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SENTENCIA
En Madrid, a 26 de abril de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infraccion procesal y los recursos de casacion respecto de
la sentencia num. de 170/2014, de 14 de mayo, dictada en grado de apelacién por la Seccion Decimoquinta
de la Audiencia Provincial de Barcelona , como consecuencia de autos de juicio ordinario nim. 295/2012
del Juzgado de lo Mercantil nim. 8 de Barcelona, sobre propiedad intelectual. El recurso de casacién fue
interpuesto por D. Juan , representado por el procurador D. Miguel Angel Montero Reiter y asistido por el
letrado D. Jorge Falip Garcia. El recurso extraordinario por infraccion procesal y el recurso de casacién fue
interpuesto por D. Serafin y D. Abel representados por el procurador D. Luis Maria Carreras de Egafa y
asistidos por la letrada D.2 Rosa Martinez Brines.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitacion en primera instancia.

1.- El procurador D. Joan Roig Montero Reiter, en nombre y representacién de D. Juan , interpuso demanda
de juicio ordinario contra D. Serafin y D. Abel , en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] estimatoria de la demanda y se declare:

» 1. Que se declare que el Proyecto Bésico presentado por los arquitectos D. Serafin yD. Abel , ante el Colegio
de Arquitectos de Catalufia el Proyecto de un hotel de cuatro estrellas sobre el solar sito en la CALLEOOO
NUMOOO , DIRECCIONOO0O Distrito NUMOO1 @ de Barcelona, al cual se le ha otorgado el nimero de visado
NUMO0O02 y ante el Ayuntamiento de Barcelona presentado en esta ocasion por el promotor Grupo Castellvi
para solicitud de licencia de obras respecto al mismo Proyecto, la cual ha tenido entrada como expediente
nimero NUMOO3 , se trata del mismo proyecto en su dia elaborado por mi representado en colaboracién
con los demandados D. Serafin y D. Abel y presentado ante el COAC (Visado n® NUMO004 visado) y ante el
Ayuntamiento de Barcelona (Licencia n® NUMO0O5 ).

» Que se declare a D. Juan Coautor del Proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 3. Que se declare ilicita la actuacion realizada por los demandados, al omitir intencionadamente, la condicién
de autor de D. Juan , en el proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 4. Que se declare a D. Juan titular de todos los derechos derivados de la condicién de coautor del proyecto
presentado en solitario por los demandados.

» 5. Como consecuencia de lo anterior, que se obligue a que figure el nombre de D. Juan , en el proyecto
presentado en solitario por los demandados.
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» 6. Que se obligue a los demandados a la retirada del tréfico juridico y administrativo de todos los ejemplares
del proyecto donde figure Unicamente la autoria de los demandados, con la obligacién de sustituirlos por otros
ejemplares de los proyectos donde figure D. Juan , como coautor.

» Que en consecuencia de lo anterior se condene a los demandados solidariamente por su actuacién ilicita.

» 1. Al pago de una indemnizacion al amparo de lo preceptuado por la Ley de propiedad intelectual, equivalente
a la cifra de honorarios que hubiere percibido D. Juan , como coautor de dichos proyectos, la cual se fija en
la cifra de 494.954,25 euros mas IVA, tal y como se refleja en el dictamen pericial aportado como documento
numero 20, en el presente escrito de demanda.

» 2. Que se condene a los demandados al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 30 de marzo de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil nim. 8 de
Barcelonay fue registrada con el nim. 295/2012 . Una vez fue admitida a tramite, se procedi6 al emplazamiento
de los demandados.

3.- D. Serafin y D. Abel , contestaron a la demanda y formularon demanda reconvencional, en la que
solicitaban se dictara sentencia:

«[...] por la que,

» A).- Se desestime integramente la demanda formulada por D. Juan , imponiéndose las costas a la parte
actora con expresa mencién de temeridad;

»Y

» B).- Se estime la demanda reconvencional formulada por esta parte contra el propio Sr. Juan ,y a tal efecto;
» |.- Con caracter principal

» Se declare:

» 1°) Que los Sres. Serafin y Abel son los Unicos que, desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual,
se pueden considerar autores del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], asi como del
Proyecto 3 [aportado como diligencia preliminar].

» 2°) Que el Sr. Juan ha infringido los derechos morales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y
Abel sobre el proyecto a que hace referencia el apartado anterior al haberlo divulgado sin su autorizacién
incluyéndolo en la web "www.ferminfraguas.com"y, ademas, haberlo hecho sin reconocimiento de su autoria.

» 3°) que el Sr. Juan también ha infringido los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los Sres.
Serafin y Abel sobre el citado proyecto, al haber puesto a disposicién del publico parte del mismo mediante
su reproduccion en la web "www.ferminfraguas.com” sin la debida autorizacién y con inclusién de la falsa
indicacion "© Juan todos los derechos".

» Y en su consecuencia,

» Se condene a D. Juan a estar y pasar por las anteriores declaraciones, asi como a cesar en las
actividades ilicitas antes descritas, debiendo retirar de la pagina web "www.ferminfraguas.com" cualquier
imagen/reproduccion de los proyectos descritos en el apartado 1°), incluido el articulo de prensa de la revista
"Hostelmarket" y cualquier referencia o enlace al mismo.

» Il.- Subsidiariamente, para el supuesto que se considere que los Sres. Serafin y Abel son coautores, junto con
el Sr. Juan , del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], asi como del denominado Proyecto
3 [aportado como Diligencia preliminar].

» Se declare que los Sres. Serafin y Abel son los Unicos autores de la fachada de los citados proyectos;
procediendo igualmente las declaraciones incluidas en los apartados 2°) y 3°) del petitum principal.

» Y en su consecuencia,
» Se condene al Sr. Juan en los mismos términos solicitados con caracter principal.

» lll. Adicionalmente, en cualquiera de los dos casos anteriores, pero Unicamente para el supuesto de que
se estime la pretension indemnizatoria de la demanda principal planteada por el Sr. Juan , procedera que
igualmente se le condene al pago de una indemnizacién en la misma cuantia que se sefiale a su favor
incrementada en un 20% en atencioén a la mayor gravedad de los dafios morales o patrimoniales sufridos por
los Sres. Serafin y Abel .

» Todo ello con imposicién de costas a la parte demandada reconvencional.
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4.- Tras seguirse los tramites correspondientes, la Magistrada-juez del Juzgado de lo Mercantil ndm. 8 de
Barcelona, dict6 sentencia nim. 43/2013 de fecha 22 de febrero, con la siguiente parte dispositiva:

«Desestimo la demanda interpuesta por D. Juan y absuelvo a D. Serafin D. Abel de todos los pedimentos
formulados en su contra, con expresa imposicidn de costas al actor.

» Estimo la demanda reconvencional interpuesta por D. Serafin D. Abel y declaro:

» 1. Que los Sres. Serafin y Abel son los Unicos que, desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual, se
pueden considerar autores del denominado Proyecto 2 [Documento 10 de la demanda], asi como el Proyecto
3 [aportado como diligencia preliminar].

» 2. Que el Sr. Juan ha infringido los derechos morales de propiedad intelectual de los Sres. Serafin y
Abel sobre el proyecto a que hace referencia el apartado anterior al haberlo divulgado sin su autorizacion
incluyéndolo en la web "www.ferminfraguas.com" y, ademas, haberlo hecho sin reconocimiento de su autoria.

» 3. Que el Sr. Juan también ha infringido los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de los Sres.
Serafin y Abel sobre el citado proyecto, al haber puesto a disposicién del publico parte del mismo mediante
su reproduccion en la web "www.ferminfraguas.com” sin la debida autorizacién y con inclusién de la falsa
indicacion "© Juan todos los derechos".

» 4. Y en su consecuencia condeno a D. Juan a estar y pasar por las anteriores declaraciones, asi como a
cesar en las actividades ilicitas antes descritas, debiendo retirar de la pagina web "www.ferminfraguas.com"”
cualquier imagen/reproduccién de los proyectos descritos en el apartado 1°), incluido el articulo de prensa de
la revista "Hostelmarket" y cualquier referencia o enlace al mismo.

» 5. Se imponen las costas a la parte demandada reconvencional».
SEGUNDO.- Tramitacion en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelacién por la representacién de D. Juan . La
representacion de D. Serafin y D. Abel , se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolucion de este recurso correspondié a la Seccion Decimoquinta de la Audiencia Provincial de
Barcelona, que lo tramité con el nimero de rollo 236/2013 y tras seguir los correspondientes tramites dicto
sentencia num. 170/2014 en fecha 14 de mayo, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Se estima parcialmente el recurso interpuesto por D. Juan contra la sentencia dictada por
el Juzgado Mercantil nimero 8 de Barcelona, de fecha 22 de febrero de 2013y, en su consecuencia y con
estimacion parcial de la demanda por él interpuesta, debemos declarar y declaramos:

» 1. Que el proyecto basico presentado por los arquitectos demandados D. Serafin y D. Abel ante el Colegio
de Arquitectos de Catalunya relativo a un hotel de cuatro estrellas sobre el solar sito enla CALLEOO0 NUMOO0O
, DIRECCIONOOQO Distrito NUMO0O1 de Barcelona, al cual se le ha otorgado en nimero de visado NUMO002 ,
y ante el Ayuntamiento de Barcelona, presentado por el promotor Grupo Castellvi para solicitud de licencia de
obras, que ha dado lugar al expediente nimero NUMO0O03 , es el mismo que en su dia elaboré el demandante
Sr. Juan en colaboracién con los referidos demandados y que fue presentado al Colegio de Arquitectos, que
le otorgd el nimero de visado NUMO0O04 , y al Ayuntamiento de Barcelona del que obtuvo licencia nimero
NUMOO5 .

» 2. Que D. Juan es coautor del proyecto presentado en solitario por los demandados.

» 3. Que los demandados han actuado ilicitamente al omitir intencionadamente la condiciéon de autor de D.
Juan en el referido proyecto.

»4. Que D. Juan es titular de todos los derechos derivados de la condicién de coautor del mismo proyecto.

»5. Que, como consecuencia de lo anterior, debe figurar el nombre del Sr. Juan en el proyecto, debiendo
retirarse del trafico juridico y administrativo todos los ejemplares del proyecto donde figure Unicamente la
autoria de los demandados, con la obligacidn de sustituirlos por otros ejemplares de los proyectos donde
figure D. Juan como coautor.

» Que asi mismo, con estimacion parcial de la demanda reconvencional, debemos declarary declaramos, como
punto 1, que los Sres. Serafin y Abel son los Unicos autores de la fachada de los citados proyectos y debemos
mantener y mantenemos los puntos 2, el 3, este con exclusion del apartado final relativo a la "falsa indicacién
© Juan todos los derechos", y el de condena nimero 4, todos ellos de la sentencia de primera instancia.

» Y todo lo anterior, sin imponer las costas de ninguna de las dos instancias».
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TERCERO.- Interposicién y tramitacion del recurso extraordinario por infraccion procesal y de los recursos de
casacion

1.- El procurador D. Jesus Miguel Acin Biota, en representacion de D. Serafin y D. Abel , interpuso recurso
extraordinario por infraccion procesal y recurso de casacion.

Los motivos del recurso extraordinario por infraccién procesal fueron:

«Primero.- Infraccién del principio de justicia rogada ( art. 216 LEC ) al haberse prescindido del hecho de que
fue el demandante quien planteé esta controversia en el ambito de la Propiedad Intelectual, de modo que el
enjuiciamiento y resolucién del proceso no puede efectuarse desconociendo dicha normativan.

«Segundo.- Infraccion de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba (art. 217.1
LEC), de las normas sobre motivacion de las sentencias (art. 218.2 LEC ), y vulneracién del derecho a la tutela
judicial efectiva (art. 24.1 CE ), en relacion con el reconocimiento de la condicion de coautor del Sr. Juan ».

«Tercero.- Infraccion de las normas sobre exhaustividad y congruencia de las sentencias ( art. 218.1) y
vulneracion del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), al no haberse enjuiciado ni resuelto de forma
explicita (incurriendo en una incongruencia omisiva) la pretension indemnizatoria incluida en la demanda
reconvencional (apartado Il del suplico)».

Los motivos del recurso de casacion fueron:

«Primero.- Infraccién de la doctrina de los actos propios ( art. 7 Cddigo Civil ) y a los limites de su aplicacion:
indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de
propiedad intelectual a quien no ha realizado una aportacioén creativa original (art. 10 LPI )».

«Segundo.- Infraccion del 10.1 en relacién con los arts. 5.1y 7 de la LPI, y de la Jurisprudencia que interpreta
el concepto de "originalidad" exigible a toda creacién para merecer proteccion como obra de propiedad
intelectual».

2.- El procurador D. Joan Roig Montero Reiter, en representacion de D. Juan , interpuso recurso de casacion.
Los motivos del recurso de casacion fueron:
«Primero.- Porlaviadel art. 477.1 LEC. Infraccién de los articulos 138 y 140 de la Ley de Propiedad Intelectual ».

«Segundo.- Acreditacion del interés casacional. Art. 477.2.3 °y 3 de la LEC . Jurisprudencia contradictoria de
las Audiencias Provinciales».

3.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas
para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las
partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dicté auto de fecha 30 de
septiembre de 2015, que admitio el recurso y acordé dar traslado a las partes recurridas personadas para que
formalizaran su oposicién.

4.- D. Serafin yD. Abel presentaron escrito de oposicién al recurso de casacion interpuesto por D. Juan .

D. Juan presento escrito de oposicion al recurso extraordinario por infraccién procesal y al recurso de
casacion interpuesto por D. Serafin y D. Abel .

5.- Al no solicitarse por todas las partes la celebracién de vista publica, se sefial6 para votacion y fallo el dia
29 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Antecedentes del caso

1.- Los hechos fijados en la instancia, necesarios para comprender las cuestiones planteadas en los recursos,
son los siguientes:

1.° El demandante D. Juan , arquitecto de profesion, recibié el encargo en el afio 2008 de la empresa Grenfix
S.L. (enlo sucesivo, Grenfix) para realizar el proyecto de obra nueva para un edificio destinado a hotel de cuatro
estrellas en Barcelona (en adelante, proyecto 1).

2.° Grenfix era la promotora del proyecto y la propietaria del solar la mercantil Grupo Inmobiliario Castellvi SL.

3.°D. Juan notifico el encargo y solicito el correspondiente visado del proyecto al Colegio de Arquitectos de
Catalunya, registrado con el nim. NUMO004
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4.° El demandante comunico al Colegio de Arquitectos que él mismo asumia la direccion de la obra.
5.9 El 21 de octubre de 2008, Grenfix solicitd la licencia de obras al Ayuntamiento de Barcelona.

6.° En noviembre de, 2008 el Ayuntamiento declaré6 compatible con el planteamiento urbanistico el
anteproyecto presentado por Grenfix.

7.° El Ayuntamiento no concedié la licencia al considerar necesarias modificaciones en la fachada del hotel
para su adecuacién al planeamiento urbanistico.

8.° Tras el rechazo del proyecto 1 por el Ayuntamiento, la promotora Grenfix, a instancias del Grupo Castellvi,
contraté a los arquitectos D. Serafin y D. Abel para «colaborar en la redaccion del proyecto y la direccién de
las obras [...] en un 50% conjuntamente con el arquitecto D. Juan ». El contrato es de 27 de enero de 2009 y
en él se definieron los trabajos como de redaccidn de los anteproyectos necesarios para conseguir ajustar la
volumetria del edificio al programa requerido del hotel, con el objetivo de obtener licencia municipal; proyecto
bésico con redaccion de los documentos relacionados con la volumetria del edificio (fachada, cubiertas,
urbanizacion exterior); proyecto ejecutivo, con redaccion del de la fachada (cerramientos, ventanas, cielorrasos
exteriores) y de la urbanizacion exterior; direccion de obras (50%) durante todo el proceso.

9.° Se elabord el proyecto (al que llamaremos proyecto 2) y fue fechado el 27 de marzo de 2009.

10.° Previamente, el 25 de marzo de 2009, estos dos arquitectos, D. Serafin y D. Abel ,en documento también
suscrito por el arquitecto D. Juan , manifestaron que tenian concedida la venia de este Ultimo para intervenir al
50% en el proyecto de obra del hotel de cuatro estrellas, que se habia redactado y visado con el nim. NUMQ0O04 .

11.° EI 1 de abril de 2009, arquitecto D. Juan present6 en el Colegio de Arquitectos un documento con su
renuncia al 50% de la direccion de obra y del proyecto ejecutivo. Se hizo constar en el documento que la
propiedad habia decidido que el encargo se compartiera con los arquitectos D. Serafin yD. Abel . Enlamisma
fecha los tres arquitectos presentaron a visado el documento de encargo compartido.

12.° Este proyecto 2 si obtuvo licencia municipal.

13.° Una vez aprobado el proyecto, Grenfix decidio, por falta de liquidez, no recoger la licencia ni abonar los
impuestos y se paraliz6 el proyecto.

14.° En el afio 2011 los demandados D. Serafin y D. Abel , a peticion de grupo Castellvi como promotor,
presentaron un proyecto (al que llamaremos proyecto 3) ante el Colegio de Arquitectos, para el hotel de cuatro
estrellas en Barcelona, al cual se habia otorgado el nim. de visado NUMO0O2 . En el proyecto solo aparecian
como autores los dos mencionados arquitectos.

15.° Este proyecto 3 no se desarrolld, y cuando se redactd la sentencia de la Audiencia Provincial se encontraba
paralizado.

16.° El proyecto 2 y el proyecto 3 son sustancialmente iguales.

2.- D. Juan presenté demanda contra D. Serafin y D. Abel , fundada en las normas del Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual que protegen el derecho de autor, para que se declarara que el proyecto 3
era el mismo proyecto 2, que el demandante elabor6 en colaboracion con los demandados y, por tanto, se le
declarara coautor del mismo, con las consecuencias inherentes a tal coautoria, que se detallaban en la peticion
de la demanda, transcrita en los antecedentes de hecho de esta sentencia.

En la demanda se alegaba que el proyecto arquitecténico constituia una obra en colaboracion, regulada en el
art. 7 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, TRLPI) y que los derechos sobre
tal obra, resultado de la colaboracién del demandante y los demandados, correspondian a todos ellos.

Los demandados reconocieron la identidad sustancial de los proyectos 2 y 3, pero negaron que el proyecto
2 fuera una obra en colaboracién en la que hubiera intervenido, como autor, el demandante, puesto que la
creacién original del proyecto 2, su singularidad estética, se debia a ellos, al ser obra suya elementos de
incuestionable relevancia en una obra arquitecténica (también en el proyecto conforme al cual debe ejecutarse
el edificio) como son la fachada, los ajustes en la volumetria, las reestructuraciones del programa interior
del hotel y el tratamiento de los espacios exteriores, por afectar a la parte mas estética de la edificacién,
que permite condensar la mayor creatividad y la que incide en mayor medida en la originalidad del conjunto.
La parte correspondiente al demandante que se contiene en el proyecto 2, lo que conserva del proyecto 1
que elaboré exclusivamente el demandante, es de caracter meramente técnico, funcional, material, pero sin
sustantividad creativa y, por tanto, sin atribucion de autoria de propiedad intelectual.

3.- Los demandados también reconvinieron. Al afirmar que ellos eran los Unicos autores (en el sentido que a
tal término otorga la normativa sobre propiedad intelectual) del proyecto 2, alegaron que se habian infringido



-
ARSI | JURISPRUDENCIA

sus derechos de propiedad intelectual sobre tal obra al incluir el demandante en su pagina web unos planos
y una imagen de la fachada de dicho proyecto 2. Solicitaron, en consecuencia, que se declarara la infraccién
por el reconvenido de sus derechos de propiedad intelectual, con todas las consecuencias expresadas en la
peticion de su reconvencién, transcrita también en los antecedentes de hecho.

4.- La sentencia del Juzgado Mercantil desestimé la demanda y estimé la reconvencion porque considerd
que el demandante no habia probado qué creacion original habia aportado al proyecto 2, que seria por tanto
una creacién original exclusiva de los demandados reconvinientes, pues la inclusién de la aportacién de estos
al proyecto en el ambito protegido por la propiedad intelectual no habia sido cuestionada, por lo que los
unicos autores del denominado proyecto 2, «desde la perspectiva de la Ley de Propiedad Intelectual» serian
los demandados.

5.- El demandante reconvenido apel6 la sentencia del Juzgado Mercantil. La Audiencia Provincial estim6 en
parte su recurso. Esta consideré que el proyecto 2 era un compendio del proyecto 1, obra del demandante, y de
los elementos introducidos por los demandados, por lo que se trataba de una obra en colaboracién en la que
habia intervenido, como autor, el demandante junto con los demandados. La Audiencia afirmé en su sentencia:

«No puede degradarse el trabajo del Sr. Juan a una mera aportacién de elementos materiales y funcionales,
previamente determinados por condicionantes de todo tipo, trabajo desempefiado en plan reglado y casi
automatico y con escasa e irrelevante intervencion a la discrecionalidad y originalidad o de apoyo y adaptacién
a la fachada. El trabajo del demandante fue la elaboracién del proyecto, proyecto que salvo la fachada
subsistid. Y un proyecto, maxime de esa envergadura, estd dotado per se de una creatividad, creatividad que
cumple lo dispuesto en los arts. 5.1y 10 y que no puede perderse porque le sea sustituida una parte, aunque
se trate de la fachada. [...]

»La importancia que se pueda conceder a la fachada, aun afiadiendo la incidencia en la volumetria y en
otros aspectos exteriores, no puede llegar a devaluar, diluir y hasta desvanecer la parte restante del proyecto
que, aunque de menor incidencia estética, por su magnitud y relevancia en la funcionalidad y concepcién del
proyecto no merece la suerte que quieren hacerle correr los demandados. [...] La fachada no puede atraer hacia
si a la totalidad del proyecto, en confusion de la parte con el todo. Su creatividad no puede monopolizar toda la
creatividad del proyecto. Un proyecto es algo unitario, sin separacion de partes, y asi se concibié el de autos,
obra compartida de los tres arquitectos».

Por tal razon, estimd en parte el recurso, revocé en parte la sentencia del Juzgado Mercantil, estim6 en parte
la demanda, pues no concedi6 la indemnizacion solicitada por los dafios materiales porque no se habian
producido, y mantuvo una estimacién parcial de la reconvencion puesto que declard que los reconvinientes
eran los Unicos autores de la fachada del hotel proyectado, que el demandante habia incluido en su web, como
si fuera obra de su creacion.

6.- La sentencia de la Audiencia Provincial ha sido recurrida por ambas partes. Los demandados
reconvinientes han formulado un recurso extraordinario por infraccidon procesal, basado en tres motivos, y
un recurso de casacién, basado en dos motivos. El demandante reconvenido ha formulado un recurso de
casacion, basado en dos motivos.

7.- Resolveremos en primer lugar el recurso extraordinario por infraccion procesal, y a continuacion el recurso
de casacién, empezando por el formulado por los demandados, puesto que si se estimara, no procederia
entrar siquiera a resolver el recurso de casacion del demandante, que hace referencia a la indemnizacién por
la infraccion de sus derechos de propiedad intelectual.

El tercer motivo del recurso extraordinario por infraccién procesal no denuncia en realidad ninguna infraccion
legal, puesto que solo recuerda que, caso de estimarse el recurso de casacion del demandante, si se fijara
una indemnizacién a su favor, deberia examinarse la peticiéon de indemnizacién que los reconvinientes habian
formulado solo para el caso de que se otorgara una indemnizacion al demandante.

Recurso extraordinario por infraccion procesal de D. Serafin y D. Abel
SEGUNDO.- Formulacién del primer motivo del recurso extraordinario por infraccién procesal
1.- El primer motivo se encabeza asi:

«Infraccién del principio de justicia rogada ( art. 216 LEC ) al haberse prescindido del hecho de que fue
el demandante quien planted esta controversia en el ambito de la Propiedad Intelectual, de modo que el
enjuiciamiento y resolucion del proceso no puede efectuarse desconociendo dicha normativan.

2.- La infraccién se habria producido al no reconocer la sentencia de la Audiencia Provincial que las
aportaciones del demandante al proyecto no son originales o creativas.
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TERCERO.- Decisidn de la sala. Inadmisibilidad del motivo

El motivo no debid siquiera ser admitido a trdmite. No solo no indica cudl de los cuatro motivos del art. 469.1 de
lla Ley de Enjuiciamiento Civil es el planteado por el recurrente, sino que, ademas, las cuestiones que plantea
son de naturaleza sustantiva.

CUARTO.- Formulacidn del segundo motivo del recurso extraordinario por infraccién procesal
1.- El encabezamiento del segundo motivo del recurso extraordinario por infraccion procesal se formula asi:

«Infraccion de las normas sobre los efectos del incumplimiento de la carga de la prueba ( art. 217.1 LEC ), de
las normas sobre motivacion de las sentencias ( art. 218.2 LEC ), y vulneracion del derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE ), en relacion con el reconocimiento de la condicion de coautor del Sr. Juan ».

2.- A lo largo de varias péginas, los recurrentes critican que se haya dado la razén al demandante sobre su
condicion de coautor pese a que la prueba propuesta por este ha sido muy escasa y la propuesta por los
demandados, muy copiosa y rigurosa, por lo que los demandados cumplieron con su carga de probar vy el
demandante no lo hizo. Se critica que la Audiencia Provincial haya resuelto por unos supuestos actos propios
que no serian tales.

La sentencia de la Audiencia Provincial resulta falta de logica y se desvia del resultado probatorio, siendo
notoriamente arbitraria e irracional y vulnera el art. 24 de la Constitucion .

QUINTO.- Decisidn de la sala. Inadmisibilidad del motivo

1.- Este motivo tampoco debid superar el tramite de admisidn, puesto que se encuentra manifiestamente mal
formulado, al no indicarse por qué motivo de los cuatro previstos en el art. 469.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil se plantea, y mezclar alegaciones que debian estar planteadas a través de motivos distintos.

2.- Ademas de lo anterior, el motivo carece manifiestamente de fundamento. Como de modo reiterado ha
declarado esta sala, no pueden haberse infringido las normas que regulan la carga de la prueba cuando no se
ha resuelto con base en la ausencia de prueba sino con base en los hechos que han resultado fijados por las
alegaciones conformes de las partes o por las pruebas practicadas. El mayor o menor esfuerzo probatorio de
unay otra parte no tiene nada que ver con la carga de la prueba.

3.- Las reglas sobre la motivacién de la sentencia del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la tutela
judicial efectiva no se vulneran porque los razonamientos de la sentencia no gusten a la parte recurrente y esta
discrepe de los razonamientos que han llevado a la desestimacion de parte de sus pretensiones.

Recurso de casacién de D. Serafin y D. Abel
SEXTO.- Formulacién del primer motivo del recurso de casacion
1.- El encabezamiento de este motivo tiene el siguiente tenor:

«Infraccion de la doctrina de los actos propios ( art. 7 Cédigo Civil ) y a los limites de su aplicacién:
indisponibilidad de las normas imperativas, como la que impide considerar como autor de una obra de
propiedad intelectual a quien no ha realizado una aportacion creativa original (art. 10 LPI )».

2.- El motivo se basa en que los actos de los demandados, al suscribir determinados documentos del
proyecto 2 mencionando al demandante, son incorrectamente interpretados por la Audiencia al considerarlos
como actos propios . Y que en ningun caso podrian serlo porque seria un acto manifiestamente ineficaz por
contravenir normas imperativas como son las que establecen que solo pueden ser considerados autores
quienes crean una obra de propiedad intelectual.

SEPTIMO.- Decisién de la sala. Desestimacidn del motivo

1.- La mencién que la sentencia recurrida hace a que «los demandados no pueden ir en contra de todos estos
actos» (actos que serian los contratos en los que los tres arquitectos aparecen como autores del proyecto, la
tramitacién del visado, los correos electrénicos cruzados) es un argumento de refuerzo de lo que constituye
el argumento principal utilizado por la Audiencia, que era, expuesto sintéticamente, que el demandante habia
intervenido en el proyecto y no podia considerarse, por tanto, que no fuera autor del mismo.

2.- Si la argumentacién principal de la Audiencia es incorrecta, la utilizacién, como argumento de refuerzo,
de la teoria de los actos propios seria inane. Por ello ha de analizarse la correccién de esa argumentacién
principal, que es la cuestionada directamente en el segundo motivo del recurso de casacion.

OCTAVO.- Formulacién del segundo motivo del recurso de casacion de los demandados

1.- El encabezamiento de este segundo motivo dice asi:
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«Infraccion del 10.1 enrelacién con los arts. 5.1y 7 dela LPI, y de la Jurisprudencia que interpreta el concepto
de "originalidad" exigible a toda creacidn para merecer proteccion como obra de propiedad intelectual».

2.- En el desarrollo del motivo, los recurrentes alegan que no toda colaboraciéon en una obra merece la
proteccién de la normativa sobre propiedad intelectual, pues es preciso que se aporte una creacion original al
conjunto, que se trate de una colaboracion intelectual, creadora, pues la simple ayuda material no convierte
en coautor al auxiliar.

Los recurrentes critican que la Audiencia Provincial haya considerado que la participacién subjetiva del
demandante en el proyecto supone, sin mas, que tal participacion, desde el punto de vista objetivo, tenga un
grado de singularidad suficiente para ser considerada original y, por tanto, dote al demandante del caracter de
coautor de la obra colectiva, protegido por la normativa sobre propiedad intelectual.

En particular, los recurrentes cuestionan que la sentencia recurrida afirme que «un proyecto, maxime de esa
envergadura, esta dotado de una creatividad, creatividad que cumple lo dispuesto en los arts. 5.1y 10 [TRLPI ]
[..]». Consideran que esta premisa es incorrecta pues el proyecto solo sera creativo y merecera proteccion si
es una creacion original.

3.- En conclusion, segun los recurrentes, la aportacidn del demandante constituiria Gnicamente una asistencia
técnica muy cualificada, al haber realizado la parte del proyecto delimitada por condicionantes técnicos tales
como el plan urbanistico y el programa funcional propio de un edificio destinado a hotel, que limitan su libertad
creativa. La parte realmente creativa del proyecto seria la realizada por los demandados (fachada, volumetria
y espacios exteriores).

NOVENO.- Decisidn de la sala. La obra arquitectonica: el requisito de la originalidad. Obra en colaboracion

1.- Tanto las obras de arquitectura como las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativas
a la arquitectura, estan expresamente mencionadas en el art. 2 del Convenio de Berna para la proteccién de
las obras literarias y artisticas, del que Espafia forma parte, desde la revision de Berlin de 1908.

Como consecuencia de lo anterior, el art. 10.1.f TRLPI , al regular qué obras son objeto de la propiedad
intelectual, menciona especificamente varias relacionadas con arquitectura. Segun este precepto, entre las
creaciones objeto de propiedad intelectual se encuentran «los proyectos, planos, maquetas y disefios de obras
arquitecténicas y de ingenieria».

También ha de considerarse como obra protegida por la propiedad intelectual el edificio o construccién ya
ejecutada. El Convenio de Berna, del que Espafia forma parte, protege la obra arquitecténica edificada. El art.
10.1 TRLPI, que enumera una serie de tipos de obras protegidas objeto de la propiedad intelectual sin incluir
la edificacién o construccidn, no tiene caracter exhaustivo sino meramente enunciativo y, de hecho, el art. 19.5
TRLPI excluye la aplicacion de ciertas previsiones de los derechos de explotacion de la obra «al alquiler y al
préstamo no se aplicara a los edificios ni a las obras de artes aplicadas».

En esta resolucién utilizaremos la expresion «obra arquitectonica» en un sentido amplio, puesto que el objeto
del litigio no es un edificio ya construido, sino el proyecto (que incluye planos, alzados, dibujos, etc.) realizado
con el propésito de construirlo.

2.- Una obra arquitectonica, proyectada o ya construida, se protegera cuando constituya una creacion humana
(arts. 1y 5.1 TRLPI), exteriorizada y original (art. 10.1 TRLPI).

3.- Dado el caracter funcional de este tipo de obras, los ordenamientos juridicos de nuestro entorno tienden
a proteger por las normas de propiedad intelectual solo las obras arquitecténicas singulares, con exclusién,
por tanto, de las construcciones ordinarias. En este ambito, por las especiales caracteristicas de la obra
arquitectdnica y de los planos y proyectos que sirven para desarrollar su concepcion y permitir su ejecucion,
prevalece una conceptuacion objetiva de la originalidad, que conlleva la exigencia de una actividad creativa
que, con independencia de la opinion que cada uno pueda tener sobre los logros estéticos y practicos del autor,
dote a la obra arquitectonica de un caracter novedoso y permita diferenciarla de otras preexistentes.

Otorgar la proteccién que la normativa sobre propiedad intelectual concede a los autores, tanto en los derechos
morales como en los derechos de explotacién econémica, a quienes proyectan edificios ordinarios, sin una
minima singularidad o distintividad, no solo no responde al sentido y finalidad de las normas que regulan la
propiedad intelectual sino que ademas traeria consigo consecuencias perturbadoras para el propietario del
edificio, por su cardcter de obra funcional, destinada a satisfacer las necesidades que en cada momento tenga
su propietario, cuyos derechos deben coexistir con los derechos del autor, como por ejemplo el derecho moral
a la integridad de su obra.
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4.- Para decidir si una obra arquitecténica es original y, por tanto, esta protegida por las normas de la propiedad
intelectual, debe tenerse presente que el caracter funcional de la mayoria de las obras arquitecténicas
condiciona muchos de sus elementos y restringe en alguna medida la libertad creativa del arquitecto y sus
posibilidades de originalidad.

Los términos en que estd redactado un proyecto arquitectonico responden en buena medida a las exigencias
técnicas o funcionales y al cumplimiento de la normativa urbanistica. Cuando esto es asi, el proyecto o la obra
arquitecténica edificada no quedan protegidos por el derecho de autor en la parte impuesta por esas exigencias
técnicas, funcionales o normativas (en este sentido, sentencia de esta sala 12/1995, de 28 de enero ), salvo que
la originalidad se consiga justamente por la singularidad y novedad de las soluciones adoptadas para cumplir
esas exigencias funcionales, técnicas o normativas. Pero, con cardcter general, las obras arquitecténicas se
prestan a una menor originalidad que otros tipos de obras plasticas y se requiere en ellas, para ser encuadradas
en el art. 10 TRLPI, un grado de singularidad superior al exigible en otras categorias de obras protegidas por
la propiedad intelectual.

Por esa razon, la afirmacidn de la sentencia recurrida de que «un proyecto, maxime de esa envergadura, esta
dotado per se de una creatividad, creatividad que cumple lo dispuesto en los arts. 5.1y 10 [TRLPI ]» no es
correcta. Nitodo proyecto arquitectonico esta dotado per se de creatividad, ni el hecho de que el edificio sea de
mayor o menor tamanio, o esté destinado a hotel, presupone esa creatividad. No todo proyecto arquitecténico
ni toda edificacién es una obra original, protegida por la propiedad intelectual.

5.- La sentencia del Juzgado Mercantil, al valorar las pruebas, analiz6 el grado de creatividad de la participacién
de demandante y demandados en el proyecto 2, que es sustancialmente idéntico al proyecto 3. Afirmé que la
participacion del demandante fue «meramente funcional y técnica», condicionada por el plan urbanistico, las
normas de seguridad y la funcionalidad del edificio, destinado a hotel, pues fue esta la parte del proyecto 1
(elaborado integramente por él) que se aprovechd en el proyecto 2. En contraste con lo anterior, la intervencién
de los demandados, centrada en la composicién volumétrica, la fachada y los espacios exteriores, habria
aplicado unos criterios compositivos con altura creativa, lo que dotaria a su creacion de originalidad y, por
tanto, seria protegible por la normativa sobre propiedad intelectual.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial se centra sobre todo en la participacion subjetiva del
demandante en la elaboracién del proyecto 2 (que integré una parte del proyecto 1), participacion que los
demandados no han negado. Y del hecho incontestable de esa participacidn subjetiva del demandante y de
la afirmacién errénea de que todo proyecto arquitecténico tiene per se creatividad y, por tanto, originalidad,
concluye que el demandante debe ser considerado coautor de una obra arquitecténica en colaboracién, con
los derechos que como tal autor le otorga la normativa sobre propiedad intelectual, con base en la cual ha
accionado.

6.- Esa conclusion no es correcta. No basta con que el demandante haya participado materialmente en la
elaboracion del proyecto arquitecténico. Esa participacidn le da derecho al cobro de los honorarios pactados y
alos demas derechos que se deriven del contrato de arrendamiento de servicios que le une tanto a la promotora
como a los demas arquitectos y de la normativa colegial. Pero no supone, sin mas, que pueda ser considerado
como coautor protegido por las normas de la propiedad intelectual. Para lograr esta proteccién habria sido
necesario que su intervencion en el proyecto hubiera presentado una cierta originalidad, es decir, que hubiera
cumplido los requisitos de singularidad, individualidad y distinguibilidad ( sentencia de esta sala 542/2004,
de 24 de junio).

Aunque en ciertas épocas prevalecié la concepcion subjetiva de originalidad (y este mismo criterio pueda ser
aplicable en principio a algunas obras de caracteristicas muy especiales como es el caso de los programas de
ordenador, art. 96.2 de la Ley de Propiedad Intelectual ), actualmente prevalece el criterio de que la originalidad
prevista por el art. 10.1 TRLPI exige un cierto grado de altura creativa. Esa concepcion objetiva permite destacar
el factor de recognoscibilidad o diferenciacién de la obra respecto de las preexistentes, imprescindible para
atribuir un derecho de exclusiva con aspectos morales y patrimoniales, lo que requiere que la originalidad
tenga una relevancia minima suficiente.

7.- En la elaboracién de un proyecto arquitecténico pueden intervenir colaboradores, incluso con una
cualificacion técnica muy elevada (piénsese, por ejemplo, en el calculo de estructuras), pero si su aportacién no
reune el requisito de la originalidad, en el sentido que se ha expuesto, tales intervinientes tendran los derechos
derivados de la relacién contractual que le una con el promotor de la obra o con los demds arquitectos y
profesionales intervinientes en el proyecto, pero no podran ser considerados como autores protegidos por la
normativa reguladora de la propiedad intelectual.

No basta, por tanto, con que el demandante haya participado materialmente en la elaboracion del proyecto
arquitecténico para ser considerado coautor de una obra colectiva. Es preciso un grado suficiente de
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originalidad en su aportacion al proyecto, y no consta que se haya producido una aportacion de esas
caracteristicas.

8.- No existe especial controversia en que nos encontramos ante una obra en colaboracién, en cuya
elaboracion han participado varios arquitectos, entre los que mediaba un acuerdo de colaboracién y que no
tenian una especial subordinacién a un tercero que les coordinara, por mas que hubieran sido contratados
por un tercero.

El demandante, para realizar su aportacion al proyecto arquitecténico, aprovech6 una parte del proyecto
gue ya tenia elaborado con anterioridad, que constituia un proyecto de todo el edificio que no obtuvo los
permisos administrativos necesarios para ser ejecutado. Esto dotaba a la obra de ciertas caracteristicas
propias de la obra derivada, como ya advirtié la sentencia del Juzgado Mercantil. Pero dado que los arquitectos
intervinientes acordaron realizar en comun el proyecto, repartiéndose diversas partes del mismo, y asi lo
plasmaron en diversos documentos contractuales y colegiales, es correcto calificar el proyecto arquitecténico
como obra en colaboracion.

9.- Si bien es cierto que en algunos casos en que el proyecto arquitectonico es fruto de la colaboracién de varios
arquitectos, no es posible la diferenciacién de lo elaborado por unos y otros, no es ese el caso del proyecto
objeto del litigio, puesto que las sentencias de instancia han atribuido a los demandados una determinada
participacion (las innovaciones del proyecto 2 respecto del proyecto 1, que consisten fundamentalmente en
la fachada, la volumetria y los espacios exteriores), diferenciable de la atribuible al demandante.

10.- La falta de originalidad de algunos elementos de la obra arquitecténica no impide la proteccién de las
partes que si reunan el requisito de la originalidad. Por ello, cuando se trata de una obra en colaboracién
en la que pueden distinguirse partes que reldnen el requisito de la originalidad y partes que no lo retnen,
y tales partes corresponden a arquitectos diferentes, aquellos que hayan realizado las aportaciones al
proyecto arquitecténico dotadas de originalidad seran considerados autores protegidos por la normativa sobre
propiedad intelectual, y aquellos que hayan elaborado las partes carentes de originalidad no gozaran de tal
consideracion y proteccion, sin perjuicio de los derechos de naturaleza contractual que resulten del encargo
recibido y del trabajo realizado para cumplirlo.

11.- Para ser reconocido como autor de una obra protegida por la normativa sobre propiedad intelectual, el
arquitecto debe haber creado un espacio y unas formas originales, y no consta que el demandante lo haya
hecho, puesto que no puede identificarse sin mas su intervencién en la elaboracién de parte de un proyecto
arquitecténico con la creacidn de tales espacios y formas originales.

12.- Los «actos propios» a que se refiere la sentencia de la Audiencia Provincial lo son respecto de la
participacion del demandante en la elaboracién del proyecto, pero no suponen un reconocimiento de que tal
participacién tuvo un grado de altura creativa suficiente para ser considerado «original» en el sentido que se
ha expresado y, por tanto, no reconocen al demandante su condicién de coautor de una obra en colaboracién
protegida por la propiedad intelectual, sin perjuicio de que le otorguen los derechos que se derivan del contrato
que suscribio junto con los codemandados y el comitente del proyecto.

13.- No pueden aceptarse las alegaciones que el demandante realiza al oponerse al recurso, en el sentido
de que él también colaboré en la realizacion de la fachada del edificio, puesto que contradice lo fijado en la
instancia.

El recurso de casacion ha de controlar la correcta interpretacion y aplicaciéon de las normas a la base factica
fijada en la sentencia de la Audiencia Provincial, no a la que las partes pretendan introducir correctamente en
esta sede. Y en la instancia qued¢ fijado que la participacion de demandante y demandados en el proyecto
era distinguible, y que estos habian elaborado lo relativo a fachada, su incidencia en la volumetria y espacios
exteriores.

14.- Lo expuesto determina que deba estimarse este motivo del recurso y, en consecuencia, revocarse la
sentencia de la Audiencia Provincial y desestimar el recurso de apelacién del demandante. Los demandados
nunca han negado que el demandante participara en la elaboracion del proyecto del hotel, pero en la demanda
se ejercitan acciones de propiedad intelectual, y no consta que la participacion del demandante tuviera la
necesaria altura creativa para considerarle autor, en el sentido que tal concepto tiene en la normativa sobre
propiedad intelectual.

15.- El recurso de casacién del demandante partia de la base de la estimacion parcial de su demanda, puesto
que cuestionaba que se le hubiera denegado la indemnizacién pese a haber declarado la Audiencia que se
habian infringido sus derechos de autor.
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Una vez que como consecuencia de la estimacion del recurso de casacion de los demandados su demanda
ha sido plenamente desestimada, no procede entrar siquiera a analizar su recurso de casacion.

DECIMO.- Costas y depdsitos

FALLAMOS

1.- La desestimacién del recurso extraordinario por infraccién procesal de los demandados conlleva su
condena al pago de las costas de este recurso. La estimacion del recurso de casacion de los demandados
conlleva que no se haga expresa imposicién de las costas de este recurso.

Dado que no ha podido entrarse siquiera a examinar el recurso de casacién del demandante, por faltar el
presupuesto necesario para poder hacerlo, no procede hacer tampoco expresa imposicién de las costas de
tal recurso.

2.- Se acuerda la pérdida del depésito constituido para la interposicion del recurso extraordinario porinfraccién
procesal y la devolucion de los depdsitos constituidos para la interposicion de ambos recursos de casacion,
de conformidad con la disposicion adicional 15.2, apartados 8 y 9, de la Ley Orgdanica del Poder Judicial .

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitucion, esta sala ha decidido

1.°- Desestimar el recurso extraordinario por infraccion procesal y estimar el recurso de casacion interpuesto
por D. Serafin y D. Abel contra la sentencia num. 170/2014 de 14 de mayo, dictada por la Seccidon
Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelaciéon ndm. 236/2013 . 2.°-
Casamos la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno, revocamos la estimacion parcial
del recurso de D. Juan vy, en su lugar, confirmamos la sentencia del Juzgado Mercantil que desestimé su
demanda, estimé la reconvencién y le condend en costas tanto de una como de otra. 3.°- No procede entrar
a resolver el recurso de casacion interpuesto por D. Juan por faltar el presupuesto necesario para ello. 4.°-
Condenar a D. Serafin y D. Abel al pago de las costas del recurso extraordinario por infraccién procesal.
No hacer expresa imposicion de las costas de ninguno de los recursos de casaciéon. Condenar a D. Juan
al pago de las costas del recurso de apelacion. 5.°- Devuélvase a los recurrentes en casacion los depositos
constituidos para interponer cada uno de tales recursos. Se acuerda la pérdida del depdsito constituido para
interponer el recurso extraordinario por infraccion procesal. Librese a la mencionada Audiencia la certificacién
correspondiente con devolucién de los autos y rollo de apelacién remitidos.

Notifiquese esta resolucioén a las partes e insértese en la coleccion legislativa.

Asi se acuerda y firma.
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