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Resumen

En el ambito de los derechos de autor varias son las cuestiones que de manera general preocupan
a los creadores y artistas. Posiblemente, todas estén relacionadas con la gestion patrimonial de sus
creaciones y de los derechos que pueden ceder a terceros a cambio de una remuneracion. Esto es
lo que subyace al caso que aqui se trae a colacion. El Tribunal Supremo en su sentencia de 19 de di-
ciembre de 2023 resolvid el caso de los derechos de explotacion de la propiedad intelectual cedidos
a Kukuxumusu y que recaian sobre mas de tres mil dibujos. La cuestion en concreto que se analizaba
es si la cesion de los dibujos, dada la gran cantidad de ellos, determinaba, a la postre, que se habian
cedido también los personajes en ellos dibujados. O, al menos, eso es lo que parece que se resolvio.

Abstract

In the field of copyright, there are several issues of general concern to creators and artists. Possibly
all of them are related to the management of their creations and the rights they may assign to third
parties in exchange for remuneration. This is what underlies the case that is brought up here. The
Supreme Court, in its ruling of December 19, 2023, resolved the case of the exploitation rights of
the intellectual property assigned to Kukuxumusu and which related to more than three thousand
drawings. The specific issue analyzed was whether the assignment of the drawings, given the large
number of them, determined, at the end of the day, that the characters drawn in them had also been
assigned. Or, at least, that is what seems to have been resolved.
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I. UN ESBOZO INTRODUCTORIO'

No es descabellado afirmar que Espafa es en
un pais artistico o, mas correctamente, lleno de
artistas. La historia nos lo demuestra a través las
denominadas bellas artes: de Juan de Herrera a
Pedro de Mena, de Rosalia a Diego Velazquez o
de Carmen Laforet a Nacho Duato, Luis Bunuel o
Miguel Mihura. Precisamente este ultimo, a pe-
sar de su fama como dramaturgo, fue un excep-
cional historietista que dejé para la posteridad
una enorme muestra de estas vifietas a través
de aquella joya inmarcesible que fue La Codor-
niz, en la que, a su lado, dibujaron tantos otros
nombres ilustres del dibujo espanol como Forges,
Mingote o Enrique Herreros. Y lo que ellos crea-
ron magistralmente no fue una rara avis en la
historia espanola, pues, desde las denominadas
aleluyas, ha destacado por la constante calidad
de sus tebeos con nombres que todos atesoramos
en la memoria: solo hay que recordar al maestro
Ibafiez y a mas de uno se nos viene a la cara una

sonrisa?.

El comic ha formado parte del bagaje cultu-
ral de generaciones enteras —y, aunque en menor
medida, lo continta formando—. Por ello no es
extrano que cuando en Espaia se decidio revolu-
cionar el mercado de los souvenirs fuera a través
de las historietas, de la forma en la que se habia
dibujado a aquellos personajes que nos habian
acompanado tantas tardes. En efecto. Me refiero
a Kukuxumusu; empresa fundada en el afno 1994

—si bien, con anterioridad, ya habian comenzado
a comercializar sus productos— en torno a un gru-
po de amigos que decidieron crear una linea de
recuerdos de viaje que consistia, en su origen, en
camisetas caracterizadas por la inclusion en todos
los productos de una serie de dibujos humoristi-
cos, caricaturizados, estilisticamente sencillos,
con una mas que notable influencia del dibujo del
tebeo y que, claramente, por las formas podria
recordarnos a esa gran maestria, demostrada con
creces, a la hora de plasmar nuestra historia en
las historietas. A través de esta creacion grafica,
a través de esos animales antropomorfos, los fun-
dadores consiguieron que esos dibujos formaran
incluso un universo propio, conocido popularmen-
te como Universo Kukuxumusu, y que se creara
una identificacion, al final, entre la empresa y
esos animalillos; erigiéndose estos ultimos en el
marchamo de su empresa.

Lo que no sabian aquellos dibujantes es que
anos después se enfrentarian a una batalla judi-
cial en torno a los derechos de esos dibujos y que,
por ciertos aspectos, claramente recordaba a la
problematica gestion de los derechos de autor
que durante los anos 60 y 70 del siglo XX llevo a
cabo la editorial Bruguera y que provoco, incluso,
que durante cierto tiempo hubiera dos tebeos de
Mortadelo y Filemén publicandose a la vez. La
situacion finalmente, tras un largo recorrido judi-
cial que, en puridad y a la postre, se centraba en
tres Unicas palabras «escena, situacion o peripe-
cia», fue resuelta por la sentencia de la Sala de lo

1 Este estudio presenta un caracter preliminar. Son unas primeras notas, a raiz de la sentencia que se trae a

colacion, sobre un asunto de gran enjundia, pero que requiere de un estudio mayor y pormenorizado.

2 Incluso me sirvio de inspiracion para defender una posicion a favor del reconocimiento de personalidad juridica

de las comunidades de propietarios. Vid. MURUAGA HERRERO, Pablo. “Personalidad juridica de las comunidades

de propietarios en régimen de propiedad horizontal y la inscripcidn a su favor de derechos en el Registro de la

Propiedad” Revista Critica de Derecho Inmobiliario, n.° 795, 2023, pp. 13 y ss.
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Civil del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de
20233, Ahora bien, se trata de una resolucion ju-
dicial que no debiera pasar desapercibida y per-
derse entre los dibujos de Kukuxumusu por va-
rios motivos: porque plantea, con mayor o menor
acierto, la distinta proteccion de los dibujos y de
los personajes que pueden salir en ellos; porque
plantea, con mayor o menor acierto, los contor-
nos de la cesion de los derechos de explotacion
de propiedad intelectual; porque, en definitiva,
abre, hasta cierto punto, interesantes cuestiones
para una materia que en Espana, por cuestiones
empresariales, ha recibido una menor atencion
que en otros ordenamientos juridicos*.

Il. UN CASO COMO EXCUSA: LOS
HECHOS DE LOS QUE PARTIMOS

1. La relacion existente hasta el
ano 2016

En el ano 1994, como se sefalo en el anterior
apartado, un grupo de amigos, Gonzalo Domin-
guez de Bidaurreta —conocido como Txomin—,
Koldo Aiestaran y Mikel Urmeneta, constituyeron
en Pamplona la sociedad denominada —y conoci-
da por todos— Kukuxumusu SL, si bien con ante-
rioridad —desde el afio 1989— habian venido de-
sarrollando y comercializando los productos con
los que finalmente alcanzarian la fama: las ca-
misetas con dibujos de los encierros de San Fer-
min. Entre los fundadores de la sociedad, Mikel

Urmeneta —Ifigo, segln la resolucion disponible
en Cendoj—, ejercio el cargo de administrador de
la sociedad desde el afo 1994 hasta el ano 2014
y desde ese ano hasta 2015 fue director artistico
de Kukuxumusu.

Lo cierto es que Mikel, ademas de sus funcio-
nes de gestion y administracion, ejercio de di-
bujante para Kukuxumusu —cual hombre del re-
nacimiento—, y junto con varios companeros —la
mayoria de ellos dibujantes freelance— cred una
serie de dibujos, principalmente, animales antro-
pomorfos, que formaron el ya mencionado y co-
nocido Universo Kukuxumusu. Asi, este grupo de
dibujantes, durante mas de veinte afos, crearon
los dibujos que luego se plasmaron en los produc-
tos que posteriormente Kukuxumusu comerciali-
z0. Y a lo largo de esos dos decenios, el grupo de
artistas concluyeron diversos contratos de cesion
de los derechos de explotacion de propiedad in-
telectual, comprendiendo en total mas de 3.000
dibujos.

Estos contratos, segin el Tribunal Supremo?,
se pueden categorizar en dos grupos. Uno pri-
mero que comprende los contratos firmados en-
tre 1994 y 2007, en los que se disponia de una
manera sencilla lo siguiente: «[El autor] VENDE
a la compania KUKUXUMUSU, que COMPRA y AD-
QUIERE los derechos de explotacion, tal y como
estan definidos en la Ley [...] de la totalidad de
los Expedientes de Propiedad Intelectual relacio-

3 STS, civil, de 19 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:5648).

4 En particular si lo comparamos con el ordenamiento juridico estadounidense. Sobre este ordenamiento, se

puede ver el resumen de la situacion en: SCHREYER, Amanda. “An Overview of Legal Protection for Fictional

Characters: Balancing Public and Private Interests”, Cybaris, vol. 6, n.° 1, 2015, pp. 49-95; o SPAHN, Kenneth E.

“The Legal Protection of Fictional Characters”, University of Miami Entertainment & Sports Law Review, vol. 9,

n.°2, 1992, pp.331-348.

5 Mediante un pronunciamiento que, quiza, como veremos posteriormente, es contrario a algunos de los princi-

pios fundamentales del Derecho procesal espanol.
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nados en el expositivo primero de este documen-
to, libres de cargas y gravamenes, no sujeta a
traba ni limitacion alguna». En cambio, a partir
del ano 2007, los contratos presentaron un mayor
desarrollo y en lo que a nosotros nos interesa se
disponia que:

«PRIMERO.- Objeto del Contrato

1.1. Es objeto del presente Contrato la venta
de los Dibujos y la cesion de la totalidad de los
derechos de explotacion de los mismos por parte
del AUTOR a favor de ATAUTE, con el fin de que esta
pueda utilizarlos en la fabricacion de diferentes
productos y obras que seran comercializados bajo
la marca “Kukuxumusu” u otras.

SEGUNDO.- Cesion de derechos

2.1. En virtud del presente Contrato, el AUTOR
cede a ATAUTE en exclusiva la totalidad de los
derechos de propiedad intelectual e industrial de
los Dibujos. Dicha cesion se realiza en exclusi-
va, con facultad de cesion a terceros y para todo
el mundo. La cesion sera efectiva con caracter
retroactivo desde el momento de la creacion de
cada uno de los Dibujos y por el maximo plazo
de duracion de los derechos previsto en el TRL-
Pl. 2.2. En concreto, el AUTOR cede a ATAUTE los
derechos de reproduccion, distribucion, transfor-
macion, puesta a disposicion y comunicacion pu-
blica de los Dibujos. La explotacion de los Dibujos
podra realizarse por ATAUTE directamente o bien
por otras personas fisicas y juridicas autorizadas
por ATAUTE. 2.3. En virtud de la exclusividad de
la cesion, el AUTOR no podra explotar por si mis-
mo, ni podra ceder o licenciar a terceros los de-
rechos de explotacion de los Dibujos en cualquier
soporte o modo de difusion. 2.4. En particular y
a titulo enunciativo, el AUTOR cede a ATAUTE los
derechos necesarios para reproducir y comercia-

lizar los Dibujos en todo tipo de productos tex-
tiles y de merchandising [...]. Dicha lista de pro-
ductos o soportes es meramente enunciativa y no
tiene caracter exhaustivo. 2.5. Asi mismo, el AU-
TOR cede a ATAUTE los derechos necesarios para
la transformacion, animacion y adaptacion de los
Dibujos y la utilizacion de los mismos en obras
audiovisuales de cualquier tipo como, a titulo
enunciativo, [...]. 2.6. El AUTOR cede a ATAUTE
los Dibujos para su utilizacion y comunicacion pu-
blica en Internet, a través de las paginas web de
la marca «Kukuxumusu» (incluyendo www.sanfer-
min.com) u otras. 2.7. La cesion realizada a favor
de ATAUTE permitira a ésta conceder licencias
sobre los Dibujos para su utilizacion como signo o
mascota corporativa de organismos puUblicos, en-
tidades publicas, asociaciones, organizaciones no
gubernamentales, festividades, festivales, ferias
y eventos de cualquier tipo. 2.8. La remuneracion
por la explotacion de los Dibujos en todos los mo-
dos y soportes previstos se entiende incluida en la
contraprestacion pactada en el pacto tercero, sin
que el AUTOR pueda reclamar cantidades suple-
mentarias en concepto de royalties o similares.
2.9. ELAUTOR garantiza a ATAUTE que los Dibujos
cedidos mediante el presente Contrato estan li-
bres de cargas y gravamenes, y no estan sujetos
a traba ni limitacion alguna, que son originales
Yy que no suponen una copia o plagio de obras
de terceros, pudiendo ATAUTE ejercitar pacifi-
camente los derechos que se le ceden en virtud
del presente Contrato. 2.10. El presente Contrato
no implica que el AUTOR adquiera ningun dere-
cho de propiedad industrial o intelectual sobre
los disefos y marcas de ATAUTE. 2.11. La cesion
de derechos prevista en el presente Contrato se
aplicara igualmente a los Dibujos realizados por
el AUTOR por encargo de ATAUTE a partir de la
firma del presente Contrato. Dichos Dibujos seran
objeto de cesion de la totalidad de los derechos
de explotacion por parte del AUTOR a favor de
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ATAUTE, con el fin de que esta pueda utilizarlos
directamente o a través de licencias a terceros,
en los términos previstos en esta clausula [...]».

Y de manera publica todo fue funcionado de
manera adecuada hasta que en el aho 2016°, Mi-
kel Urmeneta y un grupo de antiguos dibujantes
de Kukuxumusu decidieron formar una nueva ini-
ciativa empresarial llamada Katuki Saguyaki, que
hacia uso de los personajes que habian creado
con anterioridad estos artistas y que habian sido
utilizados por Kukuxumusu, tales como su famoso
toro azul, llamado Mr. Tetis’.

Asi, en esta nueva aventura empresarial, Ka-
tuki Saguyaki comenzo a utilizar una serie de di-
bujos que claramente recordaban a los cedidos
a Kukuxumusu en su dia o que, incluso, podian
parecer que eran los mismos o con unas varia-
ciones minimas. Al menos, esta fue la opinion de
Kukuxumusu, quien entendié que los dibujos rea-
lizados claramente constituian reproducciones y
transformaciones respecto de los dibujos de los
que era titular.

2. La sentencia del Juzgado de lo
Mercantil de Pamplona de 10 de
marzo de 20178

Asi, Kukuxumusu demando a este grupo de di-
bujantes por infraccion de los derechos de pro-
piedad intelectual de los que era titular, exigien-
do que se condenase a los dibujantes: «1°) a cesar
en o abstenerse de iniciar (a) la reproduccion
de los Dibujos del Universo Kukuxumusu en
camisetas, sistemas informaticos y cualesquiera
otros soportes, cualquiera que fuere la escena,
situacion o peripecia en que esos Dibujos puedan
aparecer representados;(b) la distribucion de
los Dibujos del Universo Kukuxumusu, con el
alcance antedicho, mediante la venta on line o a
través de cualquier otro medio o procedimiento
de camisetas u otros productos a los que se
incorporen; (c) la comunicacion al pablico de los
Dibujos del Universo Kukuxumusu con el alcance
antedicho [...]; (d) la transformacion en cualquier
forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, en
particular mediante su adaptacion o recreacion
en cualquier nueva escena, situacion o peripecia
en la que pudieran ser colocados; todo ello
mientras estén en vigor los derechos de propiedad

6 Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el afio 2014, como consecuencia de la crisis econo-
mica y los cambios en el consumo generalizado, Kukuxumusu estuvo a punto de desaparecer. Asi, en
ese afo entro en el capital de Kukuxumusu un empresario navarro, Ricardo Bermejo, quien compro un
66% de la compania, es decir, las participaciones correspondientes a Txomin Dominguez de Bidaurreta
y a Koldo Aiestaran, continuando Mikel Urmeneta, como el Unico fundador que formaba parte de la
propiedad de la empresa. A raiz de una serie de desavenencias internas, Miker Urmeneta dejo el cargo
de administrador y pasé a ocupar el cargo de director creativo hasta que en el afo 2015, aun siendo
propietario de la compaiia —un 33.33%— fue despedido.

7 En el comunicado emitido por la nueva compaiia se sefalaba que «[a] raiz de la incomprensible decision del
actual socio mayoritario de la empresa Kukuxumusu de expulsar de la empresa a Mikel Urmeneta, fundador y
director artistico de la misma durante 27 anos, el ADN creativo de Kukuxumusu junto con todo el equipo histo-
rico de dibujantes freelance de la marca, emigra a un nuevo proyecto empresarial». Entre estos dibujantes se
encontraba Txema Sanz, principal dibujante e ilustrador de la antigua Kukuxumusu.

8 SUM Pamplona, de 10 de marzo de 2017 (ECLI:ES:JMNA:2017:18).
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intelectual sobre dichos Dibujos del Universo
Kukuxumusu; 2°) retirar del mercado todas las
unidades de camisetas y demas productos a los
que se hayan incorporado los Dibujos del Universo
Kukuxumusu [...]; 3°) indemnizar a Kukuxumusu los
dafios y perjuicios ocasionados por la infraccion
de los derechos de propiedad intelectual de los
que es titular en el importe correspondiente
al precio que deberian haber satisfecho los
demandados por la obtencion de una autorizacion
que les permitiera haber realizado licitamente la
explotacion comercial de los Dibujos del Universo
Kukuxumusu, cuya cuantia se determinara, con
arreglo a esta base, en ejecucion de sentencia».

Tal y como se sefala en la sentencia citada,
el objeto del procedimiento, fijado por ambas
partes de com(n acuerdo, era el conjunto de los
mas de tres mil dibujos que fueron cedidos por
los dibujantes a Kukuxumusu. Por lo tanto, habia
que determinar si los dibujos que utilizaba ahora
el nuevo proyecto empresarial Katuki Saguyaki
vulneraban o no los derechos cedidos en los
citados contratos, es decir, habia que concluir si
eran nuevos dibujos y originales y no vulneraban
los derechos de Kukuxumusu o si, en cambio,
eran copias o transformaciones de los otros,
vulnerandose sus derechos por no contar con la
pertinente autorizacion.

El Juzgado de lo Mercantil lo tuvo claro.
Entendié que los demandados infringian los
derechos que se cedieron durante mas de veinte
anos a Kukuxumusu. Para ello se basé en el
informe pericial que los demandantes habian
aportado —que consideré que tenia un mayor
rigor que el informe pericial aportado por los
demandantes— y en el que, segln el magistrado,
se probaba suficientemente que estabamos

ante una vulneracion de los dibujos cedidos.
En concreto, en el informe se analizaban seis
dibujos que eran meras reproducciones y once
eran transformaciones de los dibujos protegidos.
Empero, como acertadamente se sefala en la
sentencia, esta conclusion «no es dbice para que
los codemandados continten su estilo, poniendo
en su comparecencia en el juicio un ejemplo
claro, el estilo Pop-art al que pertenecieron
numerosos autores con obras diversas, y que
por ello no eran iguales o similares, sino que
tenian unas caracteristicas comunes que
permitia calificarles como de ese estilo, pero
al mismo tiempo, teniendo cada autor, y obra,
individualidad propia~. Y, de este modo, condend
a los demandados, asumiendo el petitum de los
demandantes en su totalidad, sin ningun tipo de

variacion o vacilacion.

3. La sentencia de la Audiencia
Provincial de Navarra de 15 de
octubre de 2010°

Tres palabras determinaron que se interpusie-
ra un recurso de apelacion. Afirmo que fueron tres
palabras porque lo que los apelantes senalaron
en su recurso es que el fallo de la sentencia del
Juzgado de lo Mercantil era excesivo al incluir,
en relacion con los derechos de reproduccion,
distribucion, comunicacion al publico y transfor-
macion, que la prohibicion de llevar a cabo tales
actuaciones comprendiera «cualquiera que sea la
escena, situacion o peripecia en que esos dibujos
puedan aparecer representados», car en su opi-
nion esas tres palabras implicaban que los ape-
lantes no «puedan, simple y llanamente, seguir
dibujando~», ya que, en definitiva, segun estos, se
les terminaba privando de su «propia capacidad
creativa, impidiéndoles dibujar sus propios per-

9 SAP Navarra, de 15 de octubre de 2019 (ECLI:ES:APNA:2019:941).
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sonajes». Por tanto, mediante el recurso, reco-
nocen la infracciéon de los derechos cedidos —al
no recurrir ese aspecto—, pero, en cambio, con-
sideran que el fallo condenatorio es excesivo. Es
decir, lo que se trata de combatir con el recurso
«son las consecuencias que [...] conllevan los pro-
nunciamientos de la sentencia y que, a su juicio,
vendrian a implicar en la practica la prohibicion
a los demandados de seguir dibujando los propios
personajes creados por ellos». En resumen, lo
que ya se avanzaba: tres palabras. No obstante,
hay un elemento de mayor importancia en este
recurso y es la introduccion por parte de los ape-
lantes de un elemento no contemplado hasta el
momento: la distincion entre los dibujos y los
personajes dibujados.

La sentencia de la Audiencia Provincial acogio
los argumentos de los apelantes. En este senti-
do, sefald, en primer lugar, respecto del derecho
de reproduccion, que «[s]i la obra u obras objeto
de cesion son unos determinados dibujos y no los
personajes representados en la obra, se infringe
el derecho exclusivo si un tercero (que puede ser
el propio autor cedente) reproduce o plasma todo
el dibujo o parte del mismo en un determinado
soporte que permita su comunicacion o
copia, siempre que el dibujo reproducido sea
precisamente aquél que fue objeto de cesion».
En segundo lugar, considera, que, en cambio,
no se podria apreciar la infraccion si se utiliza
el personaje que aparezca en el dibujo cedido,
«reproduciéndolo, pero en otro contexto, es
decir, sin utilizar exactamente el concreto dibujo
objeto de cesion o parte del mismo~; y, en tercer
lugar, que «[s]i los derechos de explotacion sobre
el personaje o personajes no fueron objeto de
cesion contractual, es indudable que el autor
puede seguir representandolo o representandolos
en sus obras, siempre que no estemos ante una

reproduccion puramente mimética o idéntica

de aquello que aparece en el dibujo objeto de
cesion».

Respecto del derecho de transformacion,
entendio6 la Audiencia Provincial que igualmente
con la expresion incluida en la condena se
traspasaban los limites de los derechos cedidos.
Asi, por tanto, entiende que solo se entendera
vulnerado el derecho de transformacion en
caso de que «pueda establecerse una “relacion
de filiacion” entre» el dibujo cedido y el nuevo
dibujo, pero que tal transformacion no tendra
por qué darse «en toda escena, situacion o
peripecia en que parezca un personaje que forme
parte de los dibujos cuyos derechos econémicos
se cedieron».

Por tanto, concluyd la Audiencia Provincial
que, efectivamente, las tres palabras inducen
a confusion ya que, debido a que en los
dibujos aparecen personajes, si se prohibe la
reproduccion o transformacion de los dibujos
cedidos en cualquier «otra escena, situacion o
peripecia», lo que se consigue es que el amplie
«de forma exacerbada el ambito de la proteccion
del cesionario de los derechos sobre los dibujos
extendiéndolo también a los propios personajes
que en ellos aparecen o se representan en caso
de que sus autores los coloquen en escenas,
situaciones o peripecias distintos de los que
integran los propios dibujos cedidos». Aunque,
al mismo tiempo, sefala que su posicion no
determina que una nueva representacion de los
personajes pueda ser considerada una infraccion
de los derechos cedidos, sino que en cada caso
habra que realizar un examen pormenorizado
para determinarlo.
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I1l. LA DECISION ULTIMA

Como era esperable, Kukuxumusu recurrié en
apelacion la sentencia de la Audiencia Provincial
de Navarra, alegando tres motivos. El primero
de ellos se centraba en la infraccion del articulo
18 TRLPI, al considerar que la sentencia dictada
en apelacion «determina[ba] incorrectamente el
contenido y alcance de los derechos que los auto-
res conservan sobre unos personajes como los del
Universo Kukuxumusu, de manera que llega a va-
ciar de contenido el derecho de reproduccion so-
bre los dibujos cedidos en este caso a Kukuxumu-
su». Asi, se alegaba que la cesion de los derechos
incluia, también,

de explotacion realizada

«la reproduccion grafica de los personajes

representados en esos dibujos», puesto que
forman parte, en definitiva, del dibujo cedido.
Y se anadia en el recurso que el objeto cedido
no podia entenderse que fueran los dibujos
aisladamente considerados, «sino también y
singularmente los rasgos creativos (estructurales
y caracteristicos) comunes a todos ellos, los que
concretan la representacion grafica propia de los
personajes, mas alld del cambio de contexto o

situacion en que puedan ser colocados».

se centraba en la
TRLPI,
alegaba que la sentencia recurrida determinaba

El segundo motivo
infraccion del articulo 21 pues se
«incorrectamente el contenido y alcance de los
derechos que los autores conservarian sobre unos
personajes [...], de manera que vacia de contenido
el derecho de transformacion sobre los dibujos».
Y, finalmente, el tercer motivo pivotaba sobre la
infraccion del articulo 139 TRLPI, sefialandose que
«si una determinada conducta ha sido declarada
infractora de derechos de propiedad intelectual
[...], el alcance de la accion de cesacion ha de
comprender, de forma logica y coherente, la
abstencion de realizar esa conducta cuando

las escenas, situaciones o peripecias nuevas
también sean distintas de las que se consideraron
infractoras».

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
considero, respecto del derecho de reproduccion,
que este derecho tenia por objeto cada uno
de los dibujos cedidos, pero no cualquier otro
dibujo con los personajes «siempre y cuando
sean lo suficientemente distintos como para no
poder ser considerados un plagio de alguno de los
dibujos cedidos», anadiendo que, precisamente,
al haberse cedido decenas de dibujos —mas de
tres mil—, este hecho corrobora que lo cedido son
los dibujos y no los personajes que en ellos se
contienen. Asi, concluye que, aunque haya que
analizarse cada caso de manera pormenorizada,
«no cabe con caracter general prohibir a los
demandados que puedan volver a dibujar a esos
personajes en escenas, situaciones o peripecias
distintas de las que aparecen en los dibujos
cedidos, siempre y cuando el resultado del dibujo
sea realmente distinto y no pueda calificarse de
plagio de acuerdo con la jurisprudencia».

En segundo lugar, en cuanto al derecho de
transformacion, tras analizar el alto tribunal los
diversos contratos —clasificandolos tal y como
se ha mostrado anteriormente—, consider6 que,
en el primer grupo, al construirse en torno a
una referencia genérica, en realidad no se cedia
ningin derecho de transformacién, pues esta
debe hacerse para una concreta obra y «para
un determinado acto transformativo [por lo que
no] cabria hablar en esos casos de una cesion del
derecho de transformacion de esas obras». Ahora
bien, admite que, como esta cuestion no ha sido
planteada por las partes, suconclusion Uinicamente
sera tenida en cuenta en la interpretacion de
En cambio,

los derechos cedidos. respecto

del segundo grupo de contratos, senala que el
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derecho de transformacion se cifie Unicamente a
«la animacion y adaptacion a obras audiovisuales
de los dibujos objeto de cesion~», por lo que la
condena Unicamente podra pronunciarse sobre
ese concreto acto transformativo.

En resumen, el Tribunal Supremo considero
que, efectivamente, el pronunciamiento de la
Audiencia Provincial de Navarra era adecuado
en la medida en que los derechos de propiedad
intelectual cedidos se referian a los dibujos y
no a los personajes y que, por lo tanto, no se
podia impedir que los dibujantes continuasen
utilizandolos. Ahora bien, a pesar de ello, se
sefala en la sentencia que «el margen que resta a
los autores de los dibujos [...] para realizar nuevos
dibujos de esos personajes [...] es reducido, en
cuanto que los nuevos dibujos deben ser tan
distintos que no puedan considerarse un plagio
de los que habian sido objeto de cesion».

IV. APUNTES CRITICOS Y
CONCLUSIONES

Varios son los comentarios que merece este
caso en su conjunto.

En primer lugar, si se sigue todo el iter pro-
cesal que se ha descrito lo primero que deberia
llamar nuestra atencion es una constante confu-
sion entre el estilo, los personajes y los dibujos
por parte de la Audiencia Provincial, del Tribunal
Supremo y de los demandados. Si se observa lo
establecido en la demanda que origind todo el
proceso en ningln momento se hace referencia
a los personajes creados por los dibujantes, sino
a los dibujos. Aqui esta una de las claves de ma-
yor importancia. Es cierto que, de acuerdo con
los contratos existentes, los dibujantes no cedian
sus derechos sobre los personajes graficos crea-
dos —entre ellos, Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia,
Comparsa...—. Ahora bien, al mismo tiempo, no se
puede obviar que estamos ante personajes grafi-
cos que por la representacion y materializacion
que se hace de ellos no tienen vida mas alla de
las camisetas y diversos productos que comer-
cializaban. Se cedieron mas de tres mil dibujos
en los que los elementos centrales de ellos eran
precisamente esos personajes. Podemos hacernos
una idea de que en tal cantidad de dibujos, pro-
bable y posiblemente, se representarian los per-
sonajes en cuestion en practicamente cualquier
situacion posible; habrian sido representados en
cualquier postura, accion, conducta...

10 En un sentido coincidente: SANCHEZ ARISTI, Rafael y GOMEZ VAZQUEZ, Blanca. “Derecho de transformacion
y personajes graficos: caso Kukuxumusu”, Blog Cuatrecasas, 15 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.

cuatrecasas.com/es/spain/propiedad-intelectual/art/derecho-transformacion-personajes-graficos-caso-kuku-

xumusu [Ultima consulta: 11 de mayo de 2024]. Sefialan los autores que «[lJa gama de dibujos cedidos era de
tal volumen y variedad que practicamente captaba todas las posiciones, gestos o posturas en las que Mr. Testis,
Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa pueden ser representados haciendo algo. Sin embargo, puesto que el Universo
Kukuxumusu no se compone de dibujos estaticos sino de representaciones de escenas dinamicas en las que Mr.
Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa hacen algo o les pasa algo, va a seguir siendo necesario representarlos en
nuevas escenas o peripecias. Es a eso a lo que se referia el Juez de instancia cuando preciso que el derecho de la
demandante tenia que abarcar la posibilidad de seguir representando a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa
en nuevas situaciones, analogas a las que se mostraban en los dibujos cedidos». Igualmente, MINNERO ALEJAN-
DRE sefiala que « la suma del aspecto visual y los rasgos de la personalidad con los que se representan, de modo

concreto, a ese personaje, si pueden ser susceptibles de tutela, cuando se hayan expresado suficientemente, de
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Pero, mas alla de eso, desde la sentencia de
la Audiencia Provincial hasta la del Tribunal Su-
premo hay una confusion, fruto de un recurso
de apelacion bien planteado —para sus clientes,
aunque incoherente con el procedimiento que se
seguia, pues no se discutia la «propiedad» de los
personajes— y que abre una cuestion como es la
de la propia entidad y autonomia de los perso-
najes que salen representados en los dibujos en
cuestion. En este sentido, fue clara la sentencia
del Juzgado de lo Mercantil, ya que el magistra-
do limito la transformacion y reproduccion de los
dibujos cedidos, no que se continuase con un mis-
mo estilo'. La Audiencia Provincial y el Tribunal

Supremo confundieron, en mi opinion, el estilo,
el cual no se puede ceder, pues se trata, en de-
finitiva, de una expresion o manifestacion de las
libertades creativas o de la propia personalidad,
con los concretos dibujos. Lo que se impedia es
que los dibujantes transformaran las creaciones
cedidas no que dejasen de crear obras artisticas
con su propio estilo, pues, en principio, en nues-
tro derecho no esta protegido juridicamente el
estilo lo que implica, en una vertiente, que nadie
puede impedir que se imite un determinado esti-
lo, vy, por otro lado, que nadie te puede impedir
continuar con un estilo personal™. Quiza, al final,
el problema esta en que no se terminé de enten-

manera original y hayan sido creados por un ser humano. Para que surja el derecho de autor debe existir una ex-
presion de esas ideas en las que se basa el personaje y, por ello, los rasgos y la idiosincrasia del personaje deben
haberse plasmado de manera precisa, identificable, en varias exteriorizaciones o representaciones, pudiendo
deducirse de todas ellas esos rasgos comunes. Debemos estar ante personajes desarrollados de forma tan amplia
y con tal nivel de detalle que logran adquirir, de algin modo, identidad propia, independiente de la propia obra
en la que aparecen representados. S6lo entonces podremos hablar de la proteccion de un personaje como tutela
autéonoma, propia~. jAcaso se puede afirmar que los personajes de los dibujos la tenian? ;Qué rasgos de perso-
nalidad tenian los concretos personajes del Universo Kukuxumusu? Me cuesta encontrar una respuesta a estas
preguntas: MINNERO ALEJANDRE, Gemma Maria. “El Tribunal Supremo y la proteccion de los personajes ‘Kukuxu-
musu’”, Blog CIPI, 19 de abril de 2024. Disponible en: https://blog.cipi.es/blog2-intelectual/item/255-el-tribu-

nal-supremo-y-la-proteccion-de-los-personajes-de-kukuxumusu [Ultima consulta: 10 de mayo de 2024].

11 Solo hay que pensar de nuevo en el maestro Ibainez a quien los problemas con la editorial Bruguera no le im-
pidieron crear un estilo propio y continuar explotandolo, a través de sus lineas redondeadas y rasgos exagerados,
en 13, rue del percebe, Rompetechos, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio...

12 En este sentido, pueden resultar interesantes las reflexiones de SANCHEZ ARISTI sobre la proteccion de las
ideas, también aplicables, en general, al estilo: SANCHEZ ARISTI, Rafael. “Las ideas como objeto protegible por
la propiedad intelectual”, Pe.i.: Revista de Propiedad Intelectual, num. 4, 2000, pp. 25-68. Estd claro que no
se trata de una cuestion sencilla. Asi lo indica SIMON ALTABA al analizar la sentencia de la Audiencia Provincial,
afirmando que «podemos entender que la sentencia de apelacion parece caer de nuevo en el error de confundir
el contenido del derecho de transformacion con la libertad creativa vinculada a los estilos artisticos, que son
de dominio publico. Y en el caso “Kukuxumusu” el criterio que defendemos tampoco deberia ser diferente, por
mucho que los personajes de sus obras, aun con un trazado simple y naif, sean ciertamente protegibles. Pero
eso no es obice de que, una vez cedidos los derechos de las obras donde aparezcan, el autor deba abstenerse de
reutilizarlos en futuras creaciones, sin perjuicio de que pueda mantener un mismo estilo creativo, como ocurre
con cualquier artista, y en especial en las artes pldsticas. La dificultad radicard en todo caso en marcar la linea

entre personaje original y estilo artistico, en especial cuando, como en este caso, la simplicidad de los rasgos
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der el caso y que los conceptos artisticos muchas
veces se nos escapan a los juristas, mas bregados
en otros temas.

En segundo lugar, esta claro que los derechos
sobre los personajes no se cedieron, sino los di-
bujos, los cuales no destacaban por su comple-
jidad, sino por su sencillez y, sobre todo, por su
construccion, generalmente, en torno a un de-
terminado personaje realizando una concreta
actividad. A la vista de que estos personajes no
tienen historia —no son protagonistas de comics,
peliculas, libros...—, no hay nada que los carac-
terice mas alla de los propios trazos dibujados,
;de qué modo se puede determinar la separacion
entre dibujo y personaje, cuando todo parece
indicar que forman un todo inescindible?’®* Mas
aun: el Tribunal Supremo afirma que la distincion
esta clara, puesto que se cedieron mas de tres
mil dibujos en particular. Por tanto, ;si se hubiera
cedido un Unico dibujo por personaje se habria
entendido que lo que se cedia era el personaje y
no el dibujo? ;Haber mostrado una mayor previ-

sibilidad, a través de la realizacion de mdltiples
contratos, implica un desagravio frente al que
hubiera realizado un Unico contrato?

La Audiencia Provincial contribuyo a todo este
embrollo. En su sentencia se sefialé claramente
que los dibujantes ostentan «no solo el derecho
moral de integridad, incluso sobre los dibujos,
sino el derecho de transformacion sobre los pro-
pios personajes~» y considerd que no eran coinci-
dentes la cesion del derecho de transformacion
de un dibujo y la cesion de tal derecho respec-
to de un personaje. Por supuesto que, en abs-
tracto, no son coincidentes. En el caso concreto,
quiza, no esté tan claro. Repito las preguntas ya
planteadas: ;qué transformacion, entonces, esta-
ria infringiendo el dibujo cuyos derechos se han
cedido? Sensu contrario: el que ha adquirido el
derecho de transformacion de la obra, jpodria
transformar el personaje? ;O esa transformacion
no la habria adquirido por estar limitado su dere-
cho al dibujo?'* Lo problematico de este posicio-

de los personajes creados (por lo general, representaciones de animales), por su contenido puramente grdfico,
y con un aspecto parco en detalles, hiciera dificil diferenciarlos de nuevas creaciones del mismo estilo»: SIMON
ALTABA, Marc. “La proteccion del personaje y el derecho de transformacion en la propiedad intelectual” Pe.i.:
Revista de Propiedad Intelectual, n.° 67, 2021, pp. 87 y 88.

13 En este sentido, pueden ser interesantes las reflexiones, en particular, en lo referente a la sustantividad de
los personajes, de: PEREZ DE CASTRO, Nazareth. Las obras audiovisuales: panordmica juridica, Reus, Fundacion
AISGE, 2001, passim. En cambio, otra cosa es lo que sucedi6 en la SAP Barcelona, civil, de 28 de mayo de 2003
(AC 2003\960) en la que se sehald que se habian infringido los derechos de autor sobre el personaje ya que la
imagen creada «no se corresponde con la personalidad de aquella~. En este caso se enjuiciaba la utilizacion por
parte de una revista de una imagen en la que se transformaba, sexualizandolo, el personaje de videojuegos Lara
Croft. Se considerd que este personaje tenia una serie de rasgos caracteristicos que iban mas alla de las lineas
dibujadas, que tenia una propia personalidad. En estos casos es cuando el personaje debe recibir una proteccion
particular.

14 Al respecto, vid. SIMON ALTABA, Marc. “La proteccion del personaje..., op. cit., pp. 86 y ss. Indica el citado
autor que «si fuera asi, ;debemos entender entonces que la cesion del derecho de transformacion se centra
Unicamente en la obra en si y no en sus contenidos? Dicha interpretacion entonces limita sustancialmente el

derecho, y entraria en una cierta contradiccion con lo defendido hasta este punto sobre la proteccion del per-
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namiento es que el Tribunal Supremo lo asume sin
ambages, sin ningun tipo de reparo.

Una tercera cuestion que parece criticable es
la clasificacion contractual que realiza el Tribu-
nal Supremo, lo cual supone, probablemente, una
vulneracion del principio de justicia rogada, con-
sagrado en el articulo 216 LEC, en virtud del cual
«[lJos tribunales civiles decidiran los asuntos en
virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y
pretensiones de las partes, excepto cuando la ley
disponga otra cosa en casos especiales», inciso
este ultimo que no se da en el caso que juzgo el
Tribunal Supremo’.

En cuarto lugar, derivada de la apreciacion an-
terior, cabe cuestionarse la fortuna de los comen-
tarios interpretativos realizados por el alto tribu-
nal en cuanto a los contratos de cesion. En primer
lugar, las clausulas del segundo grupo contractual
disponian que los dibujantes cedian a Kukuxumu-
su «los derechos necesarios para la transforma-
cion, animacion y adaptacion de los Dibujos y la
utilizacion de los mismos en obras audiovisuales
de cualquier tipo~. El Tribunal Supremo entendio
que el derecho de transformacion cedido solo in-
cluia «la animacion y adaptacion a obras audio-
visuales de los dibujos objeto de cesion». Sin ser
yo experto en gramatica, semantica o sintaxis, la
interpretacion realizada por el Tribunal Supremo
se aleja abismalmente de lo que se incluyo en el
contrato, puesto que las «y» utilizadas en él no
dejan lugar a dudas respecto de que una concreta

accion es la animacion, la adaptacion y la utiliza-
cion en obras audiovisuales. ;Cuando las palabras
de la clausula contractual quisieron o pudieron
significar lo que sostiene el Tribunal Supremo?

Habria que replantearse, ademas, el alcance
—0 reajuste— que desde la sentencia de la Au-
diencia Provincial se da al derecho de transfor-
macion. Asi, se sostiene, a partir de este pro-
nunciamiento, que la vulneracion del derecho
de transformacion se producira cuando haya una
«relacion de filiacion» entre los dibujos y que no
en toda transformacion se dara tal relacion, por
lo que las tres palabras de «escena, situacion o
peripecia» hacian que esa relacion se extienda a
todo supuesto, aunque en puridad no sea asi.no
sea asi. La Audiencia Provincial parece que igno-
ra que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil
no pretendia esa extension desmesurada y asi lo
sefala en su sentencia al indicar que se produci-
ra una violacion del derecho cedido cuando «se
trate de dibujos copia o transformacion de los
que han sido objetos de cesion», ya que <«si la
transformacion incorpora una novedad suficien-
te» no estariamos ante una vulneracion de los
derechos cedidos. Es decir, cuando en la senten-
cia se condena, incluyéndose esas tres palabras,
ya subyace que es necesaria tal relacion de filia-
cion entre las obras, no subsumiendo en ella todo
posible cambio, modificacion, transformacion...
Precisamente, las variaciones entre los miles de
dibujos cedidos son minimas, respetando en todo
caso ese elemento central reconocible, general-

sonaje. Es decir, ;qué sentido tiene ceder el derecho de transformacion si el cesionario no puede transformar un

elemento tan central de la obra como es el personaje? En ese caso, la transformacion deberia limitarse a meras

alteraciones formales de la expresion de la obra, al modo de, por ejemplo, un cambio de coloracion, o el paso

de una representacion de un dibujo a una forma tridimensional>.

15 Situacion que puede determinar incluso que estemos ante una vulneracion del articulo 24 CE, en caso de que

se dieran todos los requisitos necesarios para ello, como se pronuncid ese mismo Tribunal Supremo en su STS,
civil, de 21 de septiembre de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:3420).
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mente, un personaje. Asi, lo sefala parte de la
doctrina, al indicar que «el persona aparecia ha-
ciendo cosas distintas, pero el mantenimiento de
los rasgos caracteristicos lo seguia haciendo reco-
nocible. Como suele decirse, en la obra derivada
hay un cambio de forma externa, mientras que la
forma interna permanece inalterable. Eso es lo
gue pasa con un personaje grafico que va siendo
recreado en diferentes escenas o situaciones: en
cada nueva recreacion hay algo en él que perma-
nece, pero al mismo tiempo hay algo que cambia,
para adaptarlo a un nuevo entorno o escena»"®.

Por no hablar de que, segln el Tribunal Supre-
mo, en el primer grupo contractual no se cedio
ningn derecho de transformacion debido a la
sencillez de la clausula en la que no se recogia
una concreta expresion y acto transformador que
se cedia. Lo cual lleva a preguntarnos qué sentido
o alcance tiene, entonces, el articulo 43 TRLPI,
en cuyo apartado segundo se dispone que «[s]i no
se expresan especificamente y de modo concre-
to las modalidades de explotacion de la obra, la
cesion quedara limitada a aquella que se deduzca
necesariamente del propio contrato y sea indis-
pensable para cumplir la finalidad del mismo»"".
;Qué contenido le queda a este articulo si el Tri-
bunal Supremo sostiene que no se transmitira
ningun derecho de explotacion economica si no
se especifican de manera concreta cada de una
de las formas en que se llevara a cabo la posible,
por ejemplo, transformacion?

Ahora bien, a pesar de todas estas criticas —o
apuntes—, lo cierto es que en ningln momento se
cuestiona la ilicitud de las creaciones del nuevo

proyecto empresarial de los dibujantes. Todo lo
contrario. Esta declarada desde la sentencia del
Juzgado de lo Mercantil. La diferencia —y aqui
esta, en mi opinion, lo mas criticable de todo el
asunto, desde una perspectiva practica— es que en
primera instancia el magistrado realizo un analisis
de los dibujos y dedujo que lo mas probable es que
cualquier situacion en la que se representaran los
personajes en cuestion implicaria una vulneracion
de los derechos cedidos. Es decir: opto por una
condena ex ante, basandose para ello en un
claro componente economicista, probabilistico e,
incluso, procesalista. Con la condena actual, es
Kukuxumusu la que tiene que, ante cada nuevo
dibujo, ejercitar sus derechos, porque la condena
sera, en todo caso, ex post.

Las cuestiones apuntadas anteriormente,
desde la distincion entre personajes, estilos
o dibujos hasta el alcance del derecho de
transformacion, son de gran importancia,
pero, desde una perspectiva practica, para
Kukuxumusu, es la posposicion de la condena lo
que realmente le perjudica, lo que determina
que Kukuxumusu sea condenada a tener que
estar en una constante batalla judicial para
evitar que vulneren sus derechos, por no incluir
en el fallo esas tres palabras que bien valdrian
como condena ex ante, dado el poco margen de
creacion sin vulneracion que los artistas tenian
para transformar los dibujos cedidos, tal y como

lo reconoci6 el mismo Tribunal Supremo.

16 SANCHEZ ARISTI, Rafael y GOMEZ VAZQUEZ, Blanca. “Derecho de transformacion y personajes graficos..., loc. cit.
17 Para un analisis en detalle de este articulo, vid. GETE-ALONSO CALERA, Maria del Carmen. “Articulo 43”, en
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual (coord. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R.), pp. 756-785, Valencia,

Tirant lo Blanch, 2007.
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