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I. PRESENTACION

Me propongo en estas notas dar noticia de un par de sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Aragén (Sala de lo Social), dictadas en el mismo plei-
to, en que la cuestién es, al menos aparentemente, la autoria y titularidad de
un «programa de ordenador» creado por un trabajador asalariado.

La doctrina de las sentencias quizis no sea especialmente esclarecedora, pero
creo que no carece de interés observar como se plantea entre el trabajador y el
empresario el conflicto que acaba con el despido de aquél.

Como es sabido, los casos en que el trabajador se niega a poner a disposiciéon
de la empresa, o a seguir utilizandolo para ella, un programa que ha creado y
que, en su opinién, es de su exclusiva titularidad, pueden considerarse tipicos
en los avatares de estas obras, creada las mas de las veces por asalariados. En
los «tiempos heroicos» del Derecho informatico las Sentencias de los Tribunales
franceses en los pleitos que enfrentaron a la sociedad BMW con su jefe de con-
tabilidad, despedido por negarse a entregar a la empresa los programas que
para la gestién de la contabilidad habia desarrollado por propia iniciativa (la
primera, penal, de 1978; la mas importante, civil, de 1986), fueron un hito en
la proteccion de los programas de ordenador por medio del derecho de autor,
antes de que las leyes se ocuparan del tema. Es igualmente conocido que las
exigencias y presiones de las grandes compaiiias productoras de software, es-
pecialmente norteamericanas, ha condicionado esta regulacién tanto en los
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Estados Unidos como en el resto del mundo, a través de los tratados de la OMC
y de la OMPI y, en Europa, imponiendo determinada regulacién en la Directiva
de 14 mayo 1991, incorporada en este extremo al Derecho espafiol por la regla
excepcional (un injustificado privilegio del empresario) del art. 97-4 TRLPI
(vid. art. 51-5).

Pero no he de ocuparme aqui directamente de la exposicién, interpretacién y
critica de las normas vigentes'. Simplemente, presentaré las sentencias citadas,
traeré a colacién otras de fechas recientes que vienen al caso y haré algunos
breves comentarios.

II. EL CASO

Los hechos, sobre los que conozco tan sélo lo que se trasluce en las dos sen-
tencias del TSJAR que presento, parecen ser los siguientes. D. David, emplea-
do de B., S.L., ha sido ya despedido y su despido considerado procedente, sien-
do la causa la desobediencia a la orden de «facilitar la clave de acceso a la hoja
de calculo existente en el ordenador del drea de disefio, tanto a sus comparfie-
ros como al gerente de la empresa» (asi, entrecomillado, en la S. TSJAR 20 no-
viembre 2000).

Tiempo después —quizas inmediatamente después— interpone contra B., S.L.
demanda en el juzgado de lo social en reclamacién de cantidad (por indemni-
zacion), fundada en el art. 138-1 TRLPI. La empresa demandada excepciona
incompetencia de jurisdiccién, pues al versar la demanda sobre invenciones la-
borales —dice— es de aplicacion el art. 123 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes de invencién y modelos de utilidad y, en consecuencia, es exclusiva-
mente la jurisdiccién civil la competente. El Juzgado estima la excepcién y se
declara incompetente. El demandante recurre en suplicacién y la Sala de lo so-
cial del TSJAR le da la razén y remite de nuevo los autos al Juzgado de lo so-
cial para que pronuncie sentencia sobre el fondo del asunto. Los Fundamentos
juridicos de la S. TSJAR (Sala de lo Social), 17 mayo 1999 (Ponente: Bermtdez
Rodriguez) son los siguientes:

Primero: la razon juridica por la que la sentencia recurrida, estimando la
excepcion opuesta oportunamente por la parte demandada, decreta la in-
competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de la
controversia suscitada, estriba en el mandato del art. 123 L 11/1986 de
20 Mar., de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad. En el eventual
conflicto entre dicha norma, a tenor de la cual «el conocimiento de todos
los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones,
de cualquier clase y naturaleza que sean, derivada de la aplicacion de pre-
ceptos de la presente Ley, corresponde a los drganos de la jurisdiccion or-

! Puede verse DELGADO ECHEVERRIA, Jestis, Comentario al art. 97 en Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual (R. Bercovitz, coord.), 2* ed., Tecnos, Madrid, 1997, pags. 1438-1448.

10



La creacion de programas de ordenador por trabajadores asalariados...

dinaria», y la del art. 2 a) TR LPL, segiin el que «los érganos jurisdiccio-
nales del orden social conocerdn de las cuestiones litigiosas que se pro-
muevan... entre empresarios y trabajadores como consecuencia del con-
trato de trabajo», entiende la resolucion recurrida debe prevalecer aquélla
por su rango especial y porque asi resulta de la naturaleza inventiva que
se otorga a la aplicacién informdtica que da base a la reclamacion pecu-
niaria del actor.

Sin embargo, a tenor del art. 4.2 de la misma Ley no se consideran in-
venciones (y no son, por consecuencia, patentables) los programas de or-
denador. La sentencia razona que en el caso litigioso no se trata de un
programa, sino de una aplicacion creada por el demandante utilizando el
programa «Microsoft Excel» instalado por la empresa demandada en su
sistema informadtico. Pero si los programas se sitiian al margen de la co-
mentada Ley especial, con mayor razén es de predicar esa consecuencia
de la creacion del demandante, que no es sino una utilidad creada en el
entorno de ese programa, consistente en un libro de cdlculo compuesto de
tres hojas que se emplean en el disefio de los transformadores eléctricos
fabricados por la demandada. Y si ello es asi también lo es que desapare-
ce la razén de acudir a aquel precepto competencial, porque entonces la
accion ejercitada no puede derivar en ningiin caso «de la aplicacion de
preceptos» de la L 11/1986.

Segundo: La exclusion normativa dicha obedece a la naturaleza juridica
de las creaciones informadticas, que no residen en el campo de la propie-
dad industrial, sino en el de la intelectual. Asi, el TR Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por RDLeg. 1/1996 de 12 Abr., dedica la totalidad
del Tit. VII de su Libro I a regular distintos aspectos de los programas de
ordenador a los que define como «toda secuencia de instrucciones o in-
dicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sis-
tema informdtico para realizar una funcién o una tarea o para obtener
un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresion y
fijacion», extendiendo la proteccion de la ley a las versiones sucesivas del
programa o a los programas derivados (art. 96). A la transmision de de-
rechos del autor asalariado se refieren especificamente los arts. 51 y 97.

No contiene la Ley, sin embargo, precepto alguno del tipo del art. 123 Ley
de Patentes, con lo que la alternativa que propone la sentencia recurrida
no es vilida. Desde el punto de vista competencial propio del estado pre-
liminar a que debe ceiiirse esta resolucion, es de considerar que la con-
troversia entre las partes se suscita sin duda en el marco laboral a que se
refiere el art. 2 a) TR LPL, porque no existe tampoco inconveniente algu-
no en admitir que una relacién de servicios en la que la materia del con-
trato sea una obra de las que son objeto de propiedad intelectual pueda
configurarse como laboral cuando se dan las notas precisas para ello a
tenor del art. 1.1 ET (en tal sentido, la sentencia del TS de 31 Mar. 1997).
Mds concretamente, el mismo Tribunal ha proclamado en S 12 Feb. 1985
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la competencia del orden jurisdiccional social para conocer de las cues-
tiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual en relacion con
el resultado de un contrato de trabajo, sin necesidad de fraccionar este iil-
timo en dos partes, una laboral y otra civil, proyectada esta iiltima a la
cesion de los derechos de propiedad intelectual, la cual «en cuanto con-
junto de derechos que la ley reconoce al autor o autores sobre la obra-pro-
ducto de su inteligencia, entendida la expresion en su sentido mds amplio
y general, es parte indisoluble de la actividad laboral, cualquiera que sean
los pactos que la regulen, porque otra cosa conduciria a establecer una
artificial y nociva disgregacion del contrato, en cuanto acuerdo de volun-
tades organizado para producir determinados efectos, haciéndole perder
sustancial unidad y haciendo, incluso, desaparecer los principios genera-
les y especiales sobre los que cada relacion se construye».

III. COMPETENCIA DE LA JURISDICCION LABORAL

En efecto, el TS ha admitido en varias ocasiones que el hecho de que las tare-
as realizadas por el empleado constituyan creaciones protegidas por el derecho
de autor (o vecinos) no excluye la competencia de los 6rganos judiciales del or-
den social. Veamos algunas de estas sentencias, sin duda interesantes para los
estudiosos de la propiedad intelectual.

El TSJAR cita dos sentencias del TS, la primera de ellas de 1985. Podemos ana-
dir que, con anterioridad, la S. TS (Sala 6%), 14 diciembre 1984 se habia ocu-
pado de «cesién de propiedad intelectual de los artistas conectados a un con-
trato de trabajo», para declarar que los pactos del caso no eran contrarios a la
ley, aunque no parece que nadie planteare excepcién de falta de competencia.

En la S. TS (Sala 4%) 12 febrero 1985 (Ponente: Ruiz Vadillo) si se plantea fron-
talmente la cuestién. Demandando unos actores de conocida serie televisiva la
participacion que en los beneficios derivados de la cesiéon hecha por RTVE a
terceros crefan corresponderles en razén de lo pactado en el contrato, la de-
mandada RTVE alega incompetencia de jurisdiccién. En efecto, el primer mo-
tivo del recurso alega «incompetencia de jurisdicciéon para conocer de las cues-
tiones derivadas de los derechos de propiedad intelectual de los recurrentes en
relacion con el resultado de un trabajo regulado por un contrato laboral». En
opinién de la demandada, sélo la jurisdiccién civil podria entender del asunto.
El TS rechaza el recurso, entendiendo que la participacién eventual en benefi-
cios no deja de constituir una parte del salario, de modo que el resto de la sen-
tencia discurre sobre interpretacién del contrato y las normas del Cédigo civil
(en particular, arts. 1281 y 1285) que la regulan. En definitiva, el Tribunal da
la razén a los trabajadores, también en el fondo del asunto, no sélo sobre la
cuestion del orden jurisdiccional competente.

Mayor interés sustantivo tiene la S. TS (Sala 4*) 31 marzo 1997 (Ponente: Martin
Valverde). En ella un fotégrafo que ha venido prestando sus servicios durante
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trece afnos a editorial que publica un diario se encuentra con la comunicacién
por parte de la empresa de que no se iba a volver a contratar sus servicios. En
consecuencia, demanda ante la jurisdiccion laboral pidiendo la declaracién de
despido improcedente.

Los datos concretos que configuran la relacién del reportero grafico con la em-
presa pueden resumirse del siguiente modo: no se habia formalizado contrato
de trabajo ni estaba dado de alta en la seguridad social; cobraba «a la pieza»,
esto es, por fotografia realizada; las caAmaras que utilizaba, lo mismo que el ve-
hiculo en que realizaba sus desplazamientos, eran de su propiedad, mientras
que la empresa le proporcionaba el material fotogréafico (rollos, material para
revelado); entregaba su trabajo en local de la empresa habilitado para trabajo
de los fotégrafos; «las fotografias realizadas por el actor (...) han quedado, por
el momento, en propiedad de la empresa que siempre ha dispuesto libremen-
te de ellas».

Con datos de este tipo, era de esperar que la empresa alegara la excepcién de
incompetencia de jurisdiccién, que el Juzgado de lo Social rechazé (y declaré
improcedente el despido). Como se observari, aqui la cuestién es si media una
relacion laboral entre el fotégrafo y la sociedad editora del periédico. La Sala
de lo Social del TSJPV, al resolver recurso de suplicacién, entendié que no, por
lo que desestima la demanda «al carecer de accion el demandante, en este or-
den jurisdiccional social, al considerar la Sala que no nos encontramos ante una
relacién entre las partes de caracter laboral. A salvo de las correspondientes ac-
ciones que pueda instar el demandante en via civil, si a su Derecho conviniere».

El fotégrafo interpone recurso de casacién para unificacién de doctrina, sefa-
lando la contradiccién con la S. TSJC 18 diciembre 1991 y la del TSJ Andalucia
10 mayo 1993. La similitud de los hechos juzgados en esta tltima es, en efec-
to, practicamente total.

El TS realiza un cuidadoso estudio, concluyendo por afirmar la naturaleza la-
boral de la relacién con interesantes razonamientos que sin duda habréan sus-
citado el interés de los laboralistas. Aqui nos interesan especialmente los que
hacen referencia directa al derecho de autor, en sus relaciones con la presta-
cién de servicios laborales.

He aqui el sustancioso F. J. 4°:

«La comprobacion de si concurre o no la nota de la ajenidad o cesion an-
ticipada del resultado del trabajo requiere en casos como el presente en
que la materia del contrato es una obra fotogrdfica de las que son objeto
del derecho de propiedad intelectual (art. 10.1. h. de la Ley 22/1987, de
propiedad intelectual) algunas puntualizaciones sobre las particularida-
des del régimen juridico del derecho de autor y sobre las posibles inci-
dencias del mismo en la calificacion de las relaciones de servicios entre
los autores de las obras y las empresas que las encargan.
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La primera puntualizacion que conviene hacer es que dicha relacion de
servicios puede ser configurada como relacion laboral. Tal supuesto estd
expresamente previsto y regulado en el art. 51 de la Ley de propiedad in-
telectual, que habla de transmision al empresario de los derechos de ex-
plotacion de la obra creada en virtud de una relacion laboral. Por su par-
te, el Texto refundido de la Ley de propiedad intelectual aprobado por
Decreto legislativo 1/1996 de 12 de abril, que ha conservado con las de-
bidas regularizaciones y armonizaciones la diccion y numeracion de los
articulos de la Ley refundida, incluye en la nueva ribrica del art. 51
(Transmision de los derechos del autor asalariado) una indicacién ine-
quivoca de que la creacion y cesion de una obra de autor se puede llevar
a cabo por medio del contrato de trabajo, v con sujecion a la legislacion
laboral.

Una segunda puntualizacion que interesa hacer sobre la modalizacién de
la ajenidad cuando el resultado del trabajo es una obra de autor es que la
cesion de dicho resultado no tiene por qué abarcar a la integridad de los
derechos de propiedad intelectual, sino sélo a los principales o mds rele-
vantes, que son, respecto de las obras de fotografia periodistica, los de ex-
plotacion de las mismas en atencion a su actualidad. Es caracteristica ge-
neral del derecho de propiedad intelectual la pluralidad y complejidad de
facultades de cardcter personal y patrimonial que atribuye al autor (arti-
culos 2y 3 de la Ley de propiedad intelectual). Es mds, determinadas fa-
cultades que componen el derecho de autor de contenido complejo son
inalienables o no susceptibles de cesion a terceros. Tal es el caso de las fa-
cultades que integran el llamado derecho moral, dentro de las que se cuen-
ta la exigir el reconocimiento de su condicion de autor de la obra (art. 14.
3°de la Ley de propiedad intelectual).

A lo anterior debe aviadirse que, dentro de las facultades de cardcter pa-
trimonial de la propiedad intelectual, los llamados derechos de explota-
cion regulados en los articulos 17 vy siguientes de la Ley presentan tam-
bién una gran elasticidad en cuanto a las modalidades de ejercicio
(reproduccion, distribucion, comunicacion ptiblica, transformacion), y en
cuanto a los contenidos y alcance de los actos de transmision (duracion
en el tiempo, dmbito territorial, exclusividad o no de la cesion, etc.). Esta
diversidad vy elasticidad de contenido del derecho de propiedad intelectual
lleva consigo que la verificacion de si existe o no ajenidad en una rela-
cion de servicios de autor haya de depender de que los derechos cedidos
incluyan los principales derechos de explotacion dentro del giro o trdfico
econdémico de la profesion y sector de actividad, o por el contrario tengan
una importancia econémica accesoria dentro de ellas.

En fin, interesa puntualizar, a propdsito de la ajenidad en las relaciones
de servicios de creacion de obras de autor, que el derecho de autor es in-
dependiente, compatible y acumulable con el derecho de propiedad sobre
la cosa material a la que estd incorporada la creacion intelectual (art. 3
de la Ley). Especificamente para ciertos soportes materiales de obras de
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autor, el art. 56 de la Ley establece que la propiedad del soporte a que se
haya incorporado la obra no comporta por este solo titulo ningiin dere-
cho de explotacion sobre esta tiltima, y que el propietario del original de
una obra de artes pldsticas o de una obra fotogrdfica tendrd el derecho de
exposicion publica de la obra, aunque ésta no haya sido divulgada».

Hasta aqui el Tribunal Supremo. Cabe dudar que, en el caso, las fotografias del
reportero grafico publicadas en la prensa diaria constituyeran verdaderas
«obras fotograficas», como supone el Tribunal. Pero sus razonamientos, en si
sensatos y atendibles, valdrian igualmente para las «meras fotografias» (aun-
que el art. 51 TRLPI no se ocupe de ellas).

En consecuencia, tiene razén el TSJAR en que al menos dos sentencias del T.S.
han reconocido la competencia de la jurisdiccién laboral para entender de asun-
tos en que el trabajador es titular de un derecho de autor (o de un derecho ve-
cino). Pero también se advertira que los casos no son idénticos. En el de la S.
TS 1985 hay contrato laboral por escrito, y se demanda con fundamento en sus
cldusulas que establecen diversas modalidades de retribucién. En la S. TS 1997
lo que se cuestiona es la naturaleza laboral de la relacién, pero la pretensién
es inequivocamente laboral: el trabajador pide declaracién de despido impro-
cedente, con la indemnizacién que en su caso proceda.

IV. COMPETENCIA DE LA JURISDICCION CIVIL

Mas dudosa es la competencia de la jurisdiccién laboral («de los 6rganos del
orden jurisdiccional social», para decirlo en la forma quisquillosa que hoy se
lleva) para entender sobre lesiéon del derecho autor por parte del empresario,
especialmente cuando el actor ha sido ya despedido, como ocurria en el caso
resuelto por el TSJAR.

Cuando lo que pretende el autor es que se declare la paternidad de su obra,
que se cese en su explotacion ilicita o que se le indemnice por lesién a su de-
recho de propiedad intelectual, parece clara la competencia de la jurisdiccién
civil. Al menos, es poco probable que los érganos del orden civil se declaren
incompetentes para demandas de este contenido. En realidad, entienden sobre
ellas, como puede verse en la importante S. TS. 20 marzo 2001 (Ponente: Asis
Garrote)?, ciertamente sobre hechos a su vez muy peculiares. Otro ejemplo en
la S. AP Ciudad Real, 10 febrero 2000, que versa precisamente sobre progra-
ma de ordenador creado por trabajador asalariado®.

Conviene distinguir. Puede estarse totalmente de acuerdo con el TSJAR (y el
TS) en que no existe inconveniente en que una relacién de servicios en que la
materia del contrato sea una obra de las que son objeto de propiedad intelec-

* Vid. comentario de R. Bercovitz en CCJC, 57, pags. 795-809.
3 Resumen de la misma en Pe.l, 7, pag. 114.
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tual tenga naturaleza laboral. Pero otra cosa es que todas las controversias que
surjan entre empresario y trabajador en razén de la propiedad intelectual de
la obra sean competencia del orden jurisdiccional de lo social. De hecho, ocu-
rre que, siendo de naturaleza laboral una relacién de servicios en que la ma-
teria del contrato sea una invencién de las que son objeto de patente, la com-
petencia sobre estas controversias no la tiene el orden social, sino el civil. ¢Hay
razones de fondo para estas opciones distintas?

V. ¢INVENCION LABORAL?

Como se recordari, el JS de Zaragoza cuya sentencia se recurre ante el TSJAR
estimé la excepcion de incompetencia del orden jurisdiccional social por en-
tender que se trataba de una «invencién laboral» regulada en la Ley de Patentes.
La S. del TSJAR sittia la obra en el ambito de la Ley de Propiedad Intelectual
y, advirtiendo que en la LPI no hay un precepto como el del art. 123 LP, de-
clara la competencia del orden social.

Luego haremos algunas observaciones sobre el tipo de obra cuya autoria rei-
vindicaba el trabajador despedido. Parece que en la demanda la denominaba
«programa de ordenador» o «utilidad informética». Por tanto, estd en princi-
pio acertado el TSJAR al excluir la aplicacién de la LP, cuyo art. 4-4,c expresa
que no se consideraran invenciones «los programas de ordenador».

Pero si, por el contrario, los programas de ordenador se entendieran suscepti-
bles de patente de invencién, o incluidos en las «invenciones laborales» regu-
ladas en los arts. 17 a 20 LP, la tnica jurisdiccién competente seria en todo
caso la civil.

Al parecer, es ésta opinién undnime —por mas que también podria argiiirse
que con ello se produce «una artificial y nociva disgregacién del contrato»—,
que hace suya la Sala 4* del TS (en la Sala 1% no parece que sea posible la duda).
Asi lo pronuncié en su S. 2 noviembre 1999, resolviendo recurso de casacién
para unificaciéon de doctrina. Dice el F. J. que nos interesa:

«El problema que el presente recurso suscita estriba en determinar cudl
es el orden jurisdiccional competente para conocer de una demanda en la
que se reclama una cantidad por parte de un trabajador a su empresa pa-
tronal como consecuencia de invenciones laborales llevadas a cabo por
aquél durante el tiempo en que permanecié al servicio de ésta.

El aspecto material o sustantivo de las invenciones de los trabajadores en
la empresa se regulaba bdsicamente en los arts. 29 y 30 LCT, aprobada
por D 26 enero 1944, normas éstas que quedaron degradadas a rango re-
glamentario por virtud de la disp. final 4. L 8/1980 de 10 marzo, del ET
(disposicion ésta a su vez derogada por la L 11/1994 de 19 mayo), al no
contemplarse ya en dicho Estatuto esta materia.
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Por su parte, la Ley de Patentes, 11/1986 de 20 marzo, se ocupa especifi-
camente de regular el aspecto material de las invenciones laborales en su
Titulo IV (arts. 15 al 20), cuya normativa vino a sustituir a la contenida
en los antes citados arts. 29 y 30 LCT, por cuanto éstos fueron expresa-
mente derogados por el ap. 3 de la disp. derog. LP. Esta misma Ley con-
tiene también normas procesales y de competencia, incardinadas en su
Titulo XIII, estableciendo su art. 123 que «el conocimiento de todos los
litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de
cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la aplicacion de los
preceptos de la presente ley, corresponde a los érganos de la jurisdiccion
ordinaria», estableciendo el art. 125 que los litigios civiles que puedan sur-
gir a su amparo se tramitardn por el procedimiento ordinario de menor
cuantia, atribuyendo la competencia objetiva al JPI y la territorial al de
la ciudad en que se asiente el TSJ de la Comunidad Auténoma que co-
rresponda al domicilio del demandado. También el art. 62 Ley de Patentes
atribuye a los érganos de la jurisdiccion ordinaria el conocimiento de to-
das las acciones, cualquiera que sea su clase y naturaleza, que incumban
al titular de una patente contra quienes lesionen su derecho.

Tercero: De lo expuesto se desprende que ha sido voluntad del legislador
extraer del dmbito del Derecho del Trabajo la normativa material atinen-
te a las invenciones laborales e incardinarla dentro del Derecho Mercantil,
concretamente en el llamado Derecho Industrial, al incluirla en la siste-
mdtica general de la Ley de Patentes y derogar los preceptos de la LCT que
se ocupaban de ella, y esto permite obtener ya una primera consecuencia
en orden a que resulta cuando menos dudoso que pretensiones como la
que aqui nos ocupa quepan dentro de las que como promovidas «dentro
de la rama social del Derecho» sefiala el art. 9.5 LOPJ para atribuir su co-
nocimiento a este orden jurisdiccional, y otro tanto puede decirse con res-
pecto a la atribucion competencial que verifica el art. 2.° a) LPL, pues no
es solamente el contrato de trabajo lo que ha dado lugar al nacimiento de
la cuestion litigiosa, sino que, junto con la relacion laboral, han de te-
nerse en cuenta en relacion con la invencion otros factores ajenos a aqué-
lla, contemplados en la Ley de Patentes.

Concretdndonos ahora al aspecto puramente procesal contenido en el art.
123 Ley de Patentes, es cierto que la expresion «jurisdiccion ordinaria» que
en dicho precepto se contiene resulta poco esclarecedora, ya que dentro de
tal jurisdiccion ordinaria estdan comprendidos tanto el orden civil como el
social, asi como los demds aludidos en el antes citado art. 9 LOPJ, como
consecuencia de que la jurisdiccion es tinica, segiin proclama el art. 3 de
ésta. Ello no obstante, ha venido siendo tradicional en algunas leyes pro-
cesales anteriores a la LO 6/1985 de 1 julio (la antes citada LOPJ) —y ello
se refleja en algunas de fecha poco posterior a ésta, tal como sucede con
la LP— otorgar la denominacion de jurisdiccion ordinaria a sélo los 6r-
denes civil y penal, en contraposicion con la de jurisdicciones especiales
que se venia asignando fundamentalmente a la militar y a la eclesidstica,
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estando consideradas como meramente «especializadas» por razén de la
materia la contencioso-administrativa vy la social, pudiendo hallarse, a ti-
tulo de ejemplo, una muestra de asimilacion del concepto jurisdiccion or-
dinaria con orden jurisdiccional civil en el art. 1561 LEC, que atribuye a
ésta en exclusiva el conocimiento del juicio de desahucio. Sin duda este fe-
némeno ha dado motivo a que la moderna doctrina cientifica laboralista,
con prdctica unanimidad, considere que, tras la tan repetida Ley de
Patentes, es el orden jurisdiccional civil el vinico competente para el cono-
cimiento de todos los litigios derivados de las invenciones laborales.

También esta Sala ha tenido ocasion de pronunciarse sobre la materia en
la S 17 julio 1989 (recurso niim. 3890/1987), en cuyo FJ 6.° se sefiala que
«la L 11/1986 de 20 marzo, de Patentes,... que expresamente deroga los arts.
29 v 30 LCT aprobada por D 26 enero 1944, dispone en su art. 123 que el
conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del
ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean derivadas de
la aplicacion de los preceptos de la misma, corresponde a los érganos de
la jurisdiccion ordinaria, disposicion que, por lo que a los titulares de pa-
tentes concretamente se refiere encuentra su correlato en el art. 62 de la
misma ley, v que cierra el paso del asunto por parte de esta Sala».

Cuarto: Conforme a este criterio jurisprudencial, gue no hay motivo algu-
no para alterar ahora, y por lo demds que ha quedado razonado, llegamos
a la conclusion de que la doctrina correcta es la contenida en las senten-
cias de contraste. Y al haberse apartado de ella la recurrida, procede, oido
el ME la estimacion del presente recurso, con las demds consecuencias le-
gales inherentes a tal pronunciamiento, incluida la devolucion de los de-
pésitos a las recurrentes, a tenor de lo prevenido en el art. 226.2 LPL.

Cabe apostillar que la Lec. ha respetado el art. 123 LP (si bien ha derogado o
sustituido péarrafos en otros articulos referidos a procedimiento).

Es segura, por tanto, la competencia de la jurisdiccién civil cuando el litigio en-
tre empresario y trabajador versa sobre invenciones industriales. Pero, ¢no habria
de ocurrir del mismo modo tratandose de creaciones intelectuales de cualquier
clase? Utilizando palabras de la sentencia transcrita, también respecto de la pro-
piedad intelectual podria decirse que «1o es solamente el contrato de trabajo lo que
ha dado lugar al nacimiento de la cuestion litigiosa, sino que, junto con la relacion
laboral, han de tenerse en cuenta en relacion con la propiedad intelectual otros fac-
tores ajenos a aquélla, contemplados en la Ley de Propiedad intelectual».

Ciertamente, no hay en la LPI un texto tan claro como el 123 LP. Pero cabe ar-
gumentar que el 127 de la LPT 1987 (luego 138 TRLPI 1996, luego 142 del mis-
mo TRLPI, derogado por ultimo por la Lec.), al regular el procedimiento para
las medidas cautelares previstas en el actual art. 141 TRLPI, confiere la com-
petencia a los Juzgados de Primera Instancia, en modo tal, por su posible co-
nexioén con la causa principal, que parece claro que el legislador no estaba pen-
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sando sino en la jurisdiccién civil como tnica competente para todas las ac-
ciones (no sélo las medidas cautelares) comprendidas en el tit. I del Libro III
TRLPI (para las causas criminales, vid. art. 143). La derogacién del art. 142
por la Lec. no desvirtuaria esta conclusién, antes al contrario, pues la Lec. no
trata sino de evitar la dispersién de normas concernientes al proceso civil en
las leyes sustantivas: vid. ahora art. 52-1-11 y 249-1-4 Lec.

Por otra parte, la Ley 16/1993, de 23 de diciembre (sobre la proteccién juridi-
ca de los programas de ordenador) se remitia detalladamente a los preceptos
del tit. I del libro IIT TRLPI sobre «acciones y procedimientos» en su redacciéon
de aquel momento; como hoy hace —innecesariamente— el art. 103 TRLPL

Las precedentes observaciones abarcan todos los supuestos de propiedad inte-
lectual, tanto si la obra es un programa de ordenador como en todos los de-
mas casos.

Pero el supuesto de programa de ordenador tiene a su vez caracteres muy espe-
ciales. No es cierto que los programas de ordenador no sean patentables. No en-
traré aqui en la dificil interpretacion del art. 4-2, c, al final, LP. Bastara senalar
que la practica de la Oficina europea de patentes admite las patentes de inven-
ciones basadas en programas de ordenador cada vez con mayor facilidad, y que
la Comision europea ha presentado el 20 de febrero de 2002 una propuesta de
Directiva sobre patentabilidad de «invenciones producidas por ordenador». En re-
alidad, a nuestros efectos basta con saber que, segin datos que parecen fiables,
hay mas de 30.000 patentes europeas de invenciones basadas en programas de or-
denador, 20.000 de ellas otorgadas por la Oficina europea de patentes (de ellas, el
75 % a favor de empresas americanas y asiaticas: se ve que leen las leyes de otra
manera y no se creen lo que dice la doctrina europea dominante en los libros)*.

Es obvio que la LP se aplica a las invenciones, tanto si estan patentadas como
si —todavia— no. En el litigio entre trabajador y empresario sobre la titulari-
dad de un programa de ordenador, y a los efectos de determinar la competen-
cia de un orden jurisdiccional, no parece adecuado resolver previamente sobre
si el programa en concreto retne los requisitos de patentabilidad. Atribuir, en-
tonces, la competencia al orden civil parece lo mas sensato.

VI. ¢PROGRAMA DE ORDENADOR? PERO, ¢:DE QUE OBRA SE TRATA?

En la S. TSJAR transcrita en el nam. 2 se observa que en el caso litigioso no
se trata de un programa, sino de una «aplicacién creada por el demandante
utilizando el programa Microsoft Excel instalado por la empresa demandada

4 La literatura sobre patentabilidad de los programas de ordenador es casi inabarcable. También
muy repetitiva. He tomados estos datos de FErRNaNDEZ, Pascal, «La question de la brevetabilité des
logiciels encore toujours d’actualité», Cahiers Lamy de linformatique et des réseaux, nam. 149, ju-
lio 2002, pags. 15-19.
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en su sistema informatico». En definitiva, se describe como «una utilidad cre-
ada en el entorno de ese programa, consistente en un libro de calculo com-
puesto de tres hojas que se emplean en el disefio de los transformadores eléc-
tricos fabricados por la demandada».

Con los pocos datos que conocemos, podemos inferir que, probablemente, no
se trataba de un programa de ordenador, pero tampoco puede excluirse abso-
lutamente. Los llamados «macros» de una hoja de célculo, nada raros en ellas,
son, en efecto, secuencias de instrucciones que retnen los caracteres de la de-
finicion del art. 96-1 TRLPI.

Si la «utilidad» cuestionada no es, significativamente, una secuencia de ins-
trucciones constitutiva de programa de ordenador, todavia podria ser una cre-
acién original de otra clase, objeto de propiedad intelectual. Ahora bien, a pe-
sar de que un libro compuesto de tres hojas de calculo puede ser realmente
extenso y complejo, no es facil que su forma de expresiéon pueda aspirar al ca-
lificativo de original. Solo caracteristicas muy excepcionales harian pensar que
forma parte de las «creaciones originales literarias, artisticas o cientificas» (vid.
art. 10-1 TRLPI).

VII. EL REQUISITO DE ORIGINALIDAD

Obsérvese que la exigencia de originalidad —al menos en su plasmacién en el
texto legal— esta colocada, para los programas de ordenador, en su nivel méas
bajo: para ser tenido como original basta con que sea «una creacién intelec-
tual propia de su autor» (art. 96-2 TRLPI). Si se entiende que ésta es una re-
gla distinta de la aplicable al resto de las obras —como parece ser opinién mas
comun y que aqui no discutiré—, que sea 0 no «programa» la «utilidad» cues-
tionada tendrfa, también, esta importante consecuencia sustantiva®.

La misma exigencia minima de originalidad establece la ley para las «colec-
ciones y bases de datos». El contenido de la hoja de célculo que el demandan-
te confeccioné bien podria describirse, utilizando términos del art. 12-1, como
del género «colecciones de ... datos ... que por la seleccién o disposicién de sus
contenidos constituyen creaciones intelectuales». Claro que, entonces, la pro-
teccién por el derecho de autor se referiria «inicamente a su estructura en
cuanto forma de expresién de la seleccion o disposicién de sus contenidos, no

> Mi opinién, en DELGADO EcHEVERRIA, Jestis, Comentario al art. 97 en Comentarios a la Ley de
Propiedad Intelectual (R. Bercovitz, coord.), 2* ed., Tecnos, Madrid, 1997, pags. 1400-1406. Creo que
no caber poner en duda el alcance de la exigencia de originalidad, para los programas de ordena-
dor, en la Directiva 91/250/CEE, dados sus antecedentes y finalidad; alcance necesariamente asu-
mido en el Derecho espafiol. De otra opinién, en esta Revista, nim 8, pags. 28-30, ErRpozAIN LOPEZ,
«Un ensayo sobre algunos aspectos de la proteccion de los programas de ordenador y su conside-
racion juridica»; pero su observacién final sobre los llamados interfaces de usuario como «nticleo
principal donde radicaria la mayor originalidad de un programa informatico» hace dudar de la co-
rrecta comprensién del programa de ordenador como obra protegida por el derecho de autor.
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siendo extensiva a éstos» (art. 12-2 TRLPI), lo que no parece que sirviera de
mucho al trabajador; sin que, por otra parte, fuera pensable a su favor un de-
recho «sui generis» sobre una «base de datos» , derecho que la ley atribuye di-
rectamente al «fabricante» en razén de sus inversiones (art. 133-1 TRLPI), de-
jando fuera absolutamente a los asalariados que introducen los datos en la base
de su patrono «fabricante» de bases.

Si el demandante no habia creado una obra original, sobra toda considera-
cién en torno a si se han transmitido o no los derechos de explotacién al
empresario.

El requisito de «originalidad» resulta clave. Ahora bien, el Tribunal Supremo
parece seguir una linea de minima exigencia (podria decirse que aplica a
todas las obras el minimo que la ley, en obsequio de la Directiva europea,
plantea para los programas de ordenador). Muy recientemente, ha plasma-
do este criterio al entender protegidos por el derecho de autor los anuncios
de ofertas laborales publicados en un periédico. Me refiero a la S. TS (Sala
1?) 13 mayo 2002 (Ponente: Sierra Gil de la Cuesta), en que se proclama
que:

«No se puede aceptar que con un enfoque hermenéutico de la normativa
de la propiedad intelectual, dichos anuncios de ofertas laborales recogidos
de una publicacion por otra, ya sea per se o como integrantes de un to-
tum, deban quedar sin el amparo l6gico de toda propiedad intelectual, por
no tener tal naturaleza.

Y ello no es asumible, desde el instante mismo que dichos anuncios co-
nocidos con la denominacion de «ofertas de empleo o trabajo», suponen
lisa y llanamente una actividad creativa con cargas de originalidad, que
no puede encasillarse en cldusulas de estilo o usos tipogrdficos.

No hay que olvidar en ese aspecto, que un ofrecimiento de un puesto de

trabajo, con la carga socio-econémica que supone, precisa una actividad
intelectual de cierto calado para hacer atractiva la oferta y con el fin de
obtener un éxito que redundaria a favor, tanto del oferente como del fu-
turo solicitante, asi como del medio en el que se plasma la misma, que
tiene, por ello, el derecho a ser protegido en su afdn creador».

Claro que esta apreciaciéon de suficiencia de la «actividad creativa con cargas
de originalidad» sirve en el caso para proteger al empresario frente a la com-
petencia. No es de creer que se considerara suficiente para amparar la reivin-
dicacién de los asalariados tipégrafos o responsables de la composicién frente
a la empresa. Es muy probable que esto segundo sea lo acertado legalmente y
adecuado a la realidad. Una muestra mas, entonces, del crecimiento de un
«Derecho de autor sin autores», que sirve para proteger a los empresarios —no
a los autores de las obras— frente a terceros de modo cada vez mas similar, en
la practica, al copyright anglosajon.
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VIII. LA TRANSMISION AL EMPRESARIO DE LOS DERECHOS DE
EXPLOTACION DE LA OBRA CREADA EN VIRTUD DE UNA
RELACION LABORAL

Como he dicho, si no habia creacién original, imposible reconocer una in-
demnizacién por lesién del derecho de autor, como pretendia el demandante.

El TSJAR no sigue esta forma de razonar. Después de la sentencia que he trans-
crito al principio (nam. 2), el Juzgado de lo Social al que ordené dictar nueva
sentencia resolviendo sobre el fondo de la pretensién deducida por el actor pro-
nuncié en efecto nueva sentencia desestimando la demanda. El actor vuelve a
acudir en suplicacién, y el TSJAR (S. 20 noviembre 2000) desestima el recur-
so con los siguientes razonamientos:

Primero: Al amparo del art. 191.c) del TR LPL, aprobado por RDLeg.
2/1995, de 7 abril, la parte actora denuncia en su recurso, en el primer
motivo del recurso dedicado a la censura juridica, la infraccion por la sen-
tencia recurrida de los arts. 51.5 y 97.4 del RDLeg. 1/1996, de 12 abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
Aduce la parte en su recurso que no consta en el relato fdctico de la sen-
tencia que la utilidad informadtica creada por el actor lo fuese «en el ejer-
cicio de sus funciones o siguiendo instrucciones del empresario», como
exigen los preceptos citados, razén por la cual estima en el motivo se-
gundo del recurso que, en cuanto titular de los derechos, le asiste la co-
rrespondiente accion indemnizatoria del art. 133.1 —en realidad 138.1,
tras la remuneracién del Texto Refundido efectuada por Ley L 5/1998 de
6 marzo, de incorporacion al Derecho espaiiol de la Directiva 96/9/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 marzo 1996, sobre la proteccion
juridica de las bases de datos— de la Ley de Propiedad Intelectual, en la
forma prevista por el art. 135.1 —en realidad 140.1—

Segundo: La censura no se acepta. Aungue no en aquellos exactos tér-
minos legales, la sentencia expresa con suficiente claridad las circuns-
tancias en que se desenvolvid la creacion del actor, que lo fue «en el cur-
so de su actividad laboral» y para actuar «en los programas informdticos
que se utilizaban en la empresa» (ordinales 2.°y 5.° de los hechos proba-
dos), con lo que suficientemente explicita queda la ajenidad —nota fun-
damental de toda relacion laboral— de los frutos del trabajo de aquél, v,
como corolario de ella, la titularidad del resultado obtenido en favor de la
empresa demandada. Asi lo expresan, por lo demds, ambos preceptos, re-
marcando el segundo de ellos que «cuando un trabajador asalariado crea
un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido
confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad
de los derechos de explotacion correspondientes al programa de ordena-
dor asi creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, co-
rresponderdn, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario»;
acuerdo que en el presente caso no ha existido.
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No cabe soslayar, por otro lado, que el despido del actor, reputado proce-
dente en sede jurisdiccional, tuvo por causa la desobediencia a la orden
de «facilitar la clave de acceso a la hoja de cdlculo existente en el orde-
nador del drea de disefio, tanto a sus comparieros como al gerente de la
empresa», lo que desbarata la pretendida inconexion entre la elaboracion
de la hoja v la iniciativa empresarial.

Tercero: No obsta a lo hasta aqui dicho, porque no es ese el objeto de este
procedimiento, que el demandante ostentara impropiamente en el contra-
to la categoria de pedn si, como queda dicho, no fueron exactamente ta-
les las funciones desarrolladas. Por razén de todo lo dicho se impone la
integra confirmacion de la sentencia impugnada.

Con los datos conocidos no es posible formar una opinién sobre la adecuacion
del fallo al caso concreto juzgado. La desestimacién de la pretension puede ser
correcta. Los razonamientos, sin embargo, no parecen muy acertados.

a) La Sala de lo Social razona sobre principios de Derecho del trabajo, no de
Derecho de la propiedad intelectual. Es lo que cabe esperar de la especializa-
cién de los magistrados que la componen.

b) No estamos en presencia de un programa de ordenador, sino de una «utili-
dad informatica», se nos dice; pero tanto el recurso como la Sentencia toman
como punto de partida los arts. 51-5 y 97-4 TRLPI, referidos exclusivamente a
programas de ordenador. Otra cosa es que la exigencia de que la creacién de
la obra por el asalariado sea «en ejercicio de sus funciones o siguiendo ins-
trucciones del empresario» puede trasladarse facilmente al art. 51-1, menos ex-
presivo («obra creada en virtud de una relacién laboral»).

¢) Es muy posible que fuera «en virtud de la relacién laboral» como el asala-
riado creé la obra (si, en verdad, hubo creacién de obra). Pero el razonamien-
to del Tribunal parece formalmente desenfocado. No es adecuado partir de la
nota de ajenidad —nota, en efecto, de toda relacién laboral— para concluir
«como corolario de ella, la titularidad del resultado obtenido en favor de la em-
presa». Precisamente la creacién de una obra original por el asalariado es ex-
cepcion a esta regla general. Dicho de otro modo, es obvio que no siempre que
hay relacion laboral —con su ineludible nota de ajenidad— se transmiten al
empresario los derechos de explotacién de la misma, ni, cuando se transmiten,
los adquiere el empresario con la plenitud con que de ordinario hace suyos los
resultados del trabajo de sus asalariados.

d) Llama la atencién la observacién final sobre que es irrelevante que «el de-
mandante ostentara impropiamente la categoria de peén», con la afirmacién
afiadida por el juzgador de que «no fueron exactamente tales las funciones de-
sarrolladas». Por el contrario, si las funciones desarrolladas fueron muy leja-
nas a las tareas propias de un peén, dificilmente puede sostenerse que «crea-
ra la obra en virtud de la relacién laboral»; mucho menos que lo hiciera «en
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ejercicio de sus funciones». En cuanto a hacerlo «siguiendo las instrucciones
del empresario» (lo que tampoco consta) introduce la cuestién de las conse-
cuencias de instrucciones dadas a quien acaso estd en condiciones de cum-
plirlas, pero que no ha sido contratado ni pagado para trabajos que requieren
mas alta cualificacién que la propia de su contrato.

IX. ALGUNAS CONCLUSIONES Y OTRAS CUESTIONES ABIERTAS

De la lectura de las Sentencias del TSJAR y las demas traidas a colacién, sur-
gen algunas conclusiones que son a la vez incitaciones para reflexionar.

a) ¢Hay alguna razén de fondo para tratar de manera distinta, en cuanto a la
jurisdicciéon competente, a los litigios sobre propiedad intelectual y a los que
versan sobre propiedad industrial?

b) La creacién de programas de ordenador por trabajadores asalariados tiene
un régimen distinto al de las invenciones laborales; pero tampoco es el de las
—demas— obras susceptibles de derechos de autor.

¢) Se han apuntado algunas diferencias y consecuencias. Hay otras. En particu-
lar, parece excluida toda posibilidad de remuneracién adicional para el asalaria-
do autor de un programa, remuneracién que para las invenciones prevé, aunque
excepcionalmente, el art. 15 LP; y que para las obras susceptibles de derecho de
autor puede proceder en virtud de las normas generales del TRLPI (el art. 47)
cuya aplicacién no excluye el art. 51 (por el contrario, las reclama expresamen-
te en su nim. 4), pero si, para los programas de ordenador, el 51-5, por su con-
traposicién a los anteriores niimeros y su remisién en exclusiva al art. 94-4.

En la S. 20 marzo 2001 (citada anteriormente, nota 2), el TS mantiene la si-
guiente doctrina (que es ratio decidendi de la estimacién de uno de los motivos
del recurso):

El art. 51 TRLPI «establece en su niim. 4 que serd de aplicacion a esta
modalidad contractual (la transmisién al empresario de los derechos de
explotacion de la obra creada en virtud de una relacion laboral), lo dis-
puesto en esta ley, siempre que asi se derive de la finalidad vy objeto del
contrato; dentro de esas disposiciones generales que rigen la transmision
de derechos de explotacion de una obra, se establece en el art. 47, que se
denuncia como violado, que en las cesiones onerosas a precio alzado, si
se produjera una manifiesta desproporcion entre la remuneracion del au-
tor, y los beneficios obtenidos por el cesionario, el cedente podrd pedir la
revision del contrato, y en defecto de acuerdo, podrd acudir al juez para
que fije una remuneracion equitativa».

Si la obra fuera un programa de ordenador, tal doctrina no seria aplicable.
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