraba en determinar si la utilizacién de una melodia para la
sonorizacién de un teléfono moévil constituia un nuevo modo de explotacién con respecto a la
comunicacién tradicional de una obra de musica. La trascendencia de esta sentencia residia en que el
litigio implicaba a la GEMA que es la sociedad alemana de gestiéon de los derechos musicales. En
consecuencia, era necesario prever si el derecho de utilizaciéon de las melodias en cuestién para la
sonorizacién de los teléfonos se incluia o no en las clausulas de concesion de derechos insertadas en los
contratos firmados con GEMA,; el Tribunal resolvié en un sentido negativo.

60 Invocando precisamente la sentencia dictada en el caso “Kimblim”, el Tribunal de Apelaciéon de Munich
en el pleito “Zauberberberg” resolvié en sentencia de 10.10.2002 que la explotacién en DVD (Digital-
Versatile-Disk) de un film producido en los afios 80 (Der Zauberberberg) no representaba, respecto de la
explotacion audiovisual de filmes en videocassettes, un nuevo modo de explotacién técnica y
econdémicamente independiente en el sentido del § 31.4. El argumento utilizado por el tribunal es que no se
habia formado un nuevo mercado para ese nuevo modo de explotacién, el cual ademas no se dirigia a una
nueva categoria de consumidores.

61 Precisa GOMEZ LAPLAZA (1997, p. 764) que medios de difusion inexistentes o desconocidos son expresiones
que tienen connotaciones diversas, pues mientras la primera hace referencia a un dato objetivo, el
desconocimiento da entrada a un factor subjetivo. En efecto, la inexistencia del concreto modo de
utilizacién o medio de difusién supone que éstos no tengan vida en la realidad de tal modo que es
imposible llevar a cabo la concreta explotacion del derecho cedido. Por el contrario, el desconocimiento
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La norma espariola tiene un doble alcance: en primer lugar, se aplica a toda transmisién de
derechos de explotacién inter vivos cuando no se haya dicho nada acerca de estas
modalidades de utilizacién o medios de difusién; en tal sentido, acttia como un criterio
hermenéutico a la hora de interpretar el contrato de cesién: cualquier duda debe resolverse
en favor de la menor transmision de derechos cedidos. En segundo lugar, también
comprenderia aquellos negocios en los que los sujetos hayan podido prever modalidades
de explotaciéon o medios de difusion inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesion. La
introduccién de una clausula expresa en tal sentido no haria nulo el contrato, pero si haria
ineficaz dicha clausula. En definitiva, en lo relativo a modalidades concretas de explotacién
desconocidas o inexistentes al tiempo de llevar a cabo la cesién cabe sefialar que existia una
regulacion muy semejante en ambos ordenamientos.

Sin embargo, a pesar de la importancia que para la proteccion de los autores tenia el § 31.4
UrbG, la norma ha sido derogada por la Ley de 26 de octubre del 2007, de tal modo que
desde el 1 de enero del 2008 “la concesiéon de licencias para usos ain no conocidos es
posible, si bien dichos contratos deberdn constar por escrito”; ésta es pues, la segunda
excepcion al principio de libertad de forma contractual antes sefialado. Sin embargo, se
reconoce al autor el derecho de revocar (Riickrufsrecht) la concesién de una licencia que se
refiera a un uso desconocido dentro de los tres meses siguientes al momento en que el
licenciatario le hubiera enviado, a la tltima direccién conocida del autor, una notificacion
por escrito sobre el uso previsto. Este derecho de desistimiento queda excluido si, una vez
conocida la nueva modalidad de utilizacién, las partes del contrato alcanzan un acuerdo
individual, respecto a una remuneracién razonable de conformidad con lo previsto en el §
32.a, o si han convenido una remuneracion segtn lo previsto en el § 36; este derecho de
revocacion se extingue en caso de fallecimiento del autor.

La derogacion del § 31.4 UrbG ha sido ampliamente criticada por VON LEWINSKI®2 en la medida
que las garantias que establece la nueva ley para compensar la supresion de este precepto no
parecen ser capaces de aportar a los autores una ayuda suficiente. En primer lugar, respecto a la
obligatoriedad de la forma escrita no va a evitar que el autor firme el contrato, maxime si la
alternativa que tiene es renunciar a negociarlo. En segundo término, la facultad de revocacién
tiene una duraciéon de sé6lo tres meses contados desde que se le notifica al autor, a su ultima
direccion conocida, la intenciéon de comenzar a explotar una nueva modalidad. De este modo, seran
numerosos los casos en los que la notificacion del editor no llegue al creador de la obra y ello, a
pesar de que la informacién sobre su nueva direccion u otros datos personales puede facilmente
obtenerse a través de Internet. Esta desproteccién a los autores resulta especialmente gravosa si
tenemos en cuenta que la disposicién transitoria de la norma tiene un caracter retroactivo,
aplicandose a todos los contratos celebrados desde la entrada en vigor de la UrhG (1 de enero de
1966) hasta el momento en que comienza a regir la Ley del 2007 (1 de enero del 2008).

puede afectar a modalidades que aunque ya existieran las partes no las conocieran en el momento de la
cesion.

62 VON LEWINSKI (2011, pp. 181 y 188); sobre la misma cuestién KLETT et al. (2008, pp. 65-66).
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3.6. Reglas de interpretacion relativas al alcance de los derechos cedidos

El art. 43 TRLPI contiene un conjunto de reglas de interpretacion relativas al alcance de los
derechos cedidos por el autor en las transmisiones inter vivos de sus derechos
patrimoniales; dichas normas en la medida que estan inspiradas en el principio
fundamental de proteccién del autor se configuran como beneficios irrenunciables.

El primer apartado del art. 43 TRLPI dispone que “la cesion quedara limitada al derecho o
derechos cedidos y a las modalidades de explotacion expresamente previstas”. En
consecuencia y de acuerdo con el principio de autonomia de la voluntad seran las partes
quiénes libremente determinen el contenido de la cesién, en cuanto al objeto y a la forma en
que el cesionario debera ejercitar el derecho o los derechos cedidos. Ahora bien, con la
finalidad de proteger al autor ese principio de libertad de pacto comporta la carga adicional
de que la declaracién de voluntad debe ser expresa y ademas han de especificarse los derechos
(reproduccion, distribucién, comunicacién publica y transformacion) y las modalidades de
explotacion de la obra que se ceden. En principio, los derechos y modalidades no
mencionados expresamente quedarian excluidos del ambito de la cesion®3.

Es posible que exista una voluntad clara de celebrar un negocio de cesién de uno o varios
derechos de explotacién sobre una obra, pero no estén claramente especificados los derechos o
modalidades a las que afecta el acuerdo de las partes. El art. 43.2 TRLPI prevé dicha eventualidad
y dispone que a falta de pacto expreso la cesién quedara limitada a “aquélla que se deduzca del
propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo”. En consecuencia, el
negocio se mantiene si bien para solventar los eventuales problemas de interpretacion sobre el
alcance de la cesion, se prevén dos reglas: la primera, de carécter subjetivo dispone que la cesion
queda limitada a aquélla que se deduzca del propio contrato; la segunda que es objetiva limita la
transmision a aquel o aquellos derechos y modalidades que sean indispensables para cumplir la
finalidad del negocio celebrado; 1a expresion indispensable utilizada por el legislador significa que, de
nuevo en proteccion del autor, las dudas de interpretacién se deben resolver siempre a favor de la
menor transmision posible. En materia de derechos de autor se aparta pues el legislador espafiol de
la regla de interpretacién prevista en el articulo 1289 in fine del Cédigo Civil, segtin la cual cuando
las clausulas oscuras recayeran sobre circunstancias accidentales del contrato y éste fuera oneroso
la duda de interpretacion se resolverd a favor de la mayor reciprocidad de intereses.

De igual modo, también el legislador alemén proporciona una serie de reglas que ayudan
al intérprete en su tarea de determinar el sentido y alcance de los términos empleados en
los contratos de explotacion suscritos por las partes. En ese contexto, la regla basica se
contenia en el parrafo 5 del § 31 UrhG que en su redaccién anterior a la Ley 7/2002
disponia que “si en el momento de otorgarse una licencia de explotacion las modalidades
de uso no fueron especificamente enumeradas, éstas se determinarian en funcién de la
finalidad perseguida por las partes en el contrato”®. De modo semejante al Derecho

6 GOMEZ LAPLAZA (1997, p. 758).

64 La Ley 7/2002 afiadi6é un nuevo pérrafo a dicho precepto que prevé que dicha norma sera aplicable para
resolver las dudas respecto a si una licencia de explotacién ha sido o no concedida, si ésta tiene o no el
caracter de exclusiva, la extension de los derechos de uso del licenciatario o el alcance de su derecho a
prohibir que otros utilicen la obra o, por tltimo, las limitaciones a las que se somete dicho derecho de uso
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espafiol, la norma de interpretacion prevista en el texto alemédn tenia como finalidad
principal proteger al autor aplicando un principio de interpretacién estricta; en coherencia
con dicho fundamento, en defecto de previsiéon expresa los derechos de uso cedidos son
aquéllos que sean necesarios para cumplir la finalidad del contrato
(Zweckiibertragungsgrundsatz). Si el licenciatario queria incluir otros usos tenia la carga de
mencionarlos expresamente, pues en caso contrario su omisién conllevaria que quedaran
excluidos del &mbito de los derechos cedidoses.

En el ya citado pleito que implicaba a GEMA (sociedad alemana de gestion de derechos
musicales) respecto a la posible utilizacién de una melodia para la sonorizacién de un teléfono
movil, el Tribunal Federal de Justicia resolvié en sentencia de 10 de junio de 2009¢ que dicha
entidad, en virtud de los contratos concluidos con los titulares de derechos en 2002 y 2005, no
habifa obtenido el derecho de gestionarles sus obras musicales para explotarlas con fines
publicitarios. El 6rgano judicial argumentd, en primer lugar, que la tnica modalidad de
explotacién incluida explicitamente en el contrato era el derecho a utilizar obras musicales en la
produccién de cufias publicitarias, lo cual no incluia el derecho de utilizarlas para otras
modalidades. En consecuencia, dichos fines publicitarios constituian una modalidad de
explotacién distinta a la prevista en el acuerdo contractual. En segundo lugar, que el contrato
celebrado tenia por finalidad cederle a GEMA los derechos que no podian ser objeto de una
gestion individual, mientras que utilizar la obra con fines publicitarios era un derecho que podia
ser ejercitado de forma individual. En otro caso, un fotégrafo habia realizado una foto en el marco
de un peritaje relativo a los dafios causados a un coche tras un accidente. El experto habia
entregado la foto a la persona cuyo coche habia recibido el dafio como consecuencia del accidente
para que pudiera entregarsela a la compaiiia de seguros contraria. Sin embargo, ésta habia puesto
a disposicién la foto en Internet en un sitio web en el cual las compafias interesadas en la compra
de coches accidentados podian hacer sus ofertas; en el caso enjuiciado, la foto permitia que la
compafiia de seguros pudiera calcular el valor del coche accidentado antes de que se llevara a
cabo su compra. El Tribunal Federal de Justicia, en sentencia de 20 de abril del 2010 consider6 que
en ningdn momento el experto habia autorizado explicita o implicitamente semejante utilizacion
y ello a pesar de que era habitual en este ramo el comportamiento del agente de seguros. Entre
otras cosas, el contrato celebrado entre el experto y el propietario del coche accidentado tenia por
objeto solamente determinar el precio que se podria obtener en el mercado general y no el que se
pudiera obtener mediante plataformas en linea.

Al margen de las reglas de interpretacion previstas en el § 35.5 UrhG, el § 37 UrhG contiene
igualmente un conjunto de disposiciones que rigen la interpretacion de las cesiones inter
vivos de los derechos patrimoniales y cuyo denominador comun es siempre que “las dudas
se resolveran en favor de la menor transmision de derechos posibles”. De acuerdo con
dicho principio, la primera de dichas normas determina que en defecto de acuerdo de las

(en conexién con el art. 31.1). En definitiva, desde nuestro punto de vista esta norma no hace sino
enumerar los aspectos concretos sobre los cuales pueden existir dudas de interpretacién, pero no modifica
el sentido general de la regla prevista en el parrafo primero.

65 En opinién de VON LEWINSKY (2010, pp. 16-92 y 16-93) la regla prevista en el art. 31.5 no sélo protege al
autor, sino también al licenciatario el cual, en caso de duda, conservara en su poder aquellos derechos que
resulten necesarios para cumplir la finalidad del contrato, y ello aunque en el momento de redactar éste

alguna de dichas modalidades de uso no hayan sido expresamente previstas.

66 Recordemos que la sentencia del Tribunal de Apelacién de Hamburgo es de 4 de abril del 2002.
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partes sobre dicho extremo, la licencia se restringe a la explotacion de la obra en version
original, de tal manera que el autor conserva los derechos de publicacién y explotacion
sobre cualquier adaptacién de la obra. En segundo lugar, en caso de duda, la licencia de
uso con el fin de reproducir la obra no comprende el derecho a realizar fijaciones sonoras o
audiovisuales de la obra (§ 37.2). Finalmente, si el autor concediera a una persona una
licencia que tenga por objeto el derecho de comunicaciéon publica de la obra, salvo
prevision expresa, el licenciatario no ostenta el derecho de utilizar pantallas, altavoz u otro
dispositivo técnico anadlogo que posibilite ver u oir la comunicaciéon fuera del acto ptablico
al que la misma estuviera destinada®’.

Por dltimo y en relacion con las obras plasticas (esculturas, pinturas, etc.), el § 44 UrhG
dispone que la enajenacién por el autor del original de la obra no concede al adquirente un
derecho de uso sobre ésta. No obstante, esta regla tiene una excepcion en virtud de la cual
“el propietario del original de una obra artistica o de una fotografia tendra derecho a
exponer la obra en publico, aunque ésta no hubiera sido atn publicada, a menos que el
autor explicitamente se haya reservado este derecho”. En parecidos términos, el art. 56
TRLPI sefiala que el adquirente de la propiedad del soporte al que se haya incorporado la
obra no tendré por este solo titulo, ningtin derecho de explotacién sobre esta dltima. Sin
embargo, también el legislador espafiol prevé una excepcion a esta regla: el propietario del
original de una obra de arte plastica o de una obra fotografica tendra el derecho de
exposiciéon publica de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada, salvo que el autor
hubiera excluido expresamente este derecho en el acto de enajenacién del original (art. 56.2
TRLPI).

Ambas normas con una redaccién muy semejante recogen un principio esencial en el &mbito de
los derechos de autor: si bien la creacién intelectual necesita exteriorizarse por cualquier medio
tangible o intangible ello no debe llevar a confundir corpus mysticum y corpus mechanicum; uno y
otro tienen una naturaleza diferente y pueden ser objeto de derechos distintos y compatibles
entre si®. Por ello, la adquisiciéon del soporte no implica la adquisicion de derechos de
explotacion; es decir, en el caso de una obra pléstica o fotografica el que adquiere la obra no es
titular de los derechos de reproduccién, distribucién, comunicacion publica o transformacion; por
disposiciéon expresa del legislador s6lo ostenta el derecho de exponer la obra en publico, salvo
que el autor haya excluido expresamente este derecho. A dicha limitacién afiade el texto espafiol
que la exposicién de la obra se realice en condiciones que perjudiquen su honor o reputacién
profesional (art. 56.3 TRLPI).

67 Sobre este precepto puede consultarse BUSCHER et al. (2011, §37, Rdn 1-9); SCHRICHER (2006, §37, Rdn 5-6);
WANDTKE et al. (2009, §37, Rdn 2-7); MOHRING et al. (2000, §37, Rdn 4).

68 La creacién es un bien inmaterial objeto del Derecho de Autor; sobre el soporte, bien material recaera un
derecho de propiedad ordinaria; sobre esta dualidad de derechos véase SERRANO FERNANDEZ (2008, p. 48).
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3.7. Revocacion de derechos (Riickrufsrecht)

La UrhG reconoce al autor en dos hipoétesis la posibilidad de revocar los derechos de uso
concedido (Riickrufsrecht): bien por insuficiencia de ejercicio (§ 41), bien por cambio de
convicciones (§ 42). De acuerdo con la primera, “si el titular de un derecho de uso exclusivo
no ejercitare sus derechos o lo hiciere de una manera inadecuada causando por ello un
serio perjuicio a los intereses del autor, éste podré revocar el derecho de uso concedido. Se
exceptia el caso que la falta o el inadecuado ejercicio fueran debidos principalmente a
circunstancias que el autor pudiera razonablemente esperar que desaparecieran”.

Se trata sin duda de una medida que trata de proteger el interés del creador una vez publicada su
obra y su ejercicio estd sometido a unos limites temporales®. Ademds, una vez que el autor ha
notificado al titular del derecho de uso su intencién de ejercitar la facultad prevista en el § 41,
aquél esta obligado a concederle al cesionario un plazo adicional para que ejercite adecuadamente
el derecho. No obstante, la ley establece tres excepciones a dicho requisito: que al titular del
derecho le resultara imposible su ejercicio; que se negare a ejercitarlo, o que el mencionado plazo
adicional pudiera poner en peligro los intereses del autor. Como medida de proteccién del autor
se prohibe que este renuncie anticipadamente y con caracter general a este derecho; de igual
modo su ejercicio no podra ser excluido por anticipado por un periodo superior a cinco afios. Si
bien el derecho de uso se extinguira en el momento en que la revocacion se haga efectiva, el autor
debera indemnizar equitativamente a la persona afectada por la revocacion.

En el caso resuelto por el Tribunal Federal de Justicia, en sentencia de 26 de marzo del 2009 el
autor, tras la quiebra del licenciatario habia ejercido su derecho de revocacién invocando el § 41.
A continuacién habfa entablado una accién judicial por violaciéon del derecho de autor contra el
sub licenciatario el cual habia obtenido del licenciatario un derecho de uso no exclusivo. Lo que se
cuestionaba en este caso era si la revocacién del derecho exclusivo por parte del autor conllevaba
también la revocacion de la sub licencia no exclusiva. La jurisprudencia y la doctrina dominante
habian defendido que el sub licenciatario debia restituir al autor su derecho como consecuencia
de la revocacién. Sin embargo, en esta hipétesis el Tribunal Federal resuelve que el derecho no
exclusivo de utilizacién no debia restituirse al autor por el mero hecho de haberse revocado el
derecho del licenciatario que lo concedié.

En el Derecho espafiol y en sede de Disposiciones Generales no existe una norma similar a
la prevista en el §. 41 UrhG; no obstante, en sede del contrato de edicion el art. 68 TRLPI
enumera una serie de supuestos en los cuales dicho negocio puede resolverse por iniciativa
del autor; concretamente y en lo que aqui interesa “cuando incumple con su obligaciéon de
editar la obra, o la de asegurar a la obra una explotacién continua, o satisfacer al autor la
remuneracion pactada”. En las dos primeras hipétesis es indudable que al igual que en el
caso previsto en la ley alemana, también el art. 68 TRLPI busca proteger el interés del autor
en ver publicado su trabajo. Sin embargo, al margen de dicha similitud hay diferencias
importantes en la regulacion prevista en una y otra norma; asi, el texto espafiol no impone

0 Asi, la ley exige que transcurra el plazo de dos afios a contar desde la fecha de la cesion, o si la obra fue
entregada posteriormente a partir de la fecha de entrega de la misma En el caso de contribucién para un
diario, el plazo sera de tres meses o de seis cuando se trate de una revista que se publique mensualmente o
en periodos menores. Por dltimo, cuando se trate de contribuciones a otras publicaciones periédicas el
periodo de tiempo se fija en un afio.

27



InDret 4/2012 Maria Serrano Fernandez

el cumplimiento de determinados plazos sino que tinicamente exige, con carécter previo, el
requerimiento expreso del autor exigiéndole el cumplimiento. Por otra parte, mientras el §
41 UrhG impone al autor el deber de indemnizar equitativamente a la persona afectada por
la revocacion, en la hipétesis del art. 68 TR es el autor quién tendra derecho a ser resarcido
de los dafios y perjuicios imputables al editor.

En segundo lugar, el § 42 UrhG concede al autor el derecho de revocar la explotacion de la
obra cuando se ha producido un cambio de sus convicciones; éstas pueden ser aquéllas que
tienen una naturaleza cientifica, politica o religiosa, pero también se permite que el autor
ejercite su derecho de revocacién cuando alegue que se ha producido un cambio en la
percepcion estética o artistica de la obra”. A diferencia del texto alemén, la legislacion
espafiola regula el derecho de retirada como una de las facultades que integran el derecho
moral de autor y en tal sentido ostenta una naturaleza irrenunciable e inalienable. En lo
relativo al modo de ejercitarlo y de acuerdo con lo previsto en el apartado sexto del citado
precepto, el autor puede “Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones
intelectuales o morales, previa indemnizacién de dafios y perjuicios a los titulares de los
derechos de explotacion. Si, posteriormente, el autor decide reemprender la explotacién de
su obra debera ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de
los mismos y en condiciones razonablemente similares”.

Sin embargo, y a pesar de que en uno y otro ordenamiento la naturaleza de este derecho de
revocacion es diferente, el régimen juridico es similar en ambas legislaciones. En efecto, estamos
ante un derecho que no puede ser renunciado anticipadamente, ni tampoco puede ser excluido
por acuerdo de las partes. El ejercicio de este derecho exige que se indemnice previamente a los
titulares de los derechos de explotacién de los dafios y perjuicios que la retirada de la obra les
ocasione; por ultimo, si posteriormente el autor desea reemprender la explotacién de la obra
estara obligado a ofrecer preferentemente los correspondientes derechos al anterior titular de los
mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias.

3.8. Derecho del autor a una remuneracién equitativa (Angemessene Vergiitung)

En el TRLPI y presupuesto el cardcter oneroso de la cesion, el legislador impone una
modalidad concreta de retribucion al autor: “proporcional a los ingresos de la explotacion
en la cuantia convenida con el cesionario” (art. 46.1); el fundamento de este sistema de
remuneracion es, una vez mas, el deseo de proteger al autor ya que le permite participar en
los beneficios derivados de la comercializacién de su obra; por ello el legislador espafiol
configura esta modalidad de remuneraciéon como un beneficio irrenunciable
anticipadamente por el autor. Con cardcter excepcional y tnicamente en los casos

enumerados en el art. 46.2 TRLPI la remuneracién puede consistir en un tanto alzado?!. En

70 El sucesor del autor sélo podra ejercitar ese derecho de revocacién si probare que el autor lo hubiera
podido ejercer antes de su muerte pero estuvo impedido de hacerlo, o cuando asi lo hubiere dispuesto el
autor por disposicién testamentaria. Por otra parte el art. 42.3 regula muy detalladamente los conceptos
que debe incluir la indemnizacién que debe abonar el autor.

71 Estamos ante supuestos que tienen caracter taxativo no pudiendo ser aplicados a otras hipétesis
diferentes; la razén es que este sistema de remuneracién impide al autor participar en el éxito de la obra.
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esta tltima hipdtesis es posible que se produzca una manifiesta desproporcion entre la
cantidad percibida por el autor a cambio de la cesion de sus derechos de explotacion sobre
la obra y los beneficios obtenidos por el cesionario; de darse dicho supuesto, el art. 47
TRLPI prevé que el autor pueda pedir la revision del contrato y, en defecto de acuerdo,
acudir al juez para que fije una remuneracion equitativa atendidas las circunstancias del
caso. Dicha facultad podra ejercerse dentro de los diez afios siguientes a la cesion.

Respecto del Derecho aleman, el principio segtun el cual el autor tiene derecho a una
remuneracion equitativa (Angemessene Vergiitung) aparecia implicito en el antiguo § 11 de
la Ley de 1965 que disponia que “El derecho de autor protege al creador en sus intereses
morales y personales en relacion con la obra y en el aprovechamiento de ésta”. Si bien cabia
interpretar que el derecho de remuneracién era consecuencia de la proteccion que el § 11
conferia con cardcter general al autor, en el sentido de que éste debia obtener una
participacion en los ingresos obtenidos en la explotacién de la obra, lo cierto era que faltaba
una formulacién mas concreta de dicho derecho. Desde esos planteamientos la piedra
angular de la Ley 7/200272 fue garantizar al autor el derecho a percibir una remuneracion
equitativa por la explotacion de la obra (§ 11.2).

La declaracién general se desarrolla luego en el § 32 el cual declara que el autor tiene derecho a
una remuneracién acordada contractualmente por la concesién de sus derechos patrimoniales;
dicho de otro modo, esta norma se limita a recordar a las partes que los contratos de explotacién
deben incluir una cldusula en la que se prevea una remuneracion para el autor. Si la cuantia de la
remuneracion no esta determinada, la ley “presume que se ha acordado una remuneracién
equitativa”. Pero cuando la remuneracién acordada claramente no es equitativa, se concede al
autor el derecho de exigir al otro contratante la modificacién del contrato, de forma que se

garantice al autor una remuneracion equitativa?s.

No obstante, el legislador aleman fue consciente de que la nocién de remuneracion
equitativa era un concepto indeterminado, de tal manera que previé dos procedimientos
para lograr su concrecién; con arreglo al primero de ellos se declara que la remuneracién es
justa porque estd determinada por una norma comiin de retribucion (§ 36); al respecto, para
determinar el caracter equitativo de las remuneraciones en el sentido del § 32, se prevé que
las asociaciones de autores establezcan normas comunes de remuneracién con las

asociaciones de cesionarios de derecho de explotacién, teniendo en cuenta las

Por otra parte, se trata de una norma de naturaleza dispositiva de forma que los sujetos podrian fijar la
remuneracién en forma de participacién proporcional.

72 En 1974 se regularon determinados aspectos del derecho de remuneracién de los autores si bien fuera
del marco de la ley sobre derechos de autor, introduciendo un nuevo § 12 en la ley relativa a los convenios
colectivos. Se trataba de permitir que determinadas categorias de autores y ejecutantes independientes
pudieran llegar a acuerdos obligatorios mediante la firma de acuerdos colectivos.

73 En este altimo caso, el autor no puede reclamar directamente la diferencia entre la retribucién acordada

y una equitativa, sino que tiene derecho a exigir la aprobacién de un acta adicional a fin de revisar la
cantidad acordada en el contrato; también puede ejercer su derecho a revisar el contrato por via judicial.
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caracteristicas propias de cada sector?4. Estas reglas de remuneracién elaboradas de forma
colectiva gozan de una presuncién irrefutable de equidad?.

Sin duda, el primer criterio de determinacién de la remuneracién previsto en el texto
aleman se revelaba insuficiente, pues existia la posibilidad de que en muchos ambitos de la
industria y de la cultura no se fijaran normas comunes de retribucién. Por ello era 16gico
que la propia norma estableciera un procedimiento subsidiario para definir el caracter
equitativo de una remuneracion. En tal sentido, se afirma que una remuneracién “es justa
si corresponde, en el momento de la firma del contrato, a lo que es considerado como usual
y leal en las relaciones comerciales, en funcién de la naturaleza y de la extensién de los
derechos concedidos, en particular de su duracién y de la época, teniendo en cuenta
también las demas circunstancias”.

Como hemos visto, el legislador aleman prevé como segunda hipoétesis de determinacion
de una retribucién equitativa que las partes acuerdan una remuneracion justa en atencién a
“las circunstancias presentes en el momento de la firma del contrato; estamos pues ante un
criterio de determinacién que no tiene en cuenta el posterior éxito de la obra”. Desde estos
planteamientos es posible que la remuneracion acordada inicialmente resulte
manifiestamente desproporcionada en relacion con los beneficios originados con la
explotacion de la obra. De darse tal supuesto, se concede al autor un derecho de
rectificacion o revision (Berufungsrecht). Al respecto, es importante resaltar que este derecho
puede ser alegado aunque la retribucién fijada a la firma del contrato fuera perfectamente
equitativa de acuerdo con los criterios ya examinados. En tal sentido, el tinico presupuesto
para su aplicacién es que exista una desproporcién manifiesta entre la remuneracion inicial
y las ganancias obtenidas; estamos ante lo que la doctrina alemana ha denominado Best
Seller Paragraph.

Respecto del derecho de revision previsto en el texto espafiol (art. 47 TRLPI) es posible
destacar dos diferencias importantes: la primera es que en el supuesto previsto en la
legislacion espafiola el derecho de revision se conecta con una remuneracién fijada a tanto
alzado. El fundamento es que se trata de una modalidad de fijar la retribucién del autor
que no esta ligada al éxito o fracaso de la obra Ello explica que en determinados casos se
produzca una manifiesta desproporcion entre la cantidad percibida por autor a cambio de
la cesién de sus derechos de explotacion sobre la obra y los beneficios obtenidos por el
cesionario. En el Derecho alemén, por el contrario, el derecho de revisiéon no se vincula a
una tnica modalidad de retribucién; por tanto, opera tanto si se fijé a tanto alzado como en

forma de participacion proporcional en las ganancias de la explotacion.

74 Exige el § 36.2 que las asociaciones de autores y de profesionales sean representativas, independientes y
autorizadas para establecer normas comunes de remuneraciéon. La propia ley establece un procedimiento
muy detallado para lograr la negociacién de estas normas comunes de remuneracion.

75 Si respecto de determinados sectores se hubieran acordado remuneraciones en el seno de convenios

colectivos segtin lo dispuesto en el art. 12 de la ley relativa a los convenios colectivos, dichas disposiciones
prevalecen sobre las normas comunes de remuneracién.
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La segunda diferencia importante que existe entre el derecho de revisién ex art. 47 TRLPI y
el previsto en la UrhG aparece recogida en el § 32.a.2 segtn el cual “cuando la otra parte ha
cedido el derecho de utilizacion o concedidos otros derechos de utilizacion y la
desproporcién manifiesta resulta de las ventajas o beneficios de un tercero, éste tltimo es
directamente responsable frente al autor, de conformidad con el parrafo primero; afiade la
norma que la responsabilidad de la otra parte no puede ser admitida”7¢. Del tenor literal de
la norma se desprende que si la desproporciéon manifiesta resulta de los beneficios
obtenidos por un tercero, como pudiera ser por ejemplo, el beneficiario de una licencia
concedida por el cesionario, ese tercero es directamente responsable frente al autor respecto
de su derecho a una remuneracién proporcional.

4. Conclusiones

El anélisis de Derecho Comparado realizado en este trabajo revela que el régimen juridico
de las transmisiones inter vivos de los Derechos de Autor en uno y otro ordenamiento es
similar en muchos aspectos. Ello es debido, en parte, al proceso de armonizacién
impulsado por la Unién Europea en esta materia, a efectos de lograr el establecimiento de
un mercado interior, garantizando al mismo tiempo un adecuado nivel de proteccién. No
obstante, entre ambas legislaciones también se advierten importantes diferencias, entre las
que destaca la especial relevancia que la UrhG atribuye a la buena fe (Treu und Glauben)
como principio general que delimita las facultades atribuidas al autor de la obra intelectual,
o la admisibilidad de los contratos sobre derechos morales, frente a la naturaleza

inalienable que ostentan estos derechos en la legislacién espafiola.

En el presente trabajo se destacan igualmente otras particularidades del régimen de cesién
inter vivos de derechos patrimoniales en el Derecho alemén, tales como la admisibilidad de
los contratos de explotacion respecto de medios de difusion inexistentes o desconocidos al
tiempo de la cesion, o la ausencia de una forma especial para los contratos de concesiéon de
derechos de uso, salvo las excepciones previstas en la norma.

Respecto del derecho del autor a percibir una remuneracion equitativa por la explotaciéon de
la obra, la reforma llevada a cabo por la Ley 7/2002 ha dado como resultado una
regulacion muy detallada de esta materia, de la que nos parece especialmente interesante el
llamado “Best Seller Paragraph” pues que el autor ejercite su derecho a reclamar una
revision tanto si ésta se ha fijado a tanto alzado, como en forma de participacion
proporcional a los ingresos de la explotacion.

76 Para un comentario de este precepto puede consultarse GUTSCHE (2003, p. 369).
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5. Tabla de sentencias

Tribunal y pais fecha y niimero Magistrado ponente

Tribunal Federal de Justicia 11.11.1990. No consta
Alemania. GRUR 1991, 133

Tribunal Federal de Justicia. 04.07.1996. No consta
Alemania GRUR 1997, 215

Tribunal de Apelacién de 30.07.1999. No consta
Berlin. Alemania ZUM 2000, 164.

Tribunal de Apelacién de 14.12.1999 No consta
Dusseldorf. Alemania. ZUM 2001, 164.

Tribunal de Apelacién de 04.04.2002. No consta
Hamburgo. Alemania GRUR-RR 2002, 249

Tribunal de Apelacién de 10.10. 2002. No consta
Munich. Alemania GRUR 2003, 50

Tribunal Federal de Justicia. 26.03. 2009. No consta
Alemania GRUR 2009, 946

Tribunal Federal de justicia. 20.04.2010. No consta
Alemania GRUR 2010, 623
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