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I. Introducción  

nos proponemos hacer una revisión sobre la jurisprudencia com-
parada en relación a la cesión de derechos de obras del autor a ter-
ceros y la explotación bajo las nuevas formas de tecnología. en
dicho contexto, si la autorización de explotación y distribución de
un libro incluye el e-book, en el caso de la del video incluye el DvD,
el cable incluye el satélite o streaming en internet, el diario incluye
la versión en la página Web, etc.

Cuando la doctrina y jurisprudencia se han enfrentado al di-
lema de la cesión de derecho de autor para nuevos usos dados por
el avance de la tecnología, en general, han sostenido, que no se tras-
lada de manera automática la autorización a los nuevos entornos
digitales inventados. en efecto, si un editor tiene derechos de ex-
plotación gráfica de la obra, pero en el contrato nada se dice de otras
formas de explotación (como formato digital o internet), se debe
entender que no lo puede hacer1. así, en el resonante caso “random
house inc. v. rosettabooks”, sobre la cesión de derechos de edición
en papel y la imposibilidad de trasladarla al nuevo uso para el libro
digital (e-book)2. sin embargo, en otros antecedentes, desde una vi-
sión netamente contractualista, han interpretando la cláusula como
una voluntad de la cesión de manera amplia, negando el derecho al
autor sobre el nuevo formato tecnológico, sobre la base de la asig-
nación de un sentido a las palabras empleadas.

entonces, podemos entender el análisis de la cuestión desde los
principios del derecho de la propiedad intelectual y, en el otro, desde

1 Fernández Delpech, horacio manual de los Derecho de autor, buenos
aires, 2011, ed. heliasta, p. 62.
2 “random house inc. v. rosetta books l.l.C.”, 150 F. supp. 2d. 613
(s.D.n.y. 2001) (burke, barlow Jr., burkhart, ann m., helmholz richard
h. Fundamentals of property law3ra. ed. lexis nexis, 2010, lipszyc,
Delia, nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos, ed. zavalia,
unesCo 2004, p. 303 y emery, miguel ángel “la empresa Cultura y la
propiedad intelectual” en tratado de la empresa (dir) piaggi ana, ed.
abeledo perrot, p. 451-512.
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las formas de la interpretación de los contratos, que puedan estar
en punga negando derechos propios del autor.

II. La cuestión en el derecho comparado de la cesión de derechos sobre películas
y música

a continuación, analizaremos la cuestión desde el derecho de
eeuu, alemania, Francia y españa para poner en claro cómo los
diferentes países han legislado e interpretado un eventual vacío con-
tractual3. luego, esto nos servirá de fundamento para estudiarla
desde nuestro derecho y, en especial, hacia qué modelo nos move-
mos.

2.1 La cesión de derechos en EEUU

la doctrina y jurisprudencia en eeuu han intentado solucionar el
dilema de los derechos de las nuevas formas de explotación no in-
ventadas al momento de la cesión, aplicando de manera directa los
principios de la interpretación de los contratos o los principios de
la propiedad intelectual, o ambos, en conjunto, para encontrar una
solución justa4.

un autor clásico de la propiedad intelectual –y de cita obligada–
, nimmer, lo resume desde la siguiente perspectiva: hay dos posi-
ciones, una amplia (que denomina “preferida”) y otra restrictiva
(que denomina “estricta”). la “preferida” entiende que se ha otor-

3 en el tema de derecho comparado seguimos, en general, a Darling, Kate
“Contracting about the Future: Copyright and new media” northwestern
Journal of technology and intellectual property vol. 10, nro. 7, 2012, p.
491 y sus citas y fallos principales al que, en honor a la brevedad, nos re-
mitimos en todas sus partes, y no citamos en todos los casos, uno por uno,
para facilitar la lectura.
4 nakos, J. b “an análisis of the effect of new technology on the right
conveyed by copyright license agreement” umberland law review, vol.
25, 1995, p. 436.
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gado la licencia en la medida que el nuevo medio tecnológico uti-
lizado razonablemente sea uno de los parámetros del medio des-
cripto. por su parte, la “estricta” entiende que, salvo que se
mencione expresamente el nuevo uso, no lo pueden comercializar,
y queda reservada a favor del autor5.

la jurisprudencia en eeuu ha utilizado ambos parámetros con
algunos matices que valen la pena destacar. ya en 1920, la suprema
Corte de eeuu resolvió un caso en el cual se determinaba si el
acuerdo en el que se otorgaba el derecho de poner en escena y repre-
sentar (“perform and represent”) de la obra “peg o´ my heart” du-
rante los años 1913 y 1914 incluía la facultad de hacer una película de
la obra en cuestión. el tribunal Cimero, en el caso, razonó que no había
intención de ceder los derechos6. en el precedente de 1933 “Kirke la
shelle Co. v. paul armstrong Co.”, se determinó que la cesión de los
derechos en general de una ópera para una película (muda) no incluía
la nueva tecnología “hablada”7. sin embargo, en un caso de 1936 “l.C.
page & Co. v. Fox Film Corp” y, en 1940, “murphy v. Warner bros.
pictures” se interpretó que la cesión para la explotación de una película
muda sí incluía la nueva tecnología “hablada”8.

5 nimmer, melvin, nimmer on Copyright § 10.10 (b) at 10-85 10-86
(1992).
6 “manners v. morosco” 252 us 317, 325 (1920), diciendo que no es nece-
sario discutir la cuestión abstracta de si esa modalidad era familiar, si era
de esperar que se mencione para ser cedido o si había que mencionarlo
para no cederlo cit. byrnes, stacey m. “Copyright licenses, new techno-
logy and Default rules: Converging media, Diverging Courts”, loyola of
los angeles law review vol. 20, 2000, p. 244.
7 “Kirke la shelle Co. v. paul armstrong Co.”, ny 263 79, 85, 188 ne 163
(1933) (estableciendo que el derecho de “producir, poner en escena y re-
presentar” los derechos de la obra teatral no lo autorizaba a explotar una
película); pero en “Kalem Co. v. harper bros.”, 222 u.s. 55, 32 s. Ct. 20, 56
l. ed. 92 (1911) (estableciendo que la licencia para dramatizar una obra
“ben hur” incluía el derecho sobre la película) cit. nakos Jb “an analysis
of the effect of new technology on the rights Conveyed by Copyright li-
cense agreements” Cumb. law review vol. 25, 1994-1995, p. 434.
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en 1968 se vuelve a tratar el tema, pero, en lugar de la ópera o
las películas habladas, el planteo gira alrededor de la “nueva” tec-
nología de la época: la televisión. en el leading case “bartsch v.
metro Goldwyn mayer inc.” se debatió sobre los derechos del mu-
sical alemán “Wi eist in mai” o “may time” por el “nuevo” uso de
su explotación por medio de la televisión. el autor había cedido los
derechos para la utilización en “películas cinematográficas” a War-
ner brothers pictures que, a su vez, lo transmitieron a los deman-
dados. los demandados comenzaron a explotar el musical en
televisión y, en consecuencia, la viuda del autor los demandó por
violación de derecho de autor. el tribunal siguió a nimmer en la
posición “preferida” e interpretó las palabras de la cesión de derecho
en forma amplia. a su criterio, había una clara intención de una ce-
sión general aunque no se hubiera especificado el nuevo uso por
medio de la televisión. por ello, concluyó, si en la limitación de de-
rechos no se hizo reserva, cabe interpretar el contrato en contra del
autor de la obra. a su criterio, desde una visión utilitarista del de-
recho, se beneficiaba al público en general con esta decisión al
poner en cabeza de la distribuidora los derechos9. igual dilema se
debatió en el caso de 1974 sobre la cesión de los derechos de autor
de la sra. landon sobre los derechos de su novela “anna and e
King of siam” a favor de Fox para la realización de una película.
aplicando los principios del precedente “bratsch” el tribunal en-
tendió que la autorización para la película incluía la explotación de
una serie en la televisión10.

8 83 F2d 196 (2d Cir. 1936) en igual sentido “murphy v. Warner bros. pic-
tures”, 112 F.2d 746, 749 (9th Cir. 1940); cit. nakosJb “an analysis of the
effect of new technology on the rights Conveyed by Copyright license
agreements” Cumb. law review vol. 25, 1994-1995, p. 434.
9 id. “bartsch” 391 F. 2d. 155.
10 landon v. 20 th Century Fox Film Corp. 384 F. supp. 450 (sDny) 1974.
en contra, “Film video releasing Corp. v. hstings” 446. supp. 725
(s.D.n.y. 1978) en donde se resolvió que el derecho otorgado por el autor
de la obra literaria para la película no incluía derechos para televisión.
sobre este caso y varios de los otros citados, ver agrusa lisa marie “Couch
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más adelante, el debate giró entorno de la nueva forma de co-
mercialización para la explotación de películas para el consumo en
el hogar: el “videocasete”. en el caso “platinium record Co. v. lu-
casfilms ltd.” de 1983 se había realizado la cesión de derechos de
música para explotar en forma conjunta con la película “american
Graffiti” por cualquier medio “conocido” o que se conozca más ade-
lante, lo que se interpretó como lo suficientemente amplio para cu-
brir el videocasete y video disco que se inventó más tarde11. igual
criterio se aplicó en “rooney v. Columbia pictures indust. inc.” en
donde el contrato de cesión autorizaba la explotación de la película
cualquier manera que sea12.

en el caso, “boosey & hawkes musci publisher ltd. v. Walt Dis-
ney Co.” se demandó por la violación de los derechos del musical
de “Fantasía” que el autor solo había cedido para explotar en pelí-
culas y no en videos. a diferencia del caso leading case “barsch”,
aquí se entendió que no había una presunción a favor del distribui-
dor sino que había que analizar de manera “objetiva” el contrato.
sin embargo, el contrato establecía muchos usos específicos de la
manera en que esos derechos se podían utilizar para una película
cinematográfica. a criterio del juez, la tecnología del videocasete
era razonablemente una continuidad de la película cinematográfica,
por lo que se habían cedido los derechos.

para esta corriente jurisprudencial que venimos reseñando, el
uso de las palabras “todos”, “completo” y/o “entera”, han servido de
motivo para interpretar la voluntad de las partes de manera amplia
y tener, incluso, cedidos los derechos para el uso sobre la nueva tec-
nología. en contraposición, como veremos, otra corriente jurispru-

potatoes beware: e ninth Circuit's exclusion of videocassette exhibition
rights from liscenses Granting television exhibition rights may Decrease
the availability of rental Films” loyola of los angeles entertainment law
review vol. 9, 1989, p. 117 y ss. muchos fallos y autores luego han distinguido
este caso de otro sobre la base de que la televisión era un invento que existía
en esa época.
11 566 F. supp. 226 (DJn 1983)
12 538 F. supp. 211 (sDny)
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dencial establecía en cabeza del autor todo derecho que no había
sido expresamente cedido bajo el contrato que autorizaba su explo-
tación13.

en el leading case “Cohen v. paramount pictures Corp.” se en-
tendió que no se debía interpretar la cesión de manera amplia más
allá de la existencia de un lenguaje genérico sobre las formas de ex-
plotación14.

el sr. Cohen era el titular del musical “merry Go round” y
otorgó una licencia para su uso en la película “medium Coll”. la li-
cencia autorizaba grabar la canción de cualquier manera, medio,
forma o lenguaje en la película medium Coll. sin embargo, también
se acordó que la exhibición de la música en la película incluía el
cine, la televisión, la televisión paga, los circuitos cerrados de tele-
visión. el sr. Cohen demandó por la nueva explotación del musical
en videocasete, que a su criterio, no se encontraba autorizada en el
contrato. los demandados resistieron la acción sobre la base de la
amplitud del lenguaje de la cesión que los llevaba a entender que
había una voluntad común de otorgar todos los derechos incluso
bajo las nuevas formas.

13 “ettore v. philco television broadcasting Corp.”, 229 F.2d 481, 491 (3d
Cir.) (“un principio de justicia parece requerir al tribunal que en ausencia
de un derecho sobre nuevas formas de explotación por medios descono-
cidos… es igual a una reserva de uso por el autor..."), cert. denied, 351 u.s.
926 (1956); ver también “interstate hotel Co. v. remick music Corp.”, 157
F.2d 744, 745- 46 (8th Cir. 1946) (el derecho de publicar y vender es dife-
rente al derecho de poner en escena la obra por lo que la licencia de unos
no comprende la de los otros), cert. denied, 329 u.s. 809 (1947). en con-
tra,” G. ricordi & Co. v. paramount pictures, inc.”, 92 F. supp. 537 (s.D.n.y.
1950) (el otorgamiento de un derecho amplio sin ningún tipo de reserva
otorga al licenciante a los derechos sobre los nuevos usos). sobre estos
casos, y los citados a continuación, ver nakosJb “an analysis of the effect
of new technology on the rights Conveyed by Copyright license agree-
ments” Cumb law review vol. 25, 1994-1995, p. 438. modified, 189 F.2d
469 (2d Cir.), and cert. denied, 342 u.s. 849 (1951).
14 “Kirke la shelle Co. v. paul armstrong Co.” 188 n.e. 163 (n.y.1933)
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la sala ix del tribunal de nueva york entendió que el autor
solo se cedió los derechos de la obra para dos medios, las películas
de cine y televisión, y no los nuevos usos del videocasete. a pesar
de lo amplio de los términos, rememoró que como los videocasetes
no habían sido inventados, las partes no podían haber anticipado
su utilización. en especial y sobre la base de la finalidad de la ley
de propiedad intelectual, tuvo en cuenta que interpretar de manera
amplia una forma de explotación no conocida atentaba contra el
derecho del autor a una retribución por su trabajo15.

la doctrina ha advertido que a diferencia de los caso “bartsche”
y “boosy”, en donde la sala ii solo se ha enfocado desde una visión
meramente contractual, en Cohen, la sala ix también ha invocado
los principios de la propiedad intelectual para resolver de manera
justa los alcances de la licencia16.

15 en mazer v. stein” 347 u.s. 201, 219 (1954) se estableció que la filosofía
económica detrás de la cláusula de la constitución que manda al congreso
a crear la ley de propiedad intelectual es la convicción de que a través de
la ganancia individual del autor es la mejor manera de avanzar en el interés
general en la ciencia y las artes útiles”. en similar línea “Warnes bros. pic-
tures inc. v. Columbia broadcasting system” 216 F. 2 d 945 y “sos. inc. v.
payada inc.” 866 F 2 d 1081 (9th Cir. 1989) el primero sobre la explotación
de un personaje del libro el halcón maltes por su autor cuando habían
sido cedidos los derechos, estableciendo que en caso de duda debe ser a
favor del autor para retribuir si labor y, el segundo, sobre la base de una
licencia de soware, se debe tener por no cedido cualquier derecho no ex-
presamente otorgado.
16 byrnes, stacey m. “Copyright licenses, new technology and Default
rules: Converging media, Diverging Courts”, loyola of los angeles law
review vol. 20, 2000, p. 244. en contra de lo resuelto, ver agrusa lisa marie
“Couch potatoes beware: e ninth Circuit's exclusion of videocassette ex-
hibition rights from licenses Granting television exhibition rights may
Decrease the availability of rental Films” loyola of los angeles entertain-
ment law review vol. 9, 1989, p. 117 y ss. y byrnes, stacey m. “Copyright
licenses, new technology and Default rules: Converging media, Diverging
Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20, 2000, p. 244.
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en el caso “tele-pac inc. v. Grainger”, la licencia para la distri-
bución de la película fue otorgada por medio de la transmisión
(brodcasting) por televisión “o cualquier otro dispositivo similar
conocido o que se conozca en el futuro”. el tribunal interpretó la
palabra “transmisión” para entender que, a pesar de la amplitud de
la cláusula, no incluía a los videocasetes, que era una nueva forma
de distribución del mismo producto17. Con similar criterio en el
caso “rey v. lafferty” se entendió que la autorización para la explo-
tación del dibujo animado “Jorge el Curioso” para televisión no in-
cluía el video, que era un desarrollo que no podrían haber
anticipado. a criterio del tribunal, era necesario evitar que el dis-
tribuidor despojase al autor de las ganancias del inesperado bene-
ficio económico cuando no hay igualdad de poder de negociación
entre las partes18.

en el caso “subaflims ltd. v. mGm pathe Communications
Co.” se dijo que, una licencia de 1967 de “e beatles” sobre “yellow
submarine” brindando el derecho de explotación “por futura tec-
nología”, incluyendo el derecho de transmisión por televisión, “o
cualquier otra tecnología o medio electrito o método o artefacto,
conocido, a desarrollarse o futuro”, no otorga el derecho a la trans-
misión por videocasete, teniéndose en cuenta la intención de las
partes al negociar y después19.

el tribunal de Distrito sur de nueva york, más recientemente,
en el año 1992, en el caso “bourne Co. v. Walt Disney Co.”20 se dis-

17 “tele pac inc. v. Grainger” 570 n.y. s. 2d.521 (n.y. app. Div. 1991).
18 “rey v. lafferty” 990 F2d 1379 (1st. Cir.) cert. Denied, 114 s. Ct. 94
(1993).
19 nro.91 56248 1993 Wl 39269 at * 4 (9th.Cir. Feb, 1993) ver también
Film video releasing Corp. v. hastings 446 F. supp. 725, 728-29 (s.D.n.y.
1978). asimismo, también se ha tenido en cuenta la práctica de la industria
en cuestión ver “Goodisv. united artists television, inc., 425F.2d 397,406
(2nd Cir.1970); “Warner bros. pictures, inc. v. Columbia broad sys. inc”
216 F.2d 945, 949 (9th Cir 1954)  byrnes, stacey m. “Copyright licenses,
new technology and Default rules: Converging media, Diverging
Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20, 2000 , p. 246.



La cesión del derecho de autor bajo la Ley de Propiedad Intelectual...                                                185

Anuario de la Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual

cutió la medida cautelar por medio de la cual los sucesores del crea-
dor de la obra pretendían prohibir la comercialización de la cinta
de video utilizada por la compañía Disney con derechos que había
adquirido por una licencia en 1939, que la autorizaba a grabar las
canciones “en sincronismo con todas y cada una de las películas
que se pueden hacer por usted (...) y el derecho a dar presentaciones
públicas de tales grabaciones”. el juez stanton otorgó la medida cau-
telar sosteniendo que la cinta de video utilizada no estaba compren-
dida en el ámbito del contrato, ya que en la ley del estado de nueva
york, si el uso en cuestión no fue inventado cuando las partes fir-
maron el acuerdo, entonces, no es permitido por el contrato21.

en el caso “abKCo music inc. v. Westminster music ltd.”, expre-
samente adhiere a la conclusión del caso “bourne”, en el sentido que
la ausencia de convención debe entenderse como la inexistencia de la
cesión de derechos futuros que no sabían que existían. sin embargo,
en el caso puntual, como ambas partes eran profesionales de la indus-
tria que habían firmado más de miles de contratos, la cesión sobre la
cesión de “todos” los derechos no podía ser otra cosa que amplia22.

en un caso de 1995, “video Cinema Films v. inc. v. seaboard
surety Co” advierte que los términos de la cesión para el uso de “te-
levisión” y “transmisión” no se extienden al videocasete23.

20 no. 91 Civ. 344 (lls), 1992 Wl 170686 1992 us Dist.lexis 9853 (1 de
julio de sDny, 1992), revocado por otros motivos, “bourne Co. v. tower
records, inc.”. 976 F. 2d 99 (2d Cir. 1992).
21 De todos modos, al fallar de manera definitiva un jurado encontró que
no fue un nuevo uso aunque advirtió una violación de propiedad intelec-
tual publicidad y otros aspectos ver miano bert J. “Copyright licensing
agreements: in Contemplations of Futuretechnology” american Journal
of trial advocacy vol. 19, 1995, p. 485.
22 “abKCo music, inc. v. Westminster music, ltd.”, 838 F. supp. 153
(sDny 1993).
23 “video-Cinema Films, inc. v. seaboard surety Co” 625, n.y.s.2d 195,
196 (n.y. app. Div. 1995) cit. byrnes, stacey m. “Copyright licenses, new
technology and Default rules: Converging media, Diverging Courts”, lo-
yola of los angeles law review vol. 20, 2000, p. 247.
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De todos los precedentes brevemente reseñados, podemos ad-
vertir que pese a tener una fuerte influencia los argumentos de de-
recho contractual, ahora también viene planteándose que la
propiedad intelectual y el derecho de autor juega un rol importante
en el análisis de este tipo de contratos24.

parte de la doctrina plantea que el esquema de nimmer es in-
suficiente y hay que buscar otros principios contractuales para in-
terpretarlos25. sin embargo, de forma paralela, también ha
comenzado a advertirse que la cuestión gira, como en “Cohen”, en
torno a la necesidad que la ley de propiedad intelectual proteja al
autor y su obra, siendo esta última un medio de retribución por el
trabajo de aquel, pero asimismo también permita el avance y desa-
rrollo de la ciencia26. así, entonces, la idea de esta línea de interpre-
tación es que, cuando hay un nuevo uso de la obra, no hay motivo
por el cual privar al autor de la obra de las ganancias sobre la base
de un principio de equidad27.

24 nakos Jb “an analysis of the effect of new technology on the rights
Conveyed by Copyright license agreements” Cumb. lawreviewvol. 25,
1994-1995, p. 434 (con cita de varios de los casos tratados y otros más).
25 en contra, byrnes, stacey m. “Copyright licenses, new technology and
Default rules: Converging media, Diverging Courts”, loyola of los an-
geles law review vol. 20, 2000, p. 247 como la asunción de que las partes
dieron la licencia de acuerdo a la finalidad del contrato y las políticas vi-
gentes, teniendo en cuenta la importancia de la remuneración, si es o no
primera edición, las políticas de la industria, la importancia del negocio
en el que se explotan, el principio del “enjusdem generis” sobre la enun-
ciación de las formas permitidas de explotación, la diferencia o importan-
cia entre medios de distribución y formas de distribución, quién pudo
prever el nuevo modo de explotación, etc.
26 Gillespie megan m. “to Whom Does a new use belong?: an analysis
of the new use Doctrine and the protection it affords aer random
house v. rosetta book” William & mary bill of rights Journal vol. 11, p.
809. en contra, byrnes, stacey m. “Copyright licenses, new technology
and Default rules: Converging media, Diverging Courts”, loyola of los
angeles law review vol. 20, 2000, p. 246.
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es clave en este tipo de asuntos poder determinar de manera
general para todos los casos, en dónde se coloca la propiedad inte-
lectual en supuestos de duda para evitar la inseguridad jurídica que
crea esta variedad de contratos. la forma de predecir de manera
fácil y clara la verdadera titularidad del derecho, brinda seguridad
jurídica. no es irrazonable, entonces, establecer de manera general
y como principio general el derecho en cabeza del autor de la obra28.

por último, es importante recordar que, en el año 1976, se re-
formó la ley de propiedad intelectual estableciendo, en el 17 usC §
203, 304, el derecho del autor (o sus sucesores) de finalizar el con-
trato de cesión luego de 35 años. el legislador estaba preocupado
del poco poder de negociación del autor y la falta de poder de pre-
dicción de su valor en función de los futuros usos protegiéndolo de
sus desventajas29.

2.2 La cesión en el derecho alemán

en alemania la ley prohíbe la “cesión” de derechos de propiedad
intelectual a favor de terceros siendo indisponible por su autor. el
autor no puede transmitir, ni renunciar total o parcialmente a su
derecho. esto se debe a la tesis monista según la cual los derechos
personales (urheberpersönlichkeitsrechte) y los derechos de explo-
tación (verwertungsrechte), que confluyen en el autor, son indivi-

27 rosenzwig sydney, “Don't put my article online: extending Copyright's
new-use Doctrine to e electronic publishing media and beyond”
university of pennsylvania law review vol. 143, 1995, p. 919 y nakos Jb
“an analysis of the effect of new technology on the rights Conveyed by
Copyright license agreements” Cumb. law review vol. 25, 1994-1995
p.443 nota 47 citando varios autores sobre la injusticia que importa no re-
conocer los beneficios del nuevo modo de explotación al autor.
28 nakos Jb “an analysis of the effect of new technology on the rights
Conveyed by Copyright license agreements” Cumb. law review vol. 25,
1994-1995, p. 434 y 455. en contra, byrnes, stacey m. “Copyright licenses,
new technology and Default rules: Converging media, Diverging
Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20, 2000, p. 273 y ss.
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sibles. en efecto, conforme lo explica la doctrina, el art. 29 § de la
Gesetzüber urheberrechtundverwandte schutzrechte (bGbi is.
1273) (“urhG”) declara que los derechos son intransmisibles salvo
sucesión. sin embargo, en el párrafo siguiente, también se reconoce
la “concesión de los derechos de explotación” a un tercero30. De
algún modo, esta asignación es similar a la cesión, aunque marca
de manera clara la concepción de los derechos de autor.

la sutil diferencia la explican Gellery-nimmer sobre la base
que la doctrina alemana tiene un concepto diferente del derecho
latino y angloamericano de la cesión de derechos. no tienen un
asignment de derechos de eeuu, ni una “cesión” del derecho fran-
cés. lo que se transfieren de manera contractual en el derecho ale-
mán son unos intereses de explotación económica en el marco de
la ley de propiedad intelectual31.

los arts. 35.5 y 37 del urhG contienen una serie de artículos
tendientes a la interpretación de los intereses transferidos por el
autor. ante falta de previsión, la ley prevé la pauta que se entiende
con los alcances necesarios para cumplir la finalidad del contrato.
sin embargo, es importante advertir que la doctrina ha puntuali-
zado que las normas de interpretación tienen un denominador
común en el sentido que “las dudas siempre se resuelven a favor de
la menor transmisión de derechos posibles”. si el que explota la pro-
piedad tenía interés en otro uso, debió declararlo expresamente ya
que de lo contario queda excluido32.

29 Darling, Kate “Contracting about the Future: Copyright and new
media” northwestern Journal of technology and intellectual property vol.
10, nro. 7, 2012, p. 491.
30 hubmann et al. (2008, pp. 19-21); Geller et al. (2010, Ger-57); büscher
et al. (2011, § 29, rdn 1); schricker (2006, § 29, rdn 3c). cit. serrano Fer-
nández, m. op. cit. p. 21.
31 Geller paul edward - nimmer melville b. (cords.), international Copy-
right law and practice, vol. 2º, 2010, ps. Ger-56 y Ger 58. cit. serrano Fer-
nández, m. op. cit. p. 21.
32 serrano Fernández, m. op. cit. p. 25.
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en relación a la explotación de derechos de propiedad intelec-
tual por medios desconocidos o inventados en el futuro, hasta el
año 2008 se encontraba prohibida. el § 31.4 determinaba que la
concesión de la explotación de modalidades de utilización desco-
nocidas o futuras no tendrá efectos legales. tal prohibición, explica
la doctrina germana, se dio en un momento de auge de la utiliza-
ción de técnicas para la explotación de la obra y fue consecuencia
de una creación pretoriana en tal sentido33.

Calificada doctrina nos ha reseñado los precedentes entre los
teutones en la materia34. en el año 1927 en el resonado caso “Das
musikantenmädel”, la Corte Federal de Justicia de alemania negó
a un editor los derechos cinematográficos de dicha opereta cedidos,
para ser usados en una película, aun cuando la tecnología era co-
nocida en ese momento —aunque no muy desarrollada— y el con-
trato contenía una cláusula amplia para sobre los derechos del texto
y las directrices escénicas, actuales y futuros derivados de ella35. Dos
años después, otro tribunal alemán decidió que el editor no tenía
los derechos sobre una creación de Wilhem busch a pesar de haber
una cesión global y general sobre todas sus obras36. en otro caso
sobre derechos musicales en gramófono se entendió que estaban
suficientemente vinculados con la forma que se habían otorgado
previamente37. posteriormente, en otros dos casos resonados estu-
vieron vinculados a las películas en los siguientes años ’60 sobre la
filmografía de Cut-Goetz. el primero era sobre el dilema de si el

33 von lewinski, “Chroniqued´allemagne: la evolución del derecho de
autor en alemania desde mediados del 2005 hasta finales del 2010” 1ª
parte, revue internationale du Droit D´auteur, núm. 228, pp. 164-
285.2011, p. 180 cit. serrano Fernández, m. op. cit. p. 21.
34 en general, salvo que se establezca lo contario, el tema, el esquema, en-
foque y casos alemanes y franceses que citaremos se basan en este trabajo,
al que seguimos en un enjundioso estudio del derecho europeo.
35 reichsgericht [rG] [Corte Federal de Justicia] 29/10/1927, 118 ents-
cheidungen Des reichsgerichts in zivilsachen [rGz] 282 (alem.).
36 rG Feb. 16, 1929, 123 rGz 312 (alem.).
37 rG nov. 14, 1931, 134 rGz 198 (alem.).
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derecho de explotación de la película incluía el de transmitirla por
televisión, mientras que el segundo no estaba vinculado en forma
directa, pero reitera el criterio restrictivo de la interpretación de de-
rechos38. al poco tiempo después, se dan otros casos en donde los
tribunales reiteran el principio restrictivo aun en los supuestos de
cláusulas generales de cesión de derechos39.

luego de la inclusión de la disposición específica en la ley que pro-
hibía la cesión sobre derechos futuros se continuó analizando el tema.

la cuestión se debatió en torno de si el derecho de cesión sobre
derechos en 1968 no se transfiere a un videocasete. también en uno
de los más resonados casos en donde se plantea si “Die spiegel” (el
espejo) podía incluir fotografías vendidas para la revista en un CD-
rom.

en el precedente conocido como “videozweitauswertung”, el
tribunal Federal de Justicia (bGh), en una sentencia del 1990 re-
solvió que la comercialización de películas en forma de videogra-
mas (casetes y vídeos) era para el año 1968 un modo desconocido
en los términos del art. § 31.458. en el mismo sentido se pronunció
el tribunal de apelación de berlín (30/7/1999) y el tribunal de
apelación de Dusseldorf (14/12/1999) aunque, la resolución fuera
más tarde anulada. también en el caso del tribunal de apelación
de hamburgo (olG), en la sentencia de abril de 2002 se declaró in-
válida una serie de modalidades de explotación desconocidas en
relación con una sociedad de gestión colectiva de derechos40.

38 Curt-Goetz – Filme ii, bGh oct. 2, 1968, Grur 143, 1969 (alem.);
Curt-Goetz-Filme iii, bGh oct. 2, 1968, Grur 364, 1969 (alm.).
39 Keine Ferien für den lieben Gott bundesgerichtshof [bGh] [Corte Fe-
deral de Justicia] oct. 16, 1959, GeWerbliCherr eChtssChutz
unD urheberreCht [Grur] 197,1960 (alem.) y también ver alver-
träge bGh may 13, 1982 Grur 727, 1982 (alem.).
40 tribunal Federal de Justicia alemania, 11/11/1990, Grur 1991, 133;
tribunal de apelación de berlín, 30/07/1999 zum 2000, 164, tribunal de
apelación de Dusseldorf, 14/12/1999 zum 2001, 164 y tribunal de ape-
lación de hamburgo, 04/04/2002, Grur-rr 2002, 249 cit.serrano Fer-
nández, m. op. cit p. 22.
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sin embargo, a la vez, dada la rigidez del art. § 34, los tribuna-
les, comenzaron a atenuar la interpretación permitiendo el acuerdo
de riesgo (risikogeschäe). el tribunal Federal de Justicia (bGh),
en el caso “Klimbim” de 1997, entendió que un contrato que esta-
blecía la cesión para la transmisión de imágenes por todos los mé-
todos conocidos incluía aquellos no utilizados, generalmente como
la televisión satelital y por Cable, y que ellas no constituían nuevos
usos o desconocidos prohibidos por el art. 34, dado que —a su cri-
terio— el consumidor final no distinguía si la imagen llegaba por
antena, cable o satélite41. en otro caso de 2002, un tribunal Federal
alemán, en el caso de la película “Der zauberberberg”, sobre la base
de la doctrina de Kimblin, sostuvo que la distribución por DvD no
era suficientemente “nuevo uso”, en relación con el videocasete. el
argumento en “zauberberberg” fue que no se había creado un
nuevo mercado para ese producto42. a pesar de esta tendencia a ser
más flexible sobre la interpretación, se mantuvo firme la prohibi-
ción de la cesión para futuros usos hasta que la ley fue modificada
en el año 2008. la reforma dejó sin efecto la prohibición, pero, a la
vez, otorgó un nuevo derecho al autor de revocar el uso dentro de
los tres meses que es explotado por la nueva tecnología.

en efecto, la prohibición de 1965 era un reflejo de la preocupa-
ción del legislador germano por proteger los derechos del autor
sobre la explotación del distribuidor. esto fue expresado de manera
concreta por el legislador en el debate de 1990 ya que a su criterio
el autor podía ceder sus derechos sin entender a conciencia su ver-
dadero valor y alcance. la mayoría de la doctrina alemana hace hin-

40 tribunal Federal de Justicia alemania, 11/11/1990, Grur 1991, 133;
tribunal de apelación de berlín, 30/07/1999 zum 2000, 164, tribunal de
apelación de Dusseldorf, 14/12/1999 zum 2001, 164 y tribunal de ape-
lación de hamburgo, 04/04/2002, Grur-rr 2002, 249 cit.serrano Fer-
nández, m. op. cit p. 22.
41 “Klimbim”, bGh July 4, 1996, 133 bGhz 281 (alem.) cit serrano Fer-
nández, m. op. cit, p. 22.
42 tribunal Federal de Justicia. alemania, 04/07/1996 Grur 1997, 215 y
tribunal de apelación de munich 10/10/ 2002 Grur 2003, 50.
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capié en la interpretación restrictiva de la cesión de derechos. el
distribuidor gozaba de los derechos explícitamente cedidos o que
fueran necesarios para cumplir con el objeto del contrato. Con todo
esto, es claro que se buscaba evitar que se le quite los derechos al
autor de manera inconsciente o por dificultades económicas.

en concreto, la prohibición de cesión del § 34 (1) se fundaba
en evitar la cesión de derecho futuro sin conocer su verdadero valor
económico43. el razonamiento de la desigualdad de fuerzas en la
negociación en el derecho alemán era evidente. la literatura ale-
mana de modo generalizado argumenta que el autor es la parte
débil del contrato que hay que proteger sobre el editor que se con-
sidera fuerte.

Como adelantamos, el art. § 34 (1) fue derogado por la ley 26
de octubre de 2007 con efectos a partir del 1º de enero de 2008, por
medio de la cual sí se reconoce la posibilidad de la cesión de dere-
chos desconocidos o futuros. sin embargo, requiere que el contrato
se haga por escrito, especifica el deber de notificar el nuevo uso de
explotación y le otorga un plazo al autor para revocar (rückrufs-
recht) la licencia. no obstante lo cual, ese derecho del autor queda
anulado si, una vez conocida la modalidad, las partes se vuelven a
poner de acuerdo.

se ha dicho que la nueva ley buscaba la forma de proteger los
derechos de autor y, a su vez, no atentar contra la explotación de
obras sobre nuevas tecnologías por el miedo a sufrir una demanda
judicial. De alguna manera, en una forma no tan rígida, como la
anterior previsión, equilibra los intereses en juego y la explotación
del conocimiento.

por último, hay que puntualizar que, al margen de estas previsio-
nes, bajo su legislación, el autor tiene derecho a una remuneración
equitativa por la explotación de la obra (art. §11). la remuneración
equitativa le da derecho a pedir una revisión del contrato para que
sea adecuada, según las normas comunes de retribución y, en subsi-
dio, al valor de la firma del contrato lo que era usual y leal en las re-
laciones comerciales, al momento del contrato. sin embargo, también

43 serrano Fernández, m. op. cit. p. 22.
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lo puede hacer planteando una rectificación o revisión (berufungs-
recht) cuando existiera un éxito desproporcionado de la obra (“best
seller paragraph”)44. esto funciona como una válvula de escape para
no privar al autor de un piso mínimo, moral, por su creación.

2.3 La cesión en el derecho francés

el art. l 131-6 de la ley francesa autoriza la cesión de futuros de-
rechos bajo ciertos parámetros para limitar el espectro. la ley exige
que la cesión de derechos desconocidos (non prévisible) o conoci-
dos, pero usuales (non prévue), sean explícitamente cedidos y se
beneficie al autor en un porcentaje de las ganancias45. asimismo, el
art. l 131-3 establece que la cesión de derechos debe ser realizada
de manera separada y mencionado en el contrato. es decir, requiere
que se precise de manera explícita cada uno de los métodos indivi-
duales de explotación. sin embargo, como algunos métodos de dis-
tribución desconocidos no se pueden concretar, por una cuestión
fáctica, caerían en la exclusión de cesión. además, la previsión de
un porcentaje de las ganancias sobre un medio de explotación des-
conocido puede dar resultados exagerados o absurdos. esto, a cri-
terio de la doctrina, cierra el ámbito de aplicación de estas normas
a casos pequeños o inexistentes sobre la cesión de derechos futuros
o inexistentes46.

es más, en cualquier cesión total de derechos (conocidos) el
art. l 122-7 también requiere que se establezcan de manera expresa
y se limita a las maneras de distribución determinados en el con-
trato, lo que ha llevado a la doctrina decir que son de interpretación
restrictiva47.

44 serrano Fernández, m. op. cit.ps. 27 y ss.
45 serrano Fernández, m. op. cit.ps. 27 y ss.
46 Colombet Claude propriéte litéraire et artistique Droits voisins8 ed.
1977, p. 235 Drewer, p. 95. Dessbois henry, le Droit D´autoreen France,
3ra. ed. 1978, p. 641, entre otros. Conf. Darling, Kate “Contracting about
the Future: Copyright and new media” northwestern Journal of techno-
logy and intellectual property vol. 10, nro. 7, 2012, p. 495.



194 Diego Sáenz

Año 2016 - Tomo IV

la jurisprudencia francesa anterior a la legislación no había sido
muy clara, lo que había dado a lugar a varias críticas. así las cosas, se
observan vaivenes en estos conceptos, como cuando se expresó que el
autor que cedió a una productora cinematográfica la autorización de
publicar en forma de “escenario” su folletín, no lo ha hecho para publicar
en forma de volumen (ann. 1921-270); que la autorización para rodar
un film mudo, no se extiende a un film sonoro y parlante (Gaz. trib.
1932-1-2-189 1934-ii-2 118 D.h. 1936-548; 1939-366); que el contrato
de edición concluido antes de la invención del fonógrafo, incluye el de-
recho de edición sonora (D.p. 1932-1, p. 23) que la cesión de la adapta-
ción de un drama, no incluye los de la novela que le sirve de antecedente
(D.h. 1935-13: 1937-239), con lo cual concluyen todos que, en materia
de cesión, no corresponde incluir sino los expresamente cedidos48.

la reforma del año 1957, la cual requiere la cesión específica de
derechos en Francia, fue introducida para proteger los derechos de
los autores como la parte más débil frente a los intereses del editor.

luego, en general, los tribunales han invalidado la cesión gene-
ral de derechos por estar en violación al art. l 122-7 y art. 131-349.
la Corte suprema ha sostenido que las cesiones generales sin un
espectro determinado implican una violación de la ley y que las
cláusulas como “todos los derechos incluidos” son inválidas. esta
es la corriente de la interpretación restrictiva de cesión de derechos,
como se puede advertir fácilmente de los subsiguientes casos de pe-
riodistas que veremos más adelante50.

47Darling, Kate “Contracting about the Future: Copyright and new
media” northwestern Journal of technology and intellectual property vol.
10, nro. 7, 2012, p. 495.
48 satanowsky, isidoro, Derecho intelectual, tomo i, ed. tea, buenos aires,
1954, p. 442, nota 23.
49 ver Courd´appel paris le ch 20/02/1981 y pollaud Dulian Féderic, le
Droit D´auteur 2005 p.584. Darling, Kate “Contracting about the Future:
Copyright and new media” northwestern Journal of technology and in-
tellectual property vol. 10, nro. 7, 2012, ps. 496 y 497.
50 Cass. l e civ. 28/11/2000 bull Civ. i no. 308, Cass. le civ. bill civ.i n.
2536, respectivamente, cit. Darling, Kate, op. cit, p. 497.
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la doctrina ha advertido que la especificación del art. l 122-7
de transferencia sirve no solo para la interpretación del contrato, sino
también para advertir a los autores sobre los alcances de la cesión que
firman51. sobre la base de dicha norma se ha creado una clara doc-
trina de la interpretación restrictiva que rige en estos contratos.

De esta manera, en los tribunales galos han abandonado la teo-
ría accesoria aplicada por la Cour de Cassation en los años ’30, para
avalar una amplia cesión de derechos cuando surgía una nueva
forma de tecnología, para aplicar una posición más restrictiva, en
protección del autor52.

por último, hay que recordar que el art. l. 131-5 también prevé
la posibilidad de que el autor plantee una revisión de precio de la
cesión cuando ha sufrido una lesión53.

2.4 La cesión en el derecho español

en españa, el art. 43 del real Decreto legislativo nro. 1/1996 del
12 de abril de 1996 dispone que “la cesión quedará limitada al de-
recho o derechos cedidos y a las modalidades de explotación ex-
presamente previstas”. por ello, se deben establecer en el contrato
de manera “específica y concreta” las modalidades de la explotación
cedidas54. Dicho de otra manera, se deben establecer los derechos

51 pollaud-Dulian Féderic, le Droit D´ auteur 2005, p. 584 Colombet op.
cit. p. 257 cit. Darling, Kate, op. cit, p. 505.
52 Gautier p. y. le Contrat boulversé: de l´imprévisibilité en droit des pro-
piétés artistiques, Chronique xxiv, recueil Dallloz, paris, 1990, p. 133 cit.
martínez, isabel marie, “el Derecho de autor de los periodistas nuevos
planteamientos en internet” un. alicante 2000, www.uaipit.com, p. 24.
53 en caso de cesión de derechos de explotación, cuando el autor ha sufrido
daños de más de siete doceavos, debido a una lesión o insuficiente esti-
mación de los ingresos del trabajo, se podrá exigir la revisión de las con-
diciones de precio del contrato. esta solicitud solo se puede formar si el
trabajo ha sido asignado contra la suma global de remuneración. la lesión
se evaluará teniendo en cuenta la explotación global por el cesionario de
las obras del autor presuntamente lesionado (traducción libre).
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y la modalidad de explotación de esos derechos. la declaración de
voluntad debe ser “nominativa” y lo que no se establece queda ex-
cluido. rige bajo el derecho español en la materia el principio de in-
terpretación restrictiva de la cesión de derechos de explotación.55

en concreto, en lo que aquí interesa, es que la propia ley dispone
—de manera imperativa— que la cesión de derechos no alcanza a los
medios de difusión no conocidos al momento de la cesión56. la doc-
trina ha establecido que es la aplicación normativa de la línea de la
doctrina jurisprudencial sentada a partir del affair havély, sobre el
contenido de los derechos que se formulan de manera amplia “bajo
cualquier modalidad” o “cualesquiera medios” reconduciéndose a
aquellos que se pudieron contemplar o ser tomados en consideración,
al momento de contratar57. la jurisprudencia española había estable-
cido que la no contemplación de modalidades desconocidas “para uno
de los contratantes” basta para considerarla no incluida en la cesión58.

por último, la ley española autoriza al planteo de una remune-
ración equitativa del autor. en general, la remuneración se debe
hacer sobre la base “proporcional a los ingresos de explotación en
cuantía convenida con el cesionario” (art. 46.1) y de manera ex-
cepcional y solo para los casos del art. 46.2 por un valor fijo. ahora
bien, si existiera una manifiesta desproporción entre los ingresos
obtenidos y lo pagado, el art. 47 de la citada ley autoriza a plantear
la revisión59.

54 Diez-picaso l. –Gullón a. sistema de Derecho Civil, tomo iii, 6ta. ed.,
tecnos, madrid, p. 235.
55 rodríguez tapia m. bondia roman F. Comentarios a la ley de propie-
dad intelectual ed. Civitas, madrid, 1997, p. 208.
56 la ley española 1/1996 del 12 de abril de 1996, en su art. 43.5 dispone:
“la transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modali-
dades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al
tiempo de la cesión.”
57 baylosCorrozo, tratado 1ª ed
58 sap madrid 9/12/1993 y Disposición transitorio 3ª cit. rodríguez tapia
m. bondia roman F. Comentarios a la ley de propiedad intelectual ed.
Civitas, madrid, 1997, p. 209.
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III. La cesión de derecho de autor en el caso de los periodistas 

en materia de periodistas en donde se ha recurrido a la edición di-
gital del nuevo formato papel la jurisprudencia francesa y la belga,
e, incluso de eeuu, han entendido de manera más robusta el de-
recho corresponde al autor.

la Courd´appel de paris, sala a, 10/05/2000 “le Figaro” con-
firma la decisión del Juez de Grado de fecha14 de abril de 1999 que
prohíbe al periódico hacer uso de modo digital de la obra, toda vez
que a la época de suscripción del contrato, deberá ser explícita una
cláusula de cesión que tiene por finalidad conferir derechos de ex-
plotación de una obra, en una forma impredecible o imprevisto, y
estipular una participación correlativa en los beneficios de explo-
tación60.

la Courd´appel de lyon 09/12/1999, en “le progrés” estableció
que los contratos de los periodistas no hacen referencia a la difusión
electrónica y que la ley laboral exige un acuerdo expreso que espe-
cifica las condiciones en las que estará permitida la reproducción61.
la sentencia del tribunal de Grande instance de lyon 21/7/1999
“snJ, madame C., monsieur yves l., monsieur alain C., madame
Christine m. / la sa Groupeprogrès” entendió que el producto del
diario distribuido por la telemática debe ser considerado como otro
periódico en el sentido del Código del trabajo y que conforme la
norma sólo se puede volver a publicar con un acuerdo expreso que
define las condiciones para la reproducción de los artículos; y el

59 serrano Fernández, m. op. cit. p. 29.
60 Cour d´appel de paris iere Chamber 10/05/2000 “syndicat national de
Journalistes c/ societé Gestión du Figaro” Disponible en Juriscom.net.
también ver, martínez, isabel marie, “el Derecho de autor de los perio-
distas nuevos planteamientos en internet” un. alicante 2000, www.uai-
pit.com, p.10 y lipszyc, Delia, nuevos temas de derecho de autor y
derechos conexos, ed. zavalia, unesCo 2004, p. 314.
61 ibidem. el periódico sostuvo que la publicación en internet no es más
que una continuidad de la versión que se imprime en el papel. ver también
riDa 184, abril de 2000 p. 356 cit. lipszyc, Delia, op, cit. p. 313
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tribunal de apelación de bruxelles 28/10/1997 “agipb v. Central
station” interpretó los alcances de una cesión implícita por ley,
según procedimientos que no estaban aún inventados y se entendió
que estaban limitados al papel62.

en noviembre de 2001 el tribunal de Grande instancii de stras-
bourg (2e chamber comerciale) en la demanda del sunidacta na-
tional de Journalist y los periodistas Gilles y turlin c. la societé
plurimedia y societé national de relevición de France 3 condenó
a las demandas por haber transmitido “en línea” los dos telediarios
sin la conformidad previa de los dos periodistas. a falta de una cláu-
sula en un acuerdo de trabajo o la mención de internet no podía
considerarse que estuviera autorizado63.

existieron otros dos casos por la exhibición en línea de fotos de
los demandantes en los casos Jérome p. c. s.a. temsport y sarl
Corbis sugma (intervención volunitaria) del tribunal de Gran ins-
tancia de parís (32 chamber 1e secction) del 9 de enero de 2002 en
donde se trata de dos fotógrafos asalariados profesionales que ha-
bían sido contratados como reporteros gráficos trabajando para la
agencia de notificas tempsports y que luego de haber renunciado
tomó conocimiento del uso de las imágenes en diferentes diarios
con la mención de “tempsoprt”. sin embargo, al momento de in-
gresar a trabajar, el sitio mencionado no existía, ni cedió de manera
expresa los derechos64.

también, en 2002, el tribunal de Grand instance de parís (3e
chamber 3e sectipon) “renaud hoffman v. s.a. publi news” dictó
la condena de pago de 6.000 euros y 1.800 en concepto de repara-
ción por la publicación “on line” en un sitio web de 29 artículos sin
autorización del autor65.

sin embargo, el caso más resonado en Francia fue “plurimédia”,
en el cual unos periodistas requirieron que al diario “Dernierés no-
velles” se le prohíba la publicación “on line” de un artículo de auto-

62 martínez, isabel marie, op. cit. p. 21 nota al pie nro. 30.
63 lipszyc, Delia, op. cit., p. 315.
64 op. cit, ps. 316 y 317.
65 op. cit., p. 318
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ría de los requirentes, obra que fue cedida al diario para su versión
en papel. el tribunal dictó una medida cautelar en 1998 diciendo
que era un método desconocido por lo que no había cesión del pe-
riodista a favor del matutino. se trata de un nuevo método de ex-
plotación. no es de aplicación el art. 131-5 sobre titularidad
colectiva de las obras66. en síntesis, en Francia, los tribunales, como
en el “le Figaro”, han sostenido que la versión digital es diferente
de la escrita, por lo que el derecho se agotó con esa publicación67.

en españa se presentó el caso de un fotógrafo que reclamó a
una revista por el “nuevo” uso de una fotografía sin su autorización.
en el caso, el fotógrafo sostuvo que se violó el acuerdo para su nueva
publicación, porque había cedido sin un contrato escrito una ima-
gen a la revista que luego fue reutilizada en otra edición. la revista
había planteado que debía valorarse la conducta anterior y posterior
al contrato, en los términos del art. 1282 del Código Civil español
y de los actos propios. en su particular visión habiendo mantenido
varios contratos similares antes y después, escritos o no, siempre
los interpretaron de igual modo, aceptando su posterior reutiliza-
ción, por lo tanto, ahora no tenía agravio.

a criterio de la audiencia provincial de madrid, sección 11, la
resolución del problema debía afrontarse teniendo en cuenta el “evi-
dente” criterio restrictivo de la cesión de los derechos de autor. en
concreto, el tribunal tuvo en cuenta que el art. 43 limita la cesión
a las expresamente previstas, lo que se complementa con la obliga-
ción del art. 45 de formalizar el contrato de cesión por escrito y el
art. 57 la aplicación para la cesión, preferentemente las disposicio-
nes de la ley de propiedad intelectual, habida cuenta el principio de
especialidad, por lo que la interpretación de los art. 1281 y 1291

66 tribunal de Grande istance strasbourg 03/02/1998 “unión syindicale
des Jornalistes Fracaise CFDt y otros c/ societé plumeédia” JCp 1998-ii,
1000444 cit. Darling, Kate “Contracting about the Future: Copyright and
new media” northwestern Journal of technology and intellectual pro-
perty vol. 10, nro. 7, 2012, p. 496, Kéréver a. “Cronique de Jurisprudence”
riCa, t. 176, abril 1998, p. 323 cit. lipszyc, Delia, op, cit., p. 312
67 martínez, isabel marie, op. cit.,p. 23.
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del Código Civil español solo debía hacerse dentro de la filosofía
impuesta por la normativa aplicable. es más, la dilatada colabora-
ción profesional con la revista sobre otros acuerdos no hace presu-
mir –como sostiene la revista– que esta es una continuidad. no hay
que olvidarse que ellos se dieron en una “evidente situación de pre-
dominio que ostentan las editoras, no puede entender como una
actuación relevante no ya para entender modificada la relación ju-
rídica existente por las partes, sino para colegiar su determinación…
”. por todo ello, mandó a retribuir al autor por el nuevo uso de la
obra sin su autorización previa68.

en alemania en un resonado caso de fotógrafos de una revista,
la jurisprudencia se inclinó por reconocer derecho de explotación
en compact disc editor, porque –al momento de la cesión– su uso
era “conocido”, y no hubo oposición de los autores69. esto se explica
entendiendo la diferencia de la cesión para usos conocidos o des-
conocidos que regía en ese momento, y un modo de atemperar que
buscaron los jueces.

también, en eeuu un fotógrafo demandó a national Geograp-
hic porque había incluido dentro del compact disc su obra publi-
cada en la portada. al igual que en alemania, el tribunal encontró
que, al incluir la imagen en el nuevo soporte, se la había modificado
(reducido en tamaño) y alterado alguna de las partes, por lo que
era un nuevo trabajo derivado del anterior que necesitaba su auto-
rización como creador de la obra70.

en eeuu existió importante antecedente in re “tasini” que
llegó a la Corte suprema de dicho país, respecto de los alcances de

68 españa audiencia provincial de madrid sección 11ª 29/03/2005 sen-
tencia 168/2005 www.poderjudicial.es /jurisprudencia.
69 “Freelens v. Der spiegel“ 308 o. 284/96 (reg. Ct of hamburg 1997) (en
donde se dijo que no se podía extender la autorización para material im-
preso al formato ditigal (D' agostino, Giuseppina “Copyright treatment
of Freelance Work in the Digital era” santa Clara high technology law
Journal, volume 19 | issue 1 article 2, 2002, p. 85.
70 “Greenberg v. national Geographic society” 244 F. 3d 1267 (11 th Cir.
2001) [cer. denied.] 534 us 951 (2001).
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la cesión de derechos de los periodistas free lance (independientes)
a los periódicos (impresos) y su nuevo uso en internet, donde es-
taba en juego la protección del titular de la obra y el valor social de
su acceso en grandes bases de datos. había varios intereses en
pugna. por un lado, se debía proteger al autor, retribuir su trabajo
y no se debía interpretar la norma de manera más amplia por la ce-
sión de derechos; por el otro, si la Corte les reconocía derecho a los
autores, los diarios podrían ser objeto de grandes demandas por la
cesión de derechos a los bases de datos y, además, su eventual pér-
dida para la sociedad, al ser retirado su acceso a la información71.

los autores habían autorizado la publicación de sus artículos
en los diarios y revistas. la sección 201, inc. c), de la Copyright act
(17 u.s.C. § 201 [c]) permite a los periódicos la publicación de la
obra del autor de nuevo en el mismo periódico, en revisiones u
obras colectivas. por ello, el derecho del periódico no se agota con
la primera publicación, sino que se puede trasladar más allá y rei-
terar. las obras colectivas tradicionalmente se entendían como dia-
rios, antologías, compilaciones, revisiones y enciclopedias. al
interpretar que tenía derecho a publicar en “obras colectivas”, en-
tendieron que podían vender todos los artículos del periódico para
colocarlos en conjunto, con las nuevas tecnologías, en una base de
datos72.

el Juez del tribunal Federal de Distrito del sur de nueva york,
sonia maría sotomayor quien luego integraría la Corte suprema de
estados unidos rechazó la demanda de los periodistas sobre la base
que, cuando el autor free lance autoriza la publicación sin limitación
escrita, el diario adquiere no solo el derecho de uso no exclusivo,
sino los demás derechos bajo la ley de propiedad intelectual. a su
criterio, la base de datos constituye una revisión del periódico por-
que, entre otras, preserva la selección (aunque no el orden) de los

71 ver el resumen de tasini en la docrtrina vernácula lipszyc, Delia, op.
cit. p. 299. 
72 may, Josh “Copyright: acquisition and ownership: Collective Works.
tasini v. new york times” berkley technology law Journal, vol. 16, 2001,
p. 13.
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artículos publicados en el matutino. por todo ello, rechazó el re-
clamo de los periodistas73.

a posteriori, la Cámara Federal de apelaciones del segundo
Circuito de nueva york, por unanimidad, revocó la decisión de so-
tomayor, sobre la base de que no era una obra colectiva, pues por
más que se incluyan todos los artículos, y, por ello, pueda constituir
una suerte de revisión, en el caso, con el sistema informático, el
usuario solo recibe la publicación buscada. De esta manera –a su
criterio–, se trata de la venta del artículo por separado (no colec-
tivo) y, en ese supuesto, el derecho es exclusivo del autor74.

la Corte suprema de eeuu in re “new york times v. tasini”
u.s. 483 (2001) se avocó a la diferencia entre el derecho individual
del autor free lance en una pieza publicada en una revista y el dere-
cho del editor de publicarlo como un todo en una base de datos. el
voto en mayoría de la Corte sostuvo que un periodista free lance –
titular del derecho de autor– autoriza la publicación en papel, pero
publicar una nueva publicación “digital” (base de datos de lexis-
nexis) de la obra sin su consentimiento viola sus derechos. a cri-
terio de la mayoría, “el hecho crucial es que las bases de datos, como
las librerías hipotéticas, guardan y entregan artículos por separado
sobre un vasto dominio de diversos textos. tal almacenamiento y
entrega del trabajo efectivamente sobrepasa el derecho del autor de
controlar la publicación y distribución individual del artículo 17
usC”.

en efecto, en el caso de la edición de papel, la forma en que se
recolecta, junta y el lector lo percibe siempre es igual. para la edición
digital, es diferente. el juez a quo centra su argumento en cómo se
recolecta y almacena la información en la base de datos (revisión),
y la Corte suprema de eeuu (voto de la mayoría) lo analiza desde
la perspectiva del producto final, como lo percibe el usuario, el ar-
tículo (producto)75 y, el voto de la minoría, desde la forma en que
se transmite (bloques de “revistas”) y el impacto que produce su li-

73 haemmerli, alice “new york times v. tasinin” Columbia Journal of
law &e arts vol. 25, 2001/2002, p. 57.
74 ibidem.
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mitación. por su parte, la doctrina ha advertido que la Corte ha sido
fiel a la intención de mantener el derecho de explotación en el
autor76. sin un incentivo al autor para crear obras, no habría nada
original para publicar, comunicar, distribuir a los consumidores que
buscan nueva información77.

la solución de la Corte suprema de eeuu resulta ejemplar,
porque se decía de manera fatídica —y así lo expresaron los amicus
curiae— que era imposible ubicar a todos los autores para que
cedan los derechos; en efecto, las nuevas editoriales podían quebrar
si tenían que pagar, con lo cual afectaría de manera devastadora la
circulación del conocimiento78. sin embargo y a pesar de la ame-
naza, de manera acertada primó el principio protectorio del autor
de la obra y la retribución por su nuevo uso no autorizado.

lo más interesante fue la reacción de los periódicos: en lugar
de remunerar el trabajo para preservarlo, impusieron su poder do-
minante sobre el autor. no pagaron el derecho de autor a los perio-
distas por el uso pasado y retiraron las obras. Cuando un periodista
con el cual venían trabajando hace muchos años quería publicar un
nuevo trabajo, le exigían que ceda los derechos de sus anteriores
obras y además de la actual o, en su defecto, no lo contrataban más.

75 haemmerli, alice “new york times v. tasinin” Columbia Journal of
law & e arts vol. 25, 2001/2002, p. 59. la forma en que se percibe la
información ha sido la solución para otros casos de propiedad intelectual
en base de datos (ver “matthew bender & Co. v. West publishing Co”. 158
F3d. 693 (2d. Cir. 1998) cert. denied 524 u.s. 1154 (1999) (base de datos
de fallos).
76 haemmerli, alice “new york times v. tasinin” Columbia Journal of
law &e arts vol. 25, 2001/2002, p. 67.
77 atterino Dom. F. “e Growing Financial pie of online publication: ta-
sini´s new use analysis levaes Freelance autors les an Crumbs” hofs-
tar law review vol 27, p. 382.
78 haemmerli, alice “new york times v. tasinin” Columbia Journal of
law& e arts vol. 25, 2001/2002, p. 59 (la Corte rechazó el argumento
diciendo que “las especulaciones de futuro daño no es un fundamento va-
lido para limitar los derechos de autor”).
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Cabe aclarar que era una imposición y que la cesión anterior y la
nueva no tenían ningún tipo de compensación extra o adicional.
la condición se daba en un contrato de adhesión que el periodista
no podía negociar y sin la cual perdía su trabajo79. se hicieron listas
negras de autores que no aceptaban la imposición80. a su vez, esto
generó otra demanda, sobre la base de esta explotación, pero fue
rechazada. sin embargo, el ejemplo demuestra la posición en la que
se encuentra el creador de la obra frente a los grandes medios, la
forma en que se usan los contratos de adhesión y su falta de poder
de negociación por necesidad de seguir trabajando.

IV. La cesión del derecho en el caso de los escritores 

el caso “random house inc. v. rosetta books” fue una batalla épica
entre una editorial gigante y otra pequeña, respectivamente. la
suerte del caso podía definir la existencia (o no) de derechos de
todos los contratos vigentes para el nuevo e incipiente negocio del
libro en formato digital. en este caso, los autores, como otros, ha-
bían firmado con random el contrato “estándar” en el que cedían
los derechos de la obra “en formato libro” (book). rosetta intenta
ingresar en el nuevo mercado de los libros electrónicos, por lo que
paga a los escritores los derechos para una publicación electrónica,
argumentando que la cesión anterior no alcanzaba al nuevo formato
conocido como e-book. según su criterio, el contrato entre random
y los escritores debía detallar de manera específica –como era cos-
tumbre– los derechos cedidos y no había establecido el libro elec-
trónico, el cual era un nuevo mercado con una diferente forma de
comercializar mediante otros canales. random house, por su parte,
se opone a ello para defender todo el dinero gastado en la correc-
ción, adaptación y edición del libro en versión papel. además, tam-

79 ver además haemmerli, alice “new york times v. tasinin” Columbia
Journal of law & e arts vol. 25, 2001/2002, ps. 67 y ss.
80 ver sobre la nueva demadna lipszyc, Delia, nuevos temas de derecho
de autor y derechos conexos, ed. zavalia, unesCo 2004, p. 302
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bién había invertido dinero en la comercialización de la obra en
papel que podría perder si competía con la nueva versión digital
que rosetta intentaba introducir. la posición de random era que,
con la nueva edición electrónica, desde su visión, habría un usu-
fructo indebido de ese trabajo de edición. a su criterio, el término
de la palabra “libros” solo podía interpretarse en un sentido amplio
–conocido a la fecha– incluyendo cualquiera de sus nuevos forma-
tos, ya sea papel o dilgital u otro.
el tribunal –siguiendo el criterio de “boosy”– plantea que no había
que interpretar una cesión automática hacia el nuevo formato sino
que había que analizar las palabras del contrato. en efecto, la cesión
firmada incluía los derechos para imprimir, publicar y vender la
obra en “forma” de libro. sin embargo, cuando el contrato se refería
a “forma” de libro lo era en contraposición a otro tipo de edición
conocido a la época como antologías, microfilm, audio libros, etc.
era difícil interpretar el contrato cuando no podía haber una in-
tención de las partes sobre una explotación desconocida. a criterio
del juez, entonces, no había una cesión sobre nueva explotación de
la obra que quedaba en cabeza del autor. De esta manera, se incen-
tiva a escribir mejor los contratos y buscar nuevas formas de explo-
tación y a los autores a crear nuevas obras81.

V. Los principios detrás de los argumentos de la protección del autor 

Detrás del discurso de la posición de eeuu y europa hay una filo-
sofía que sirve de piedra fundamental para la concepción de la pro-
piedad intelectual que no hay que perder de vista82. la propiedad

81 Gillespie megan m. “to Whom Does a new use belong?: an analysis of
the new use Doctrine and the protection it affords aer random house v.
rosetta books y William & mary bill of rights Journal vol. 11, p. 809.
82 ver Gee, J. p., la ideología en los discursos, ed. morata, madrid, 2005,
p. 145 y ss. (“las prácticas de un discurso, como las de la facultad de dere-
cho, contienen en sus estructuras interactivas públicas las mentalidades
que se procuran que interioricen los aprendices. la inmersión en esas
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intelectual, como el derecho de prensa, son derechos reconocidos
en la Constitución, como elementos estratégicos para el avance del
comercio y la sociedad y el país como una nación.

en efecto, la propiedad intelectual tiene algo único que la dis-
tingue de cualquier otro tipo de bienes que hay en el comercio, ya
sea mueble o inmueble. a diferencia de los bienes tangibles, el pro-
blema de la propiedad intelectual no es de “escasez” sino de la “so-
breabundancia”. en un bien inmueble o mueble, la relación es
adversaria: si uno goza del bien, el otro no lo puede usar. hay “es-
casez” del bien y la puja por el uso y goce de uno que desplaza al
otro. la propiedad intelectual tiene algo magnífico que es que el
uso de uno no priva de uso a otro porque, en general, se pueden
hacer infinitas copias. a diferencia del bien tangible, toda la socie-
dad puede gozar del bien sin verse afectado, hay “sobreabundancia”
de un mismo bien. Como toda la sociedad podría disfrutarlo sin
perderlo, hay un problema de sobreabundancia y solo hay que ge-
nerar escasez, con determinada finalidad83.

Cuando los constituyentes establecieron el derecho de propie-
dad intelectual en la Carta magna de eeuu y en las constituciones
de los países de europa a favor del autor, el monopolio y limitaron
su uso libre, otorgando la exclusividad, excluyendo a cualquier ter-
cero, lo hicieron desde ciertos valores y principios que lo impreg-
naron. no como un privilegio del rey hacia un sector a cambio de
ciertos ingresos, sino con una visión muy diferente.

prácticas aprender en el interior de los procedimientos, en vez de explíci-
tamente sobre ellos garantiza que el aprendiz adopte las perspectivas, una
cosmovisión, acepte un conjunto de valores centrales y domine una iden-
tidad, a menudo sin demasiada conciencia crítica y reflexiva acerca de
estas cuestiones, ni por supuesto, acerca del discurso mismo” (p. 149).
83 hettinger edwin C. “Justifying intellectual property” philosophy & pu-
blic affairs, vol. 18 nro. 1, 1989, p.34, lemley, mark a. “property, inte-
llectual property, and Free riding”, texas law review, vol. 83, [2005] ps.
1031 y 1056, Fisher, William, “eories of intellectual property” in step-
hen munzer, ed., new essays in the legal and political eory of property
(Cambridge university press, 2001) entre muchos otros.
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en eeuu la Constitución en el art. 1, sec. 8, Cláusula 8, reco-
noce al Congreso el derecho de proteger la propiedad intelectual
para promover el progreso de la ciencia y artes útiles asegurando al
autor por un tiempo derechos exclusivos sobre las obras. la previ-
sión de la Constitución de eeuu se basa en principios utilitaristas
–como los de stuart mill y bentham– en el sentido que se va a re-
conocer el monopolio de la propiedad intelectual al autor para el
avance de la ciencia y beneficio de la sociedad. la propiedad inte-
lectual pivotea sobre dichos principios y se reconoce el uso exclu-
sivo a un número de personas solo con esa finalidad84. bajo estos
principios, la Corte suprema de eeuu, en el famoso caso “Feist”,
cuando tuvo que interpretar los alcances de la propiedad intelectual,
ha dicho que el propósito primario de la ley –por mandato consti-
tucional– es promover las artes y las ciencias y no retribuir la labor
del autor85. los tribunales inferiores, en concordancia, entienden
que se debe retribuir al autor, pero el fin último de la ley es el in-
centivo para el avance de la ciencia y las artes86.

la ley de Copyright encuentra su origen remoto en el estatuto
de ana de 1710 (statute of anne, Copyright act) y fue diseñada
para destruir el monopolio de las empresas y los libreros e impedir
que vuelva a suceder en el futuro. el fin de la ley era promover la
creatividad y el libre acceso a la información poniendo fin al meca-
nismo de censura previa87. la limitación en el tiempo servía para
asegurase que el conocimiento ingrese en el dominio público y re-

84 ibidem.
85 “Feist publications inv. v. rural tel. serv. Co.” 499 u.s. 340, 349 (1991)
(citando el artículo 8 de la Constitución de eeuu) conf. byrnes, stacey
m. “Copyright licenses, new technology and Default rules: Converging
media, Diverging Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20,
2000, p. 264.
86 “twentieth Cenury music Corp. v. aiken” 422 us 151 157 (1945) (citando
Fox Film Corp. v. Doyal” 286 us 123 127 (1932) conf..byrnes, stacey m.
“Copyright licenses, new technology and Default rules: Converging
media, Diverging Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20, 2000,
p. 265.
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tribuir el trabajo del autor. sin embargo, este sistema se apartó de
manera específica del principio de propiedad y derecho natural
sobre el trabajo. esta posición era preferida por los libreros e im-
prentas para mantener el monopolio y de la monarquía para silen-
ciar la escritura sediciosa. aún luego de aprobado el estatuto de
ana lo libreros siguieron resistiendo en tribunales la pérdida de su
monopolio durante sesenta años. para el año 1774 la house of lords
falló que el derecho natural de copyright, es decir, la propiedad, ex-
pira con la fecha fijada en el estatuto88.

en el derecho estadounidense hay una clara e importante dis-
tinción entre la propiedad de la obra, que el autor no posee, y la
propiedad del derecho de copyright, que el autor sí disfruta por
tiempo limitado. no se confunden unos y otros, y el derecho se li-
mita al reconocido por la ley. así pierre leval dice el copyright no
es un “derecho natural” inherente al autor89.

en el caso “eldred v. aschro” el Juez de la Corte suprema John
paul stevens en su voto en disidencia destaca que el poder legisla-
tivo y los tribunales han resistido la idea de propiedad por el fruto
del trabajo e, insiste, en que, según su tradición, se basa en promo-
ver la ciencia para el beneficio general. el Juez stephen breyer, en
su voto en disidencia, también en el mismo caso, explica que el im-
puesto al lector no es para un beneficio privado, sino para promover
el progreso a través de la motivación y creatividad. la recompensa
al autor no es un fin en sí mismo, sino un medio para ese progreso.

en europa, cuando cae la monarquía, la filosofía de la revolución
Francesa le reconoce el monopolio de la propiedad intelectual sobre
la base de autores como Fichte en alemania y Diderot y voltaire en

87 patterson ray l. “understanding e Copyright Clause” Copyright soc.
Journal vol. 47, 2000, ps. 365 y 379 cit. suntrust bank, as trustee of the
stephens mitchell trusts v houghton mifflin Company (2001) 136 F. supp.
2d 1357
88 ibidem.
89 leval, pierre “towars a Fair use standard” harvard law review vol.
105, 1990, p. 1105 y 1124 cit. suntrust bank, as trustee of the stephens
mitchell trusts v houghton mifflin Company (2001) 136 F. supp. 2d 1357
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Francia, basado en el trabajo intelectual del autor como la forma más
elevada de propiedad del hombre que es el fruto de su trabajo.

en 1793 la Convención Francesa estableció el reconocimiento
de la propiedad literaria y artística del trabajo del autor como el de-
recho más legítimo, más inatacable, y más sagrado de la propiedad
personal del hombre sobre las cosas90. estas ideas se basan en la fi-
losofía de locke sobre el derecho natural aun cuando la remunera-
ción sea superior al trabajo o, incluso, se pueda beneficiar de causa
exógenas a su creación91. Como hemos visto, la legislación, juris-
prudencia y doctrina europea han sido consistentes con dicha fi-
nalidad al proteger al autor de la cesión de derechos desconocidos
o futuros de sus obras.

en la práctica, la interpretación en eeuu sobre las diferencias
de los contratos y la voluntad común sobre usos desconocidos o
nuevos han creado una gran inseguridad jurídica, pues al no esta-
blecer un principio general rector, se ha dado una amplia variedad
de interpretaciones, lo que no permite establecer de antemano y de
manera clara en cabeza de quién se encuentra el derecho.

sin embargo, lo más notable es que, aún en un sistema como el
de eeuu en donde rige el paradigma consecuencialista y la finali-
dad de promover el progreso, la Corte suprema en “tasini” haya
protegido al periodista y sostenido que el eventual impacto del mer-
cado no dejan de ser especulaciones92; que en el caso “random

90 mouchet, Carlos- ¬radaelli, sigfrido a. Derechos intelectuales sobre las
obras literarias y artísticas, tomo i, buenos aires, 1948, ed. Kra lda., ps.
77 y 78 cita Délalain, Jules législation de propriéte et aartisique, etc. paris,
1858 y stolfi, tomo i, 308 y Fisher, William, “eories of intellectual pro-
perty” in stephen munzer, ed., new essays in the legal and political eory
of property (Cambridge university press, 2001) y Darling, Kate “Contrac-
ting about the Future: Copyright and new media” northwestern Journal
of technology and intellectual property vol. 10, nro. 7, 2012, p. 503.
91 hettinger edwin C. “Justifying intellectual property” philosophy & pu-
blic affairs, vol. 18 nro. 1, 1989, p.38 y ss.
92 lorenzetti, ricardo luis, teoría de la Decisión Judicial, Fundamento de
Derecho, ed. rubinzal-Culzoni, 2006, p. 83 (la expresión “paradigma con-
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house” se haya protegido al pequeño editor sobre la gran empresa
con mayores capacidades de explotación al interpretar un contrato
ambiguo, y en el caso “Cohen” se haya visto de no privar de una
justa retribución autor.

está claro que, ya sea en eeuu como en europa, la protección
del autor en el marco del avance de la ciencia y el conocimiento por
los avances de la tecnología no deben, ni pueden, ser despejados de
la ecuación de manera arbitraria, para balancear los derechos en
juego.

V. Análisis de la cuestión desde el derecho argentino

la Constitución nacional vigente, sancionada en el año 1853 y con
su reforma del año 1994, reconoce el derecho del autor sobre la idea
de “propiedad”. el art. 17 establece que “todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra o invento o descubrimiento por el
término que le acuerda la ley”. nuestros constituyentes se inspiraron
en la Constitución estadounidense93. sin embargo, el art. 17 de la
Constitución argentina es más categórico al reconocer la propiedad,
pues se la asimilaba a este derecho con la libertad de prensa no se
quería afectar, como explica alberdi, el derecho de prensa con una
limitación94.

la Constitución de eeuu ha servido muchas veces para resol-
ver problemas constitucionales vernáculos95. sin embargo, y a pesar

secuencialista” es la que toma en cuenta las consecuencias públicas en
lugar de las acciones privadas y, en lo social, prioriza el bien de la esfera
social con elementos públicos y privados).
93 mouchet, Carlos- ¬radaelli, sigfrido a. Derechos intelectuales sobre las
obras literarias y artísticas, tomo i, buenos aires, 1948, ed. Kra lda., p. 32.
94 quesada, ernesto, la propiedad intelectual en el Derecho argentino, ed.
mendez, 1904, buenos aires, p. 17 y18 (el dato no es menor porque a veces,
so pretexto de la registración, se utilizaba como modo de censura de las ideas).
95 lorenzetti ricardo l., teoría de la Decisión Judicial, Fundamento de
Derecho, ed. rubinzal-Culzoni, 2006, p. 58 y cita a vanossi, la influencia
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de la fuente, la doctrina tradicional argentina constitucional sigue
los fundamentos europeos en relación con la propiedad intelec-
tual96. esta ha sido la tesis seguida también por nuestro legislador

de José benjamín Gorostiaga en la Constitución argentina, buenos aires,
1975, p. 25. ha dicho la Corte suprema en 1877 (Fallos 19:236): “el sistema
de gobierno que nos rige no es una creación nuestra. lo hemos encontrado
en acción, probado por largos años de experiencia y nos lo hemos apro-
piado. y se ha dicho con razón que una de las grandes ventajas de esta
adopción ha sido encontrar formado un vasto cuerpo de doctrinas, una
práctica y una jurisprudencia que ilustran y completan las reglas funda-
mentales y que podemos y debemos utilizar en todo aquello que no haya-
mos querido alterar por disposiciones peculiares”. la visión utilitarista es
de vital importancia en temas de puja del interés particular con el general
y, ello, ha sido de gran base los precedentes de eeuu “home building &
loan association v. blaisdell, 290 u.s. 398 (1934), como se puede ver en
los casos “avico oscar v. De la pesa saúl” Fallos 172:21 y “peralta luis c/
Gobierno nacional”; en temas de libertad de prensa ha tomado carta de
ciudadanía la doctrina del caso “times v. sullivan” en “Campillay”; y, para
otros temas, por ejemplo, “automotores saavedra c/ Fiat argentina s.a.”
e “ypF c/ provincia de Corriente”. en materia de propiedad intelectual,
también se encuentra la interpretación que la Corte suprema hace del de-
recho de citas C.s.J.n. 31/10/1961 “agüero, antonio v ángel estrada y Cía.
editorial Comercial e i.s.a. s/propiedad literaria” Fallos 251:155, consi-
derando 5°.
96 algunos autores de derecho Constitucional argentino explican la pro-
piedad intelectual sobre la base del derecho francés en virtud del cual, la
misma, es un fruto del trabajo (ver araya p., Comentarios a la Constitu-
ción de la nación argentina, 1908, ed. la Facultad, buenos aires, p. 258
y ss. con cita dem. philippe Dupin, memoria sobre la ley de patentes de
invención dictada en Francia de enero de 1844;m. de boufflers citado por
bedarride brevete d' invention. tomo 1. p.9). sin embargo, con esa con-
cepción, se les hace difícil explicar por qué, a diferencia de la propiedad
material, la intelectual puede estar limitada en el tiempo, sino no es para
fomentar su creación y en beneficio de la sociedad. otros autores hacen
el distingo entre invento y la obra literaria: (i) dicen que repugna al invento
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al dictar la ley nro. 11.723 basándose en antecedentes de los dere-
chos italianos, españoles y locales97.

el art. 2 de la ley nro. 11.723 incluye, entre las facultades del
autor, la reproducción de la obra “en cualquier forma”. la doctrina
nacional, siguiendo a piola Caselli, ha establecido la regla de inde-
pendencia de las formas de la publicación en virtud de la cual, al
publicar en un medio, no pierde el derecho a publicar de una ma-
nera diversa98.

que sea a perpetuidad por su papel en la evolución económica y que su pro-
piedad no se basa en un axioma de la ley natural; y (ii) respecto de las obras
literarias entiende el derecho debería ser a perpetuidad no encontrando dis-
tingo con la propiedad material (estradaCurso de Derecho Constitucional,
tomo i, p. 202 y ss. y Curso de Derecho Constitucional, Federal y adminis-
trativo, buenos aires, 1895, Cía. sud. americana, p. 43 y ss.). en la actuali-
dad, Joaquín v. González dice que nuestra constitución sigue el principio
de eeuu de promover la ciencia y artes útiles asegurando al autor por un
tiempo limitado su retribución y cita copiosa jurisprudencia de eeuu. sin
embargo, los casos y notas elegidas, el tema giran en rededor de la retribu-
ción del trabajo del autor, como forma más elevada o el derecho natural
(manual de Derecho Constitucional, ed. estrada, 1983 p. 146 y ss).
97 ver los antecedentes citados en el proyecto de sánchez sorondo en Cá-
mara de senadores del Congreso de la nación argentina. 39° reunión -
28° sesión ordinaria, transcripción del debate parlamentario del 18 de
septiembre de 1933, que culminó con la media sanción en el senado del
proyecto de ley de la propiedad intelectual (que sería luego la ley 11.723
aprobada en diputados el 25 de septiembre). incluso, en el debate parla-
mentario sánchez sorondo se resiste a aplicar la doctrina de propiedad de
prensa basada en los precedentes de la Corte de eeuu citados por el se-
nador palacios “bleistein v. Donalson” 188 u.s. 249, “hunt v. new york
Cotton exchange”, 205, “board of trade v. Cristie Groan y stock C°”, aun-
que hacía sólo referencia a la propiedad de las noticias y es más restrictiva
que nuestro derecho. Con su libre utilización, el senador sorondo buscaba
evitar el monopolio de la noticia y la protección de los pequeños períodi-
cos. entre los antecedentes locales se puede ubicar a baires, C. propiedad
literaria y artística, C. oyuela, el Derecho de autor, entre otros. 
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rige bajo nuestro derecho el “principio de independencia de
los derechos” conforme lo cual, los derechos patrimoniales son in-
dependientes entre sí (arg. art. 2, 38 y 47)99. la autorización de la
explotación se limita al fin expresamente otorgado100. Cada forma
de explotación debe ser objeto de una autorización autónoma esta-
bleciendo la remuneración diferenciada101. no habiendo prueba de
un consentimiento expreso de cesión, el consentimiento implícito
del autor bajo el contrato es de interpretación restrictiva y no debe
dar lugar a dudas102. en virtud de la independencia de los derechos

98 piola Caselli cit. mouchet Carlos y radelli sigfrido Derechos intelectua-
les sobre las obras literarias y artísticas, tomo segundo, ed. Kra, bue-
nos aires, 1948, p. 76.
99 lipszyc, Delia, nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos,
ed. zavalia, unesCo 2004, 303 (el derecho se encuentra implícito en va-
rias disposiciones de la ley argentina); parilli, ricardo a. estudios de de-
recho industrial y Derecho de autor, editorial temis, 2009, bogota,
Colombia, p. 622 (ap. “la tecnología digital y el principio de independen-
cia de los derechos”) y CnCiv. sala e, 30/05/12, “palma quintana marcos
Guillermo v. visor enciclopedias audiovisuales s.a. s/ propiedad intelec-
tual” e595000 sumario n°22618 de la base de Datos de la secretaría de
Jurisprudencia de la Cámara Civil.
100 lipszyc, Delia, Derecho de autor y Derechos Conexos, ed. zavalía,
1993, ps. 277 y 279 satanowsky, isidoro, Derecho intelectual, tomo i, ed.
tea, buenos aires, 1954, p. 442 y parilli, ricardo a. “las limitaciones y
excepciones al derecho de autor y los derechos conexos en el entorno di-
gital” p. 3, ap. 3.d. xi Curso académico regional ompi/sGae sobre De-
recho de autor y Derechos Conexos para países De américa latina: “el
derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital” y CnCiv.,
sala G, 18/10/2010, “segovia, Diana verónica y otro v. Dori media Central
studios s.a. y otro” expte. nro. 83.684/2007 sentencia libre nro. 557.998
e.D., t. 242, p. 375 (hablando de las obras por encargo).
101 CnCiv., sala J, 06/02/2007 “m., m. p. v. editorial planeta de agostini
saiC” expte. n° 4.207/03 (sobre el contrato de edición de un libro).
102 CnCiv., sala e, 30/05/12, “palma quintana marcos Guillermo v. visor
enciclopedias audiovisuales s.a. s/ propiedad intelectual” e595000 su-
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de explotación, cualquier derecho de utilización no expresamente
cedido en el contrato se encuentra reservado para el autor103. Con-
forme estas reglas para la doctrina mayoritaria entienden que la ce-
sión para un fin económico no importa la autorización para nuevos
fines con el avance de la tecnología, pues en la remuneración se tuvo
en cuenta la explotación existente al momento104. la interpretación
sobre la eventual cesión de derecho de autor debe realizarse con es-
trictez para proteger a la parte más débil105.

mario n°22618 de la base de Datos de la secretaría de Jurisprudencia de
la Cámara Civil.
103 massini ezcurra, martín, “el derecho de autor sobre los formatos tele-
visivos”, l.l., t. 2006-F, p. 929; Filippelli, Gerardo “los Contratos de De-
rechos de autor en el sector editorial” en revista de Derecho de Daños,
Daño a la propiedad intelectual, 2013-2, ed. rubinzal-Culzoni, p. 374 (ap.
4. “Contrato de cesión de derehos”) y CnCiv. sala G, 18/10/2010, “segovia,
Diana verónica y otro v. Dori media Central studios s.a. y otro” expte.
nro. 83.684/2007 sentencia libre nro. 557.998  e.D., t. 242, p. 375.
104 satanowsky, isidoro, Derecho intelectual, tomo i, ed. tea, buenos
aires, 1954, p. 442; villalba, Carlos a.-lipszyc Delia, el Derecho de autor
en la argentina, ed. la ley, buenos aires, 2001, p. 59; Fernández Delpech,
horacio manual de los Derecho de autor, buenos aires, 2011, ed. he-
liasta, p. 62 y Cabanellas, intellectual property law in argentina p. 27-27.
105 CnCiv., sala m., 08/03/2002, “medrano, Julio César v. ediciones record
s.a. y otro” l.l., t. 2002-e, p. 130. ver también, CnCiv., sala J, 06/02/2007
“mayer, marcos pablo v. editorial planeta de agostini s.a.i.C.” expte. n°
4.207/03, (en donde se establece que la falta de contrato no debe perjudicar
al autor como la parte más débil de la relación); CnCiv., sala G,
18/10/2010 “segovia Diana verónica y otros v. Dori media Central studios
s.a. y otros” expte. nro. 83.684/2007 sentencia libre nro. 557.998 e.D.,
t. 242, p. 375 y cita CnCiv. sala e, 23/05/2007 “overgaard Graciela v. ird
time” la ley on line ar/Jur/3130/2007 y lipszyc, Delia, nuevos temas
de derecho de autor y derechos conexos, ed. zavalia, unesCo 2004, p.
303, nota 92 in fine arg. arts. 38, segunda parte y 47, de la lpi, como un
derecho implícito.
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no obstante, otra parte de la doctrina entiende que si la cesión
de los derechos sobre la obra fue “total”, el adquirente también debe
recibir los nuevos derechos sobre cualquier nueva forma de explo-
tación derivado del avance tecnológico106.

Calificada doctrina desde antiguo ha explicado que la cesión
“total” de un derecho patrimonial se limita a él, debiéndose esta-
blecerlo expresamente, para incluir algún otro; por lo que, la cesión
para la trasmisión por radiodifusión de la obra no implica televisar;
representar no significa editar, etc.107 la total identificación derecho
de autor al derecho de propiedad — expresa piola Caselli— no solo
es jurídicamente errada, sino que además nos lleva a resultados ex-
tremadamente dañosos a la causa de la defensa de los derechos del
autor. en particular, en las relaciones editoriales y, en general, en la
cesión y licencias para la realización de diversas formas de publi-
caciones, reproducción, difusión, etc. de la obra del ingenio esta
asimilación se produce en perjuicio del interés del autor108.

tampoco el que en alguna jurisprudencia local también se
hayan interpretando las palabras de la cesión en su sentido amplio
(como la cesión genérica), aunque se hubiera omitido una tecno-
logía inexistente o no prevista, para entenderla involucrada, sobre
la base de una enumeración de diversas formas afines y comunes a
la nueva y la voluntad de las partes109.

106 emery, miguel á. propiedad intelectual ley 11.723… ed. astrea, bue-
nos aires, 4ta. ed., 2009, ps. 233 y ss.; emery, miguel a. “la interpretación
restrictiva en la cesión de derechos intelectuales”, l.l., t. 1991-C, p. 401
con cita de Jessen, henry Derechos intelectuales. la cesión y la transmi-
sión, p. 84 [sin especificar fecha de edición] y CnCiv., sala e, 23/11/1995
“s.a.D.a.i.C.v. aries Cinematográfica s.r.l. y otro”, l.l., t. 1996-D, p. 171.
107 satanowsky, isidoro, Derecho intelectual, tomo i, ed. tea, buenos
aires, 1954, p. 442.
108 piola Caselli,Codice del Diritto di autore, 198, torino, 1943 cit. mouchet
Carlos y radelli sigfrido Derechos intelectuales sobre las obras literarias
y artísticas, tomo i, ed. Kra, buenos aires, 1948, p. 79 (cita y transcrip-
ción casi literal).
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a nuestro criterio, la cuestión no se reduce una mera interpre-
tación de un contrato oscuro sobre “presunta” voluntad de las partes
sobre la base de las palabras usadas. el derecho de propiedad inte-
lectual es una rama o parte especial del derecho. la propiedad in-
telectual no se equipara a la propiedad del derecho común. no es
un bien mueble, ni inmueble110. a diferencia de lo que sucede en
eeuu, bajo la visión europea –que sigue nuestro derecho– la pro-
piedad intelectual es diferente a cualquier bien material o inmate-
rial, por ejemplo, sobre el plazo de duración de los derechos de
autor (arts. 5 y 34 lpi), el derecho de uso libre por terceros (arts.

109 CnCiv., sala h, 08/06/2015 “t. e. o. v. arte radiotelevisivo argentino
s.a. (artear)” expte. nro. 27.034/11 [inédito] (en un caso en donde no
se había especificado el nuevo uso por televisión satelital) (“la cesión fue
genérica y tendía a alcanzar a todos los medios de transmisión disponibles
al momento de la contratación y el único motivo por el cual el sistema de
transmisión con la que no se contaba a la época de transmisión”). esta co-
rriente es consistente con la posición nimmer sobre medios análogos
(nimmer, melvin, nimmer on Copyright § 10.10 [b] at 10-85 10-86
[1992]). pero ver, en nuestro derecho, villalba, Carlos a. – lipszyc, Delia,
el Derecho de autor en la argentina, la ley, 2001, p. 170 (en donde se
dice que la cesión para televisión no incluye la satelital). asimismo, puede
consultar CnCiv. sala G, 22/09/2000 “s.a.D.a.i.C. v. mandalas Films”
l.l., t. 2001-b, p. 680 en donde se entendió que la autorización (no cesión)
de explotación en una película de una obra musical no se traslada de forma
automática al video y se configura una nueva circunstancia de aprovecha-
miento. sin embargo, la CnCiv., sala e, 23/11/95 “saDaiC v. aries Cine-
matográfica s.r.l. y otros”, l.l., t. 1996-D, p. 171, se entendió que como
no era una obra musical, la autorización para incorporar la música en la
película, salvo pacto en contrario, importaba todas las formas de comer-
cialización, incluso los videos, al confundirse con la misma.
110 romero, argentino o. la propiedad intelectual, ley 11.723, ed. abeledo
perrot, buenos aires, 1935, p. 348 y ss; breuer moreno, pablo G., Derecho
intelectual Comparado, buenos aires, 1921, p. 6. para un análisis detallado
de la naturaleza de propiedad del autor ver spota, albeto G., instituciones
del Derecho Civil, vol. vi, buenos aires, 1981, ed. Deplama, p. 286
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6, 10 y 27 lpi), la presunción de conservación de la propiedad in-
telectual en el contrato de edición (art. 38 lpi), el deber de detallar
las ediciones y ejemplares y la retribución convenida (art. 40 lpi),
la incapacidad de alterar el título, forma y contenido de la obra in-
cluso cuando fuere cedida (art. 51) el derecho de exigir la fidelidad
y el nombre del autor en la obra cedida (art. 52 de lpi), el deber
de inscripción del contrato de cesión de obra (art. 53 de la lpi), la
presunción de no cesión de derechos intelectuales con la venta de
obras pictóricas, esculturas o fotografías, etc. (art. 54 lpi), los de-
rechos de ejecución sobre planos y croquis que no implican la ce-
sión de la propiedad sobre ellos (art. 55 de la lpi), los derechos de
intérpretes por su ejecución (art. 56 lpi), etc., y, ante la duda, se
debe seguir sus principios.

el profesor alegría nos recuerda que hay ciertos tipos de con-
tratos que escapan a las reglas generales de interpretación por ser
de alguna materia especial (vgr. defensa del consumidor) y, ade-
más, la exigencia de la buena fe es superadora de cualquier voluntad
de las partes111. la regulación del Código Civil y Comercial, en lo
que refiere a contratos de cesión de derechos, solo aplican cuando
no se contraponga la ley de propiedad intelectual (arg. art. 12 de la
lpi)112. los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la nación
establecen que la ley (en este caso, de propiedad intelectual) debe
ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades,
los principios y los valores jurídicos. los principios jurídicos —en
nuestro caso, de la propiedad intelectual que hemos desarrollado

111 alegría héctor reglas y principios del Derecho Comercial, ed. la ley,
2008, buenos aires, ps. 97, 110 y 103.
112 lipszyc, Delia, Derecho de autor y Derechos Conexos, ed. zavalia,
1993, p. 146; villalba-lipszyc, el Derecho de autor en argentina, ed. la
ley, buenos aires, 2001, p. 7; papaño, ricardo José, acción reivindicatoria
y propiedad intelectual, ed. astrea, 2006, buenos aires, p. 84; emery, pro-
piedad intelectual, ed. astrea, p. 12 y ss. C. Civ. y Com. sala iv,
17/07/1973, “Comar s c. elvira hnos. y Cia.”, l.l., t. 152, p. 23 y Juz.
prim. inst. Civ. 30/07/1968 “Corporación musical argentina v. Dicon s.a.
l.s. 84 tv Canal 11”, l.l., t. 134, p. 313.
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in extenso— son normas que los jueces deben aplicar para optimi-
zar el sistema113. bajo el nuevo Código Civil y Comercial el principio
es una norma abierta, indeterminada, que obliga a cumplir un man-
dato en la mayor medida posible por lo que tiene una función de
integración y de control axiológico. una suerte de guía de razona-
miento legal para resolver los casos114. en este supuesto, es esa es-
pecialidad de los principios de la propiedad intelectual la que hace
que ante el vacío convencional nos apartemos de buscar una su-
puesta e hipotética “voluntad” común, para aplicar dichos valores
en protección del autor, y entender de manera restricta cualquier
cesión, que no se haya estipulado de forma expresa115.

De todos modos, aún si lo vemos la cuestión sometida a debate
desde la perspectiva netamente contractualista, el nuevo Código
Civil y Comercial de la nación ha establecido regulaciones sobre
los contratos de adhesión con cláusulas generales predispuestas uni-
lateralmente sin que la otra parte participe en su redacción (arts.
984), las cláusulas abusivas que importen renuncias o restricciones
al adherente (art. 988, inc. b) y que las cláusulas ambiguas son in-
terpretadas en contra del predisponente (contra stipulatorem) (art.
987). sobre la base de este tercer género de contratos, entre los pa-

113 lorenzetti, ricardo luis, teoría de la Decisión Judicial, Fundamento
de Derecho, ed. rubinzal-Culzoni, 2006, p. 139 y ss., 190 (explicando que
hay soluciones que se basan en principios sobre paradigmas como el pro-
tectorio del más débil) p. 252 (explicando que los principios de la ley de
Defensa del Consumidor es una regla de prioridad por sobre el Código
Civil), p. 305 y ss. (desarrolla la evolución del principio favor debilis que
supera la noción de locatario, consumidor, tomador de un crédito y la co-
loca en el individuo particular sorbe la empresa).
114 lorenzetti, ricardo l. en lorezetti (dir) Código Civil y Comercial de
la nación Comentado… tomo i, ed. rubinzal Culzoni, santa Fe, 2014, p.
37 y ss.
115 ver la solución en españa audiencia provincial de madrid sección 11ª
29/03/2005 sentencia 168/2005, que sostiene que hay que aplicar los prin-
cipios de la propiedad intelectual al conctrato de cesión www.poderjudi-
cial.es /jurisprudencia.
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ritarios y los de consumo, se protege a la parte débil a la que se le
impusieron condiciones bajo el argumento “todo o nada”116, lo que
–hemos visto– sucede de manera típica al autor en estas situaciones
de propiedad intelectual117. en ese contexto, la eventual existencia
de un contrato predispuesto y/o la imposición de poder de una
parte hacia otra harán que las cláusulas abusivas o ambiguas se in-
terpreten en su contra118.

es más, incluso en un eventual e hipotético y poco frecuente
escenario de una supuesta “paridad” de condiciones entre el autor
y la gran empresa distribuidora o multimedia, siguiendo los linea-

116 ver stiglitz, rubén s. “nuevos temas incorporados a la teoría general
del contrato en el Código Civil y Comercial de la nación” sup. esp. nuevo
Código Civil y Comercial de la nación. Contratos 2015 (febrero), p. 1.
117 Correa m. alejandro, en Constitución de la nación argentina sabsay
(dir) manili (coord) tomo 1, ed. hammurabi, p. buenos aires, 2009, p.
748, entre otros. 
118 ver en eeuu “rey v. lafferty” 990 F.2d 1379 (lst Cir.), cert. denied,
114 s. Ct. 94 (1993) (en donde el otorgante de la licencia era una persona
mayor sin experiencia en la industria de la publicación); “ettore v. philco
television broadcasting Corp.”, 229 F.2d 481, 491 n.14 (3d Cir.) (un bo-
xeador no debe cargar con el peso de mirar cuales pueden ser los futuros
avances de explotación de los derechos de la comercialización de las pe-
leas), cert. denied, 351 u.s. 926 (1956); citado por nakosJb “an analysis
of the effect of new technology on the rights Conveyed by Copyright li-
cense agreements” Cumb. law review vol. 25, 1994-1995, p. 442 y tam-
bién ver Darling, Kate “Contracting about the Future: Copyright and new
media” northwestern Journal of technology and intellectual property vol.
10, nro. 7, 2012, ps. 486 y 489 nota. 36. en “Warnes bros. pictures inc. v.
Columbia broadcasting system” 216 F. 2 D. 945 en el caso del derecho del
autor del libro el halcón maltes de explotar la figura de un personaje
cuando habían sido cedidos los derechos para a un tercero para una pelí-
cula se interpretó en contra del rector del acuerdo (conf. byrnes, stacey
m. “Copyright licenses, new technology and Default rules: Converging
media, Diverging Courts”, loyola of los angeles law review vol. 20,
2000, p. 261).



220 Diego Sáenz

Año 2016 - Tomo IV

miento contractuales, nos preguntamos cómo se puede interpretar
una cesión de derechos para usos que ninguna de las partes conocía,
y, hasta, en algunos casos, ni siquiera se podía imaginar el dramá-
tico cambio tecnológico, que arrojan ganancias futuras, no tenidas
en vista al celebrar el contrato, ni en la ecuación posterior de sus ga-
nancias119. ¿Cómo se puede buscar una voluntad “presunta” cuando
no existió? no la hay. el clásico pothier nos enseñaba en su regla oc-
tava de la interpretación de las convenciones: “por más que sean ge-
nerales los términos en que está concebidas una convención, jamás
debe extenderse a aquellas cosas en que los contratantes no han po-
dido pensar y debe concretarse a lo que ellos se han propuesto”120.

en efecto, está manera de resolver el dilema escapa al problema
y, a veces, incluso, es una verdadera ficción intelectual. ¿Cómo pudo
el autor de la obra cuantificar su mérito y rédito para proteger su
creación con una retribución justa cuando no se conocía la nueva
forma de explotación y el potencial de ese mercado global que alza
internet? se aplica, entonces, entre nosotros el aforismo iniquum
est perimi pacto, id de quo cogitatum non docetur, que rechaza toda
cesión no previsible por las partes, pues de la transacción general
no se puede traer lo ignorado121.

119 ver patry, William “e Failure of the american Copyright system:
protectig the idle rich” notre Dam law review vol. 72, 1999, p. 928 (re-
cordando que en algunos países de europa los autores ni siquiera pueden
ceder esos derechos); rosenzwig sydney, “Don't put my article on line:
extending Copyright's new-use Doctrine to e electronic publishing
media and beyond” university of pennsylvania law review vol. 143,
1995, p. 915 (es en vano investigar una supuesta voluntad cuando no exis-
tía el nuevo formato) y nakos J. b “an analysis of the effect of new te-
chnology on the rights Conveyed by Copyright license agreements”
Cumb. law review vol. 25, 1994-1995, ps 437 y 443 (cualquier tribunal
tiene que reconocer que no era posible prever muchos de los avances tec-
nológicos ocurridos para incluirlos en los contratos).
120 pothier robert Joseph, tratado de las obligaciones, p. 66 (regla octava)
121 ulpiano ver Gautier, p.y. le contratboluversé: de l´imprevisibilité en
droit des propiétés artistiques, Chronique xxiv, recueilDalloz, paris,
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De hecho, aún siguiendo los principios del derecho contractual,
no es un dato menor que la ausencia en el contrato del tratamiento
claro, específico y detallado de la cesión de tecnologías actuales aná-
logas o futuras, redactado por un profesional de la industria, como
el distribuidor que conoce su negocio, no puede ser puede inter-
pretar de otra manera —si es que  hay que presumir la voluntad de
los contratantes por no estar formulada de manera expresa— que
su omisión implica la falta de cesión, pues no se puede pensar en
su falta de previsión y mucho menos que lo beneficie al profesional
de la industria de distribución (arg. art. 1725 del Código Civil y
Comercial de la nación ex art. 902 del Código Civil)122.

a mayor abundamiento, a nuestro criterio, la eventual interpre-
tación de un lenguaje genérico, ambiguo u oscuro en el contrato de
cesión sobre tecnologías actuales análogas o futuras tampoco puede
mejorar dicha posición. Compartimos la doctrina que ha advertido
—como explicamos— que la obra sólo podrá ser utilizada por el
comitente para la finalidad prevista, expresamente, en el contrato
bajo el que se le encomendó, puesto que rige el principio de la in-
terpretación restrictiva de los contratos de explotación de la obra
y, en caso de duda, se debe resolver a favor del autor (in dubio pro
autore)123.

1999, p. 133 (“ilseraitinjusted´enseigner que la transaction a éteint des
droitsauxuels on n´apas pensé”). también, Gayo “in dubiis, sempre be-
nignioria praeferenda sunt” D. 50.17.56, (en caso de duda hay que preferir
lo más benigno) citados por martínez, isabel marie, op. cit., p. 16 y 24.
122 en “Warner bros. pictures, inc. v. Columbia broadcasting sys., inc.”,
216 F.2d 945, 949 (9th Cir. 1954) (peso en la decisión del Juez la larga ex-
periencia de la compañía de películas para que redacte un acuerdo que
incluya todos los derechos e ítems que consideraba necesarios en la ce-
sión), cert. denied, 348 u.s. 971), ver, nakos J. b. op. cit., p. 442, nota n°
43 y n° 45.  
123 villalba, Carlos a.-lipszyc Delia, el Derecho de autor en la argentina,
ed. la ley, buenos aires, 2001, ps. 59, 146, 147 y 148 y Colombet, Claude
Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el
mundo ed. unesco, 3ra. ed. 1997, madrid, p. 104. Caballero leal José luis
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no podemos dejar de tener en cuenta —como lo dejó en claro y
de manera gráfica el caso “tasini” — que el autor es la parte débil del
contrato, quien en principio carece del suficiente poder de negocia-
ción por la necesidad de trabajar. el nuevo Código Civil y Comercial
de la nación coadyuva en gran medida a esta solución. no obsta a
ello que se argumente con vehemencia que la empresa podrá verse
gravemente perjudicada, o, que no se podrá publicar mucho material
digital pues, en la práctica, se ha demostrado todo lo contario.

por último y concluyendo, aun cuando se considere que fue ce-
dida, cabría admitirse una eventual revisión equitativa del contrato,
cuando su resultado arroja un despojo de los derechos del autor por
su imperiosa necesidad, y la explotación de la mayor experiencia e
información de la distribuidora, para el supuesto de grandes e ines-
perados éxitos. sin embargo, el tema requiere un mayor análisis y
estudio que excedería el marco de estudio propuesto para el pre-
sente trabajo.

VI. Conclusión 

la interpretación de la cesión de derechos de autor debe estar limi-
tada a los expresamente contemplados en el contrato que vincula a
las partes, sin hacer analogías ni interpretaciones amplias sobre la
base de las palabras, en protección de los derechos del autor.

De todos modos, y a pesar de reconocer de manera amplia y
sin reservas su derecho a una remuneración, cualquier eventual re-
clamo que el autor realice sobre la base de este nuevo uso por la tec-
nología, debe ser medido en atención a que anteriormente existía
la autorización previa para otro medio, que no puede ser una fuente
indebida de enriquecimiento y que existe un interés de la sociedad
en acceder al conocimiento.

Derecho de autor para autores, ed. Fondo de Cultura economía, 2004, p.
28. también, Gayo “in dubiis, sempre benignioria praeferenda sunt” D.
50.17.56 (en caso de duda hay que preferir lo más benigno) cit. martínez,
op. cit., p. 16.
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adviértase que el daño en el derecho intelectual es muy parti-
cular. incluso, la utilización sin autorización pudo no haber gene-
rado una pérdida patrimonial, sino más bien un ingreso y
divulgación de la obra, pero, a la vez, debe compensarse al autor
por el uso no autorizado de la misma. así Diez picazo lo grafica
con el siguiente ejemplo: “un medio de difusión (vgr. una cadena
de televisión) utiliza, para construir un guión o serial, un original
literario cuya propiedad intelectual pertenece a una determinada
persona y lo hace sin requerir la autorización de ésta. el hecho es
reprobable, pero puede ocurrir que no sólo no ocasione daño, sino
que produzca un importante beneficio, si, como suele ocurrir, el se-
rial televisivo determina un importante aumento de las ventas del
libro que hasta ese momento era poco difundido. es este caso, no
hay daño, sino beneficio, por lo cual se podría pensar que no habría
una acción de indemnización. sin embargo, el enriquecimiento ob-
tenido con la utilización indebida de una propiedad intelectual
ajena es injustificado y, por ello, se debe al titular del derecho, el
lucro que el autor de la intromisión obtenga (descontados por su-
puesto los gastos que se hubieran tenido que realizar para obtener
tal lucro)”124.

no es un dato menor que no existe en la ley nro. 11.723 una
solución expresa y que la legislación común tampoco lo contemple
el supuesto especial al autor. esto permite al operador jurídico avan-
zar sobre diferentes soluciones para encontrar justicia contem-
plando todos los intereses en juego125. en efecto, la omisión de una
solución en el texto de ley permite al intérprete advertir aspectos
no marcados en el derecho común, abriendo entonces caminos

124 Diez picazo, luis, Derecho de Daños, ed. Civitas, 1999, madrid, p. 51
125 Cifuentes, santos “los daños en materia de propiedad intelectual” y Ci-
fuentes, santos “Daños. Cómo evaluar el resarcimiento por la utilización
no autorizada de las obras. su incidencia en la jurisprudencia (desde la
perspectiva del magistrado)” en v Congreso internacional sobre la pro-
tección de los derechos intelectuales (del autor, el artista y el productor),
buenos aires, 1990, p. 304
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creativos para dar respuesta a la cuestión126. hay que tener en cuenta
todos los factores al momento de decidir.

en principio, en materia de propiedad intelectual la indemni-
zación del daño material sería la mejor remuneración que hubiera
podido percibir el autor de haber autorizado la explotación de la
obra. esta solución, explican, se aplica para desalentar la utilización
sin autorización127. sin embargo, ello no implica imponer sanciones
punitivas, ni mucho menos permitir que el afectado se enriquezca
a expensas del responsable128, ya que solo le corresponde el benefi-
cio que hubiera podido obtener de no mediar aquel ilícito129 (ver
art. 1738 del Código Civil y Comercial de la nación).

a nuestro criterio, la compensación al autor por el nuevo uso
de la obra debe ser adecuada y razonable retributiva del trabajo,
pero siempre acorde a los nuevos ingresos generados por el uso de
explotación que no se tuvo expresamente en cuenta al momento de

126 rey, rosa nélida, “Daño a la propiedad intelectual” revisa de Derecho
de Daños, Daños a la propiedad intelectual tomo 2013-2, ed, rubinzal
Culzoni, p. 333.
127 CnCiv., sala e, 04/06/2014, “G. m., G. a. G. y otro c. y.p.F. s.a.” cit.
CnCiv., sala i, 05/08/99, voto del Dr. Fermé “Guebel, norberto Daniel c/
Fernandez musiak, Diego marcelo s/propiedad intelectual” expte.
n°16.030/95 fallo n° 49.921 e.D., t. 186, p. 427; CnCiv., sala G, l.l., t.
1995-C, p. 563 y CnCiv., sala C, c. 406.692 del 07/03/05. también CnCiv.
sala i, 16/06/2005 “sociedad General de autores de la argentina (argen-
tores) c/ ideas del sur s.a. s/ daños y perjuicios" expte. 72047/2002,
emery, “la indemnización De los Daños Causados a los Derechos De
propiedad intelectual sobre la obra audiovisual” citando CnCiv., sala
D, 30/4/74, e.D., t. 56-344, CnCiv. de la C.F. 10/11/43; l.l., t. 33, p. 719 y
CnCiv. 2a. de la C.F. 4/11/40, l.l. t. 20, p. 663.
128 CnCiv. sala e, 04/06/2014, “G. m., G. a. G. y otro c. y.p.F. s.a. s/ in-
terrupción de la prescripción” cit. CnCiv., sala G, c. 445.977 del 28/04/06
y bently, l. y sherman., b, intellectual property law, 3ª ed., oxford, ox-
ford university press, 2009, p. 117.
129 idem. cit. emery, miguel ángel, propiedad intelectual. ley 11.723, bue-
nos aires, astrea, 2003, p. 117 y CnCiv., sala K, c. 27.970 del 19/02/90.
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contratar. no debe alterar la ecuación económica tenida en vista,
ni afectar el giro de nuevos negocios creados por el indetenible pro-
greso de las tecnologías. Dicho de otra manera: no debe ser la in-
demnización por un hecho ilícito per se una fuente indebida de
lucro para el autor, sino una compensación equitativa al autor por
el nuevo uso no previsto bajo el contrato original. la indemnización
debe ser razonada. hay que obrar de buena fe y poner en mérito
todos los intereses en juego. la eventual protección del autor que
sea desproporcionadamente desmedida puede resultar perjudicial,
afecta ese nuevo canal de uso provechoso para la sociedad y todos
los demás actores en el mercado que también son un factor rele-
vante en la ecuación.

en eeuu se ha pasado de una visión que protege al mercado a
una que lo hace también sobre el autor. sin embargo, en alemania
se gira de una legislación que prohibía de manera absoluta la cesión
de derechos futuros a otra que la incorpora en el mercado.

hoy en día en la argentina no sólo se debe analizar la cuestión
desde la perspectiva de la dicotomía de derechos del autor/distri-
buidor, sino también se debe tener en cuenta la necesidad de la hu-
manidad toda a acceder al conocimiento. el derecho se encuentra
reconocido en la Declaración universal de los Derechos del hombre
y en el pacto internacional de Derecho económico social y Cultural
de las nacionales unidas que consagran el derecho a acceder a la cul-
tura. así se ha advertido que “el mantenimiento del derecho moral
del autor y de la posibilidad de obtener un resultado económico por
su trabajo creativo debe tornarse compatible con los derechos huma-
nos esenciales de la población de acceder al conocimiento y a la edu-
cación, participar y gozar de la actividad cultural”130. por otro lado,
en términos de mercado, no sólo se ve la posición del autor sino del
eventual daño (o no) en cabeza del consumidor que no han sido re-
sueltas a nivel local o internacional. la cuestión es compleja y pre-

130 onaindia, José miguel “propiedad intelectual y nuevas tecnologías”
en revisa de Derecho de Daños, Daños a la propiedad intelectual tomo
2013-2, ed, rubinzal Culzoni, p. 302, ap. iv “conclusión: hacia un nuevo
paradigma”.
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senta dilemas legales, éticos y económicos donde no son del todo cla-
ras la eventual evidencia del daño131.

131 rinessi, antonio Juan “Daño en la propiedad intelectual” en revisa de
Derecho de Daños, Daños a la propiedad intelectual tomo 2013-2, ed,
rubinzal Culzoni, p. 309 (7. los daños que la piratería causa al consumi-
dor). 


