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Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espaniola de Patentes de 20 de marzo de 1986

INTRODUCCION

A.- Razones que nos han llevado a elegir y acotar el tema de esta investigacion

Si partimos del hecho incuestionable de que las invenciones son
fundamentales para el progreso y desarrollo de toda sociedad y que, en un mundo
como el actual, donde la tecnologia ocupa un primerisimo lugar, el tema de tales
invenciones y, mas propiamente, el de las, en principio, mal denominadas
invenciones laborales no puede pasar desapercibido, méxime cuando es por todos
conocido que, la inmensa mayoria de las invenciones son realizadas en equipos,
laboratorios... en fin, por personas que, por lo general, se han obligado a realizar una
actividad inventiva para otros, sean éstos personas fisicas o juridicas, publicas o

privadas.

Por ello, son variadas las razones que han determinado la eleccion del tema,

entre las cuales son de destacar las siguientes:

- El papel capital que juega en toda economia el desarrollo tecnoldgico; desarrollo

que se consigue de forma basica a través de invenciones.

-El que la mayoria de las invenciones se realicen en el seno de las empresas o de
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Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

instituciones dedicadas a la investigacion, por tanto encuadrables en lo que se ha

venido a denominar invenciones laborales.

-La necesidad de analizar si los intereses en juego estdn o no protegidos en la
regulacién que, nuestra actual Ley de Patentes (Ley 11/1986, de 20 de marzo),

efectiia de las invenciones laborales.

-La necesidad de examinar, por razones obvias, si una Ley de Patentes es el marco
mas adecuado para encuadrar toda la problemaética que debe abordar el régimen de
las invenciones laborales, tratando de buscar los motivos que, histéricamente y en
el momento actual, han llevado y llevan a los legisladores a incluir su disciplina en
una Ley laboral, de patentes o bien regularlas de manera autonoma; al objeto de

averiguar las ventajas e inconvenientes que derivan de cada una de estas opciones.

-La posibilidad, en su caso, de buscar, no por mero capricho, un nomen iuris que se
acomode a lo que, en la actualidad, dentro de si mismas, comprenden las llamadas

invenciones laborales.

-Y, la necesidad de profundizar en la regulacion juridica vigente en Espaiia de las
susodichas invenciones, con la finalidad de destacar sus aciertos y eventuales

lagunas, asi como tratar de subsanar, desde una perspectiva de lege ferenda sus
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Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacidn en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

posibles errores o defectos, con el objetivo primordial de procurar preservar la paz

y, si ello es posible, encontrar el justo equilibrio en las relaciones juridicas que

surgen de estas invenciones.

Con todo, es preciso que, desde esta sede introductoria, hagamos dos
advertencias. La primera, como claramente se desprende del titulo que hemos dado
a este trabajo, consiste en que no abordamos el estudio del completo régimen
Juridico que la actual Ley espafiola de Patentes contiene en el Titulo IV, bajo la
ribrica Invenciones Laborales (arts. 15 a 20). Excluimos particularmente el analisis
del régimen especial que para las invenciones realizadas por el profesor universitario
como consecuencia de su funcion de investigacion en la Universidad, siempre que
pertenezcan al ambito de sus funciones docente e investigadora, establecen los
apartados 2 a 7 del art. 20 del mencionado texto legal, asi como -apartado 8 de dicho
art. 20- la posibilidad de aplicacion de tal régimen especial al personal investigador
de Entes publicos de investigacién. La razon de tal exclusion estriba en que la
importanciay complejidad de tal régimen y las numerosas cuestiones que, a nuestro
Juicio, suscita constituye, por si solo, el objeto de otra tesis. La segunda consiste en
que, distanciandonos de lametodologia cléasica, no dedicamos un capitulo especifico
al Derecho comparado, sino que vamos haciendo referencia al mismo en los
distintos capitulos donde su consideracién, por por razones diversas, nos resulta

requerida.
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B.- Abreviaturas utilizadas

AC

ACO

AIEP

art./arts.

BOCG

BOE

BOPI

CEE

cfr.

cit.

CL

coord.

CPE

CPC

Actualidad Civil (revista)

Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado en 1970 por una
Comision del Ministerio de Industria.

Actas de Derecho Industrial (revista).

Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado en 1967 por el Instituto
de Estudios Politicos.

Actualidad Laboral (revista).

articulo/articﬁlos

Boletin Oficial de las Cortes Generales.

Boletin Oficial del Estado.

Boletin Oficial de la Propiedad Industrial

Comunidad Economica Europea.

confrontar.

citado.

Conciliacion (expediente)

coordinado.

Convenio sobre concesion de Patentes Europeas, firmado en Munich
el 5 de octubre de 1973.

Convenio sobre Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo el 15
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CUP

Dcho.
DOCE
dir.
ed.

EPI
ET
etc.
LCT

LEC

LOV

LP

LPI

de diciembre de 1975 y modificado el 15 de diciembre de 1989.
Convenio de la Unién de Paris, de 20 de marzo de 1883, para la
proteccion de la Propiedad Industrial, modificado por el Acta de
Estocolmo de 1967.

Derecho.

Diario Oficial de la Uni6n Europea

dirigido.

edicion.

Estatuto de la Propiedad Industrial: Real Decreto Ley de 26 de julio
de 1929.

Estatuto de los trabajadores: Ley 8/1980, de 10 de marzo (derogado);
vigente, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo.

etcétera

Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 y de 26 de
enero de 1944.

Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881.

Ley de proteccién de Obtenciones Vegetales (Ley 12/1975, de 12 de
marzo).

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido aprobado por Real
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LPL

LPTPS

LRJAP

y PAC

op.cit.

op. et loc.

ult.cit

pag./pags.

OEPM

RAP

R.D.

Rev. Der.

Proc.

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).

Ley de Procedimiento Laboral (Texto Reundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril).

Ley para la proteccion juridica de topografias de los productos

semiconductores (Ley 11/1988, de 3 de mayo).

Ley de Régimen juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre)

obra citada.

obra y pagina dltimamente citadas.
pagina/péaginas.

Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.
Revista de Administracion Publica.
Real Decreto.

Revista de Derecho Mercantil.

Revista de Derecho Notarial.

Revista de Derecho Privado.

Revista de Derecho Procesal.
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Riv.dir.ind. Rivista di diritto industriale.

REDT Revista Espafiola de Derecho del Trabajo
RGD Revista General del Derecho.

RGLJ Revista General de Legislacion y Jurisprudencia.
RJ Repertorio de Jurisprudencia (Aranzadi)
RIC Revista Juridica de Catalufia

RL Relaciones Laborales (revista).

RPI Registro de la Propiedad Industrial.

RPS Revista de Politica Social.

RT Revista de Trabajo.

SS. siguientes

S/SS Sentencia/Sentencias

TC Tribunal Constitucional.

TCT Tribunal Central de Trabajo.

TS Tribunal Supremo.

T. Tomo.

vid. véase.

vol. volumen
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CAPITULO PRIMERO: INVENCIONES LABORALES-GENERALIDADES

1. Importancia de las invenciones laborales’

La investigacion y la tecnologia ocupan un puesto cada vez mas considerable
y central en la vida de nuestras sociedades. Como afirma Gonzalez Rubio, "los
economistas han dejado claro que la investigacion y el desarrollo tecnolégico
desempefian un importante papel en el proceso de desarrollo econémico, pues no
hay que olvidar que, la tecnologia propia permite no solo el desarrollo y la
independencia econdémica sino, también la competicion por los mercados
mundiales™. Partiendo, pues, de que el desarrollo tecnoldgico es un componente

basico del desarrollo econémico’ y, que aquél se consigue basicamente a través de

! La cuestion relativa a lo que originariamente se ha entendido y a lo que se entiende actualmente
bajo la denominacion de invenciones laborales es abordada en los Capitulos Segundo a Cuarto de
esta investigacion. Mas, ante la obvia necesidad de avanzar lo que, en nuestro ordenamiento juridico,
ha cubierto y cubre tal denominacion, baste por ahora reseiiar que, si bien inicialmente tal expresion
comprendia todas aquellas invenciones -parece que, con independencia de su proteccion a través de
titulos de proteccion exclusiva- que fueran obtenidas tinicamente por trabajadores durante la vigencia
de su contrato de trabajo; en la actualidad, a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes (BOE n° 73, de 26 de marzo), bajo tal denominacion han de entenderse
comprendidas exclusivamente las invenciones susceptibles de ser amparadas por titulos de proteccion
exclusiva siempre que hayan sido obtenidas, durante la vigencia de su respectiva relacion, tanto por
trabajadores del sector publico o privado, como por funcionarios y empleados de Entes pablicos.

2 Cfr. Gonzalez Rubio, R.: «La I+D en la Comunidad Europea: antes y después del Tratado de
la Uni6n» en Politica Cientifica, n° 35, enero de 1993, pag. 2. Por su parte, Sanchez Murioz, M.P.:
«Las necesidades tecnologicas espaiiolas de esta década» en Politica Cientifica, n® 37, julio 1993,
en la pag. 33, sefiala "es preciso ser conscientes de que en el desarrollo cientifico y tecnologico del
pais estan gran parte de las claves de nuestro bienestar futuro".

* Hay autores que acentilan ain m4s esta unién, hablando de binomio tecnologia/economia, por
todos vid. Oro Giral, L.A.: «La politica de articulacion del Sistema Ciencia-Tecnologia-Sociedad
en Espaiiay en Politica "Cientifica, n* 37, julio 1993, pag. 15.

8
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invenciones®, asi como que la investigacion es necesariamente la fase precedente a
toda invenci6n que, dicho sea de paso, sélo puede ser obra de los seres humanos: los
inventores; es necesario destacar la especial importancia, siempre creciente, que
tienen las llamadas invenciones laborales®, en un periodo en el que la tendencia,
como ha puesto de relieve la doctrina mas especializada y, como veremos, marcha
en el sentido de invenciones realizadas en el seno de las empresas y, no en el de
invenciones por parte de sujetos aislados, ain cuando no falten ejemplos de este
tipo, pero que no son ni en nimero ni en importancia las mas significativas®. Maxi-
me si se tiene presente que hoy por hoy la tecnologia es una labor de caricter
colectivo que, requiére la méaxima cooperacioén y organizaciény, que las invenciones

para ser realmente relevantes, dado el grado de desarrollo y complejidad del actual

4 Pero, es preciso reflejar con Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas
introductorias y antecedentes. Madrid, 1986, pag. 104 que, el progreso tecnoldgico no se agota con
las invenciones patentables, sino que también forman parte del mismo los descubrimientos que, en
la mayor parte de los casos constituyen los antecedentes de valiosas invenciones y, las innovaciones
o mejoras técnicas que sin ser patentables pueden tener gran relevancia economica.

5 Sobre la importancia de las invenciones laborales vid. por todos, Bercovitz Rodriguez-Cano,
A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM n° 84,1962, pags.
345 y ss.; idem: «Anotaciones a la regulacion legal espafiola sobre invenciones laborales» en ADI
1976, pags. 52y ss.

6 En este sentido vid. Baylos Corroza, H.: Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1978, pag.
726; Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espariola sobre invenciones
laborales» en ADI, 1976, pag.53; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes
de 20 de Marzo de 1986». Derecho y tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia (dir. y
coord. por J. Bisbal/C. Viladas), Barcelona, 1990, pag. 146; Sena, G.: I diritti sulle invenzioni e sui
modelli industriali. Trattato di Diritto Civile e Commerciale (dir. por A. Cicuy F. Messineo vy,
continuado por L. Mengoni), IX, T. 3, 3* ed., Milan, 1990, pag. 193; Berhard/ Krasser: Lehrbucch
des Patentrechts, 4 ed. Munich, 1986, pag. 244, donde, estos Gltimos autores germanos, destacan
"Lograr solucionar un problema técnico implica generalmente un conocimiento sélido del entorno
técnico por parte del inventor, y frecuentemente necesita unas instalaciones de investigacion o incluso
la colaboracién de un equipo. Inventores de tipo bricolage con medios modestos, tienen pocas
perspectivas Y, si logran alguna invencion, esta suele ser de poca importancia econdémica”.

9

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espaiiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

estado mundial de la técnica’ (punto de referencia que se toma en consideracioén para
detectar lanovedad y la actividad inventiva de las invenciones patentables) precisan
Justamente, en la fase de investigacion cuantiosas inversiones en recursos materiales
(instalaciones, instrumentos, etc. bastantes sofisticados) y en recursos humanos. De
lo que se deduce, por tanto, como tendremos ocasion de corroborar en este mismo
capitulo, que la inmensa mayoria de las invenciones tutelables son y seran invencio-
nes a las que se ha llegado en el ambito de la empresa o de la Administracién®, en

suma, encuadrables en lo que se conoce con el nombre de invenciones laborales.

1.1. Alto porcentaje de invenciones patentables, como invenciones

laborales.

Es extremadamente dificil conseguir datos sobre el niimero de invenciones
laborales que se patentan, pues no figura en las estadisticas; no obstante, algunos
autores han tratado de cuantificar el fenomeno, sefialando que en el ambito de la

Comunidad Europea las invenciones laborales representan el 80% del total de

7 No olvidemos que tanto los Convenios como las leyes nacionales en materia de patentes - asi
los arts. 6 y 8 de la Ley espafiola 11/86 - exigen, al margen de otros requisitos, para que la invencion
sea patentable que, la misma no est€ comprendida en el estado de la técnica y, que no resulte de éste
de una manera evidente para un experto en la materia.

¥ Asi lo han destacado prestigiosos especialistas como: Bercovitz Rodriguez-Cano, Gémez
Segade, Lema Devesa, Strauss, Volmer, Benhard, Krasser, Mousseron, Bouju, Fransceschelli,
Vercellone, Greco, etc.

10
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invenciones patentadas’. A este respecto, también nosotros hemos querido
comprobar, en lo referente a Espafia, dicho fenémeno. A tal fin, dado que este
aspecto no esta informatizado, ni existen, reiteramos, estadisticas sobre el particular
en la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas y, ello pese a que, tanto la LP (art. 23)
como el Reglamento (art. 14) establecen la necesidad de que la solicitud de patente
designe al inventor, afiadiendo "en el caso de que el solicitante no sea el inventor o
no sea el unico inventor, la designacion debera ir acompafiada de una declaracion
en la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a la patente"; de
suerte que, si se trata de una invencion laboral, a la vista de los anteriores preceptos,
debera indicarse en la solicitud. Con lo que, siendo esto asi, nos parece que seria
relativamente facil informatizar este dato y, con ello poder obtener de forma rapida
y sencilla datos estadisticos. Mas, reiteramos, no es un dato informatizado, de

manera que, para obtener con rigor cifras o proporciones sobre el mimero de

9 En este sentido, cfr. Guglielmetti, G.: Le invenzioni e i modelli industriali dopo la riforma de
1979. Milan, 1984, pag. 70; Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal
espafiola sobre invenciones laborales» cit. pag. 54.

Por lo que respecta a la patente europea, y aun cuando no hable de invenciones laborales,
son bastantes significativos los datos suministrados, hace ya veinte afios, por Singer, R.: «La patente
europea» en ADL, T. 5, 1978, quien, en la pag. 22, pone de manifiesto que de las 3.600 solicitudes
de patentes depositadas en 1978, el 50% de las mismas han sido depositadas por grandes empresas,
el 35% por pequefias y medianas empresas y el 15% por inventores individuales.

Por lo que se reficre a Francia, Bouju, A.: «Regards sur I'actuel régime des inventions de
salariés» en La Propiété Industrielle. Mayo, 1985, pag.203 sefiala que cerca de las 3/4 de las
solicitudes de patentes de origen francés, son fruto de investigaciones realizadas por inventores
asalariados.

En lo atinente a la RFA, Ruete, M.: «The German employee-inventions law: an outline»
~ Employees ‘inventions a comparative study. Oxford, 1981, pig. 180y Bernhard/ Krasser: Lehrbuch
des Patentrechts cit. pag. 244 destacan que entre un 80 y un 90% de las invenciones patentadas han
sido hechas por trabajadores.
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inveﬁciones laborales para las que se solicita proteccion es menester acudir al
archivo de la OEPM y examinar de forma primitiva, si se nos permite la expresion,
toda la documentacion de patentes - tarea ardua, lenta y nada envidiable' -. Ante tal
inconveniente, optamos por realizar una labof mucho mas modesta, esto es, por
realizar un muestreo sobre 3.632 de las 30.030 solicitudes de patentes presentadas

ante el entonces RPI en el afio 1989"'.
El resultado de este muestreo ha sido el siguiente:
* 2.942: Correspondian, sin lugar a dudas, a invenciones laborales, pues,

expresamente, asi se calificaban en la documentacion examinada.

*  412: Correspondian, también sin lugar a dudas, a invenciones no

1% Incluso, con loable intencidn, se nos propuso por personal del mencionado Organismo que, para
agilizar la labor de biisqueda de cifras sobre invenciones laborales para las que se solicitan patentes,
podriamos consultar por ordenador en las bases de datos de la OEPM, las solicitudes de patentes
presentadas por personas juridicas, ya que siempre que en la solicitud figurara una persona juridica
como solicitante -dato este si informatizado-, al no poder ser ésta inventora, estariamos en presencia
de invenciones laborales. Sin embargo, sin dejar de reconocer que en la gran mayoria de los casos
podria ser asi, también era posible que asi no fuera porque, por ejemplo, podia la entidad solicitante
de la patente haber adquirido la invenci6n de un inventor aislado en virtud de un contrato de compra-
venta, al margen de que también podian ser invenciones laborales, aunque serian las menos, las
solicitudes de patentes presentadas por personas fisicas (empresarios). De ahi, que de seguir tal
propuesta habriamos obtenido, si acaso, un calculo bastante aproximado pero no riguroso, razon por
la que optamos en nuestra primera investigacion por no seguirlo; en cambio, en nuestra segunda
visita a la OEPM, junio de 1998, si que hemos consultado las solicitudes de patentes que, via
nacional, se han presentado en la OEPM durante el afio 1997 pues, en esta ocasioén, solo nos
interesaba corroborar si el nimero de invenciones para las que se solicita patente continta siendo en
un elevado porcentaje encuadrable en la categoria de invenciones laborales.

I Cfr. Gbmez Montero, J.: «Funcién y actividades del Registro de la Propiedad Industrial» en
RGD, n° 549, junio 1990, pag. 4554.
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residenciables en la categoria de invenciones laborales, ya que los inventores
y solicitantes de las patentes coincidian.

* 7: Correspondian a invenciones no calificables, en principio al
desconoéer otros datos, de laborales; ya que los solicitantes de las patentes
declaraban haberlas adquirido en virtud de sucesion mortis causa.

* 271: Correspondian a invenciones en las que los solicitantes de las
patentes declaraban haberlas adquirido mediante contratos, por virtud de los
cuales los inventores cedian sus derechos sobre las invenciones a las
empresas; dandose curiosamente la circunstancia de que las empresas que
efectuaban las solicitudes eran norteamericanas, lo que nos da pie a pensar
y aventurar que, puesto que en la mayoria de los Estados Unidos la practica
habitual de cesion de los derechos sobre las llamadas invenciones laborales
es por via contractual, también en estos casos nos encontramos con
invenciones encuadrables en lo que en nuestro Derecho se denominan

invenciones laborales.

De estos datos, si conceptuamos también como invenciones laborales las
wltimas 271 indicadas, se desprende que el 88.46% de las 3.632 solicitudes de
patentes examinadas, corresponden a invenciones laborales. Ahora bien, si sélo

tomaramos en consideracion las 2.942 calificadas de forma indubitada como

13
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invenciones laborales, el porcentaje de éstas es de 81%*. En cualquier caso, pese
a ser simplemente un muestreo, es bastante significativo de la existencia
incuestionada e importancia creciente que tienen las tan reiteradas invenciones

laborales®.

2. Finalidades de la regulacién juridica de las invenciones laborales

2.1. Planteamiento previo: Necesidad de una regulacion sobre la materia.

Bajo tal ribrica queremos abordar, con caracter preliminar, la cuestion de si
es necesaria una regulacion especifica de las llamadas invenciones laborales, pues
solo constatando y argumentando la necesidad de una regulacion tendra sentido
sefialar sus finalidades. A tal fin, nos parece importante tener presente, con caracter
previo, que en tales invenciones confluyen diversos sectores de nuestro

Ordenamiento Juridico, pero basicamente o cuando menos, el Derecho del Trabajo

12 Conviene destacar que, en este muestreo, hemos podido comprobar que la mayor parte de los
solicitantes de patentes eran entidades extranjeras, lo que no deja de ser bastante elocuente del escaso
nivel investigador que, ain existe en nuestro pais.

13 Del estudio realizado en junio de 1998, vid. supra nota n° 10, result6 que de 2735 solicitudes
de patentes, via nacional, presentadas en 1997, examinamos 750, de las que 525 fueron presentadas
por personas juridicas y 225 por personas fisicas. Lo que viene a representar un 70%, cifra que,
aunque sensiblemente inferior a la obtenida por una via mas rigurosa sobre los datos de 1989, y que
puede tener otra explicacion adicional, como pudiera ser el que en el procedimiento de concesion de
la patente la OEPM concede ésta sin examen previo de novedad, continda siendo expresiva del alto
porcentaje de invenciones laborales.
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y el Derecho de Patentes'. Pues bien, principio universalmente admitido en el
Derecho de Pafentes es que la invencién y, consecuentemente el derechoa la patente
pertenece al inventor’; mientras que en el Derecho del Trabajo se aplica el principio
de que el resultado del trabajo (en el caso que tratamos, seria una invencion)
pertenece al empresario; y, €s que, €n efecto, como sefialan Alonso Olea y Casas
Baamonde el contrato de trabajo, en puridad, es una relacion juridica por virtud de
la cual los frutos del trabajo pasan, ab initio, desde el momento mismo de su produc-
cion, a integrar el patrimonio de persona distinta del trabajador; de manera que, €l
contrato de trabajo es el titulo determinante de la ajenidad de los frutos de trabajo
en régimen de trabajo libre's. No obstante, en opinién de otros autores el fundamento
que determina la ajenidad en los resultados o frutos del trabajo y la consiguiente
titularidad del empleador sobre los mismos, debe ser imputada no tanto al contrato
de - trabajo, sino a la propiedad originaria del empleador sobre los medios de
produccion y a los institutos juridicos de la accesion, o mas bien de la especificacion

como especie del género accesion'.

Bastan estas ideas para nuestro proposito de poner de manifiesto la

14 Roubier, P.: La Propiété Industrielle, Paris, 1952, T. 2, pag. 183.

15 Asi se establece.en la generalidad de las leyes nacionales de patentes y Convenios internaciona-
les.

16 Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del Trabajo, 16” ed., Madrid, 1998,
pags. 53y 58.

17 Cfr. Sala Franco, T. y otros: Derecho del Trabajo, 11° ed., Valencia, 1997, pags. 313 y ss.
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disonancia o colision que se produce entre ambos sectores de nuestro Ordenamiento
Juridico ya que, como ha quedado reflejado, conforme al Derecho de Patentes la
invencion y, consiguientemente el derecho a la patente, pertenecen al inventor -y,
el inventor, en el supuesto de invenciones laborales es el trabajador o los traba-
Jjadores -; mientras que, conforme al Derecho del Trabajo la invencion, considerada
como fruto o resultado de la actividad realizada por el trabajador, en virtud de un
contrato de trabajo, pertenece al empresario o empleador’®. Este conflicto o
disonancia, de no existir regulacion juridica alguna sobre esta materia, dada la
innegable existencia de intereses contrapuestos entre las partes, seria suficiente por
si sola para producir desavenencias y conflictos y propiciar abusos, fundamental-
mente por los empleadores que, a buen seguro, intentarian ampararse en el contrato
de trabajo para considerar suyas las invenciones obtenidas por los trabajadores en
cualesquiera circunstancias; desavenencias o litigios que, en tltima instancia,
tendrian que resolver los érganos judiciales, los cuales a la vista de la disonancia
entre ambos sectores podrian llegar a resoluciones muy diversas y contradictorias.
De ahi, que sea necesaria una solucion, solucion que, ante tales consideraciones,
habra de ser legal en aras a la seguridad juridica, principio que garantiza nuestro

texto constitucional en el art. 9.3”. Lo dicho hasta ahora constituye, en principio

¥ Obviamente, nos estamos refiriendo al supuesto de que el objeto del contrato de trabajo sean
actividades de investigacion; pues, desde luego, existen otros supuestos, donde el objeto del contrato
no es investigar, por lo que, en principio la invencion pertenece al trabajador.

1% *La Constitucidn garantiza... la seguridad juridica..." art. 9.3 de la Constitucion espafiola de
27 de diciembre de 1978. '
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razon suficiente sobre la necesidad de que exista una regulacion juridica especifica
sobre la problemética derivada de las invenciones laborales que, teniendo en cuenta
los contradictorios principios que presiden ambas disciplinas juridicas, esclarezca
cuantos supuestos puedan plantear dificultades o dudas, delimitando de forma clara,
sencillay equilibrada a cuél de las partes corresponde la invencion obtenida durante

la relacion y cudles son los derechos y deberes de las mismas.

Pero, ademas de la razon apuntada existen razones de tipo practico y, €s que,
en la actualidad, como hemos constatado, la inmensa mayoria de las invenciones que
son objeto de solicitud de patente son realizadas en el seno de las empresas y centros
de investigacion, por lo que podemos afirmar que, hoy, la regla general la
constituyen las invenciones realizadas por trabajadores y, en menor medida, por

funcionarios y la excepcion las invenciones realizadas por inventores aislados.

Y, finalmente, 1a necesidad de unaregulacion sobre las invenciones laborales,
se acrecienta por el hecho de que el art. 60 del CPE” renuncia a establecer una
regulacion uniforme del derecho a la patente europea en los supuestos de
invenciones laborales y remite el problema a las legislaciones nacionales y, lo

mismo acontece en el ambito estrictamente comunitario, pues el CPC?, aun no en

% Convenio sobre concesién de Patentes Europeas, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973.

21 Convenio sobre Patentes Comunitarias, firmado en Luxemburgo _el 15 de diciembre de 1975
y modificado el 15 de diciembre de 1989. '
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vigor, se apoya en el CPE y se remite a éste en este concreto aspecto; de ahi, que las
expectativas de armonizacion sean verdaderamente escasas®. En efecto, a tenor del art.
60.1 del CPE "El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a sus causaha-
bientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determi-
naréa de acuerdo con la legislacion del Estado en cuyo territorio €l empleado ejerza
su actividad principal; si no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerce
esa actividad principal, la legislacion aplicable sera la del Estado en cuyo territorio
se encuentra el establecimiento del empresario del que el empleado dependa”.
Luego, la remision que realiza este precepto a las legislaciones nacionales,
determina la necesidad de que los Estados -como Espafia®- que formen parte del
Convenio prevean en sus respectivos Ordenamientos juridicos la resolucion de este
problema a través de normas especificas que, al menos, determinen a quien

corresponde el derecho a la patente en los supuestos de invenciones laborales.

Pues bien, hemos de destacar que de la necesidad de una regulacion

especifica sobre la problematica de las invenciones laborales, aunque conceptuando

22 Asi, a finales de 1977 se presentd a la Comision Europea, por encargo de ésta, un proyecto de
directiva del9 articulos que contenia los criterios para la armonizacién de la regulacion de las
invenciones laborales en los Estados Miembros de 1a entonces CEE; proyecto, en el que se advertia
la clara influencia de la Ley alemana reguladora de esta materia. Sin embargo, se paralizaron por
la Comision todos los trabajos sobre la direccion apuntada hasta 1991, fecha ésta en que le fue
presentado un nuevo proyecto. Sin embargo, siete afios después, parece que son pocas, casi nulas
las expectativas de armonizacion al respecto. Cfr. Fernandez de Cordoba Castella, S.: Derecho de
Patentes e investigacion cientifica, Valencia, 1996, pags. 190-192

> Convenio que esta en vigor en Espaiia desde el 1 de octubre de 1986.
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aunque no todos, y asi, por lo que respecta a la Union Europea, Bélgica carece de

tal regulacion.
2.2. Finalidades.

Argumentada la necesidad de la regulacioén juridica de las invenciones

laborales, procede plantearnos la cuestion de las finalidades que debe perseguir.

2.2.1. Estado de la cuestién en la doctrina espaiiola.

A este respecto, debemos comenzar destacando la existencia en nuestra

doctrina de dos posiciones:

- De un lado, la del profesor Bercovitz, quien aboga por una regulacion hasta cierto
punto detallada, no sélo de las invenciones sino también de los descubrimientos €
innovaciones laborales®, como lo demuestra el contenido del titulo IV del
Anteproyecto de Ley de patentes de 1981 por €l redactado®. Y para quien la

finalidad de dicha regulaci6n, debe ser tanto impulsar el desarrollo tecnologico, para

2% Aunque, a nuestro juicio, la LP no es el marco adecuado para la regulacion de los descubri-
mientos e innovaciones, puesto que estos no son protegibles por derechos de exclusiva.

25 E] texto completo de este Anteproyecto puede verse en Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La
nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes, cit, pags. 87y ss.
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lo cual deben tomarse en consideracion los intereses de las partes en el momento de
atribuir los derechos derivados de las invenciones conseguidas, atribuyendo
incentivos tanto a los trabajadores como a los empresarios, ya que, sin la actividad
de aquéllos dificilmente se conseguiria la invencion, como evitar que la consecucion
de invenciones laborales pueda dar lugar a actuaciones contrarias a los principios
que informan la relacion laboral, para lo cual deberan delimitarse los derechos de

las partes en la consecucién del invento con justicia y claridad®.

- De otro, la del profesor Gémez Segade, quien, actualmente se muestra partidario
de una minima regulacién de las invenciones laborales en la LP, como lo confirma
las propuestas o bases que para una regulacion sobre la materia formul6 en 19847,
Y para quien la finalidad de tal regulacion, no debe ser otra que precisar a quién de
las partes corresponde el derecho a la patente y ejercer una cierta funcion tuitiva en
favor de los asalariados, debiendo ser la regulacion bastante sencilla para evitar que

sean las mismas normas legales las que creen conflictos®.

% Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espafiola sobre
invenciones laboralesy cit. pags. 67 y ss.

2 Vid. Gémez Segade, J.A.: La modernizacion del Derecho espafiol de Patentes, Madrid, 1984,
pags. 133 y 134 (concretamente, la base tercera). Sin embargo, no fue ésta la postura inicialmente
sostenida por este autor, vid. idem: «Reforma del Derecho de Patentes espaiiol» en RDM 1969, pag.
69 (concretamente la nota a pie de pagina n° 29).

2 Cfr. Gomez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola» en RIC 1988-1,
pag. 13.

20

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

A nuestro juicio, aunque en principio, pueda resultar paraddjico, las
finalidades sefialadas por tan prestigiosos especialistas son, en lineas generales, las
que debe perseguir una regulacion sobre esta materia, claro que dependiendo del
marco legal en el cual se pretenda realizar tal regulacion. Pues, por una parte nos
parece acertada la posicién de Bercovitz, pero siempre que tal regulacién se lleve
a cabo, no en una LP, sino fuera de ella; y, por otra también resulta acertada la
posicion de Gémez Segade, ya que la regulacion de las invenciones laborales en una
LP sélo puede tener por finalidad precisar a quién corresponde el derecho a la

patente.

Ahora bien, nos parece que, cualquiera que sea el marco legal en el que se
regule esta materia, aunque particularmente somos partidarios de su regulacion
auténoma, debe partirse de la base de que en la invencion laboral convergen, ademas
del Derecho, otras disciplinas, tales como la Etica, la Moral, la Filosofia, la
Economia, etc.” que, habran de tomarse en consideracién si realmente quieren
tutelarse las expectativas razonables de ambas partes de una forma clara, sin
ambiguedades, pues solo asi podré ofrecerse un equilibrio legitimo y justo entre los
distintos intereses y necesidades de los empresarios y trabajadores y facilitarse el

clima de armonia que debe presidir cualquier relacion, fomentando la soluci6n

 Vid. Phillips, J.: «Employees'inventions: an analysis of the nature of the subject»
Employees'inventions a comparative study. Oxford, 1981, pags. 7y ss. quien, mediante un analisis
en profundidad, sostiene que la invencion laboral es realmente un problema multidisciplinario.
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consensuada de los eventuales litigios que puedan suscitarse en el contexto de las

invenciones laborales.

2.2.2. Finalidades que ha perseguido nuestra LP al regular las

invenciones laborales.

Segiin el Preambulo dé nuestra actual LP (Ley 11/1986, de 20 de marzo) se
regulan las invenciones laborales "con la finalidad de promover la investigacion en
el seno de la empresa espaifiola...tratando de conciliar los intereses del empresaﬁo
y de los inventores asalariados"; finalidades estas que, a nuestro juicio, merecen un

comentario.

La finalidad sefialada de promover la investigacion en el seno de la empresa
espafiola, resulta sumamente elogiable™; sin embargo, es preciso afirmar que tal
finalidad sélo en parte puede ser perseguida por una LP, pues la investigacion es

necesariamente la actividad previa no sélo de las invenciones patentables -unicas,

30 Sin embargo, a juicio de Gomez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes
espafiola» cit. pag. 13, tal declaracion del preambulo no es mis que pura retérica, ya que la
existencia de un mayor o menor nivel investigador nada tiene que ver con que exista 0 no una
regulacion de las invenciones laborales. Mas, no podemos compartir tal opinion, porque la existencia
de una adecuada regulacién que incentive el esfuerzo investigador, es uno de los factores que, junto
a otros, incide en la existencia de un mayor nivel investigador. Y asi lo han puesto de relieve, entre
otros: Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espafiola sobre invenciones
laborales» cit. pag. 91; Orkin, N.: "The legal rights of the employed inventor in the United States:
a labor-management perspective" Employees'inventions a comparative study. Oxford, 1981, pags.
152 y ss.
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en principio, contempladas en la LP*'-, sino de todo tipo de invenciones, inno-
vaciones y descubrimientos. Por lo que, se nos plantea la cuestion de si, acaso, lo
{inico que interesa fomentar es la investigacion que conduzca a invenciones
patentables. La respuesta a tal cuestion, necesariamente ha de ser negativa,
basicamente, porque es imposible, a priori, determinar si la investigacion a realizar
dara o no lugar a invenciones patentables; lo que ocurre es que la LP no es el marco
adecuado para fomentar la investigacion que no tenga como resultado invenciones
patentables. Ademas, no creemos que, tal como han sido reguladas las invenciones
laborales en la LP, dicha finalidad se haya alcanzado. Esto que tratamos enlaza, por
consiguiente con la problematica del marco legal que resulta mds idoneo para la
regulacion de las invenciones laborales que, examinaremos después de comentar la

otra finalidad que, se ha perseguido al regular las invenciones laborales.

]a segunda finalidad que se ha perseguido, segun el Preambulo de la LP, al
regular las invenciones laborales es conciliar los intereses del empresario y de los
inventores asalariados. Finalidad esta que, si acaso se ha intentado, lo cierto es que
no parece que se ha conseguido, pues la regulacion contenida en la LP parece en
principio estar claramente desnivelada a favor del empresario, lo que es facilmente
contrastable en un analisis detallado de la mencionada regulacion que, por razones

sistematicas abordaremos en otro capitulo. Aunque ello no es obice para que

31 Vid. infra el Capitulo Tercero de esta investigacion, en concreto, el epigrafe 1. La delimitacién
del 4mbito objetivo de aplicacion del régimen de invenciones laborales.

23

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espariola de Patentes de 20 de marzo de 1986

adelantemos que tal desnivel se aprecia, fundamentalmente, en el art. 18.1 y art. 141

LP.

3. Marco legal idoneo para la regulaciéon de las invenciones laborales

Es constatable, por los datos de que disponemos, que si bien, la mayor parte
de los paises han optado por regular las invenciones laborales en una Ley de
Patentes, como es €l caso, por ejemplo, de Italia®, Francia®, Gran Bretafia*, Japon®*
y, desde luego de Espaiia tras la LP 11/86; otros, o bien no contienen regulacion
especifica sobre el tema, como es el caso de Bélgica, o bien han optado por su
regulacion en una Ley laboral, como es el caso de Panam4, o bien, con mejor
criterio en nuestra opinién, regulan esta materia en leyes especificas, como es el

caso de Alemania®* o de Suecia”.

El optar por cualquiera de las opciones expuestas debe estar en funcion y ser

coherente con los fines u objetivos que se pretenden conseguir con dicha regulacion.

2 R.D. de 29 de junio de 1939, n°. 1127.

33 Ley n°. 92-597 de 1 de julio de 1992.

34 Ley de Patentes de 1977.

35 Ley n° 121 de 1959.

36 Ley de invenciones laborales de 25 de julio de 1957
37 Ley 1949/345.
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Por lo que seguidamente resefiaremos las ventajas e inconvenientes que, a nuestro

entender, se derivan de cada una de las opciones®.
3.1. Su inclusion en una Ley de Patentes.

Afirma el profesor Massaguer Fuentes que, entre las instituciones para la
proteccion juridica de las invenciones deben contarse no solo las patentes y
modelos de utilidad, sino también la obtencion vegetal, la topografia de productos
semiconductores y el secreto industrial o know-how®. Con tal afirmacion queremos,
desde un principio, acentuar que la regulacién de las invenciones laborales en una
Ley de Patentes -cuyo ambito objetivo, en principio, solo puede cubrir por razones
obvias las invenciones que retinan los requisitos de patentabilidad y, en Espafia
ademas, las que retnan los requisitos para ser protegibles como modelos de utilidad-
, determina, salvo que otra cosa establezca la Ley que, el ambito de aplicacion de
la regulacién de las invenciones laborales quede circunscrito a las invenciones
patentables. Lo que nos lleva a plantearnos qué ocurre con el resto de las invencio-

nes protegibles por derechos de exclusiva, esto es ;se les podra aplicar la normativa

3 1 bgicamente, no examinaremos la opcién consistente en la no regulacion; ya que al inicio de
este capitulo nos hemos decantado, por las razones expuestas, por la necesidad de una regulacion
sobre las invenciones laborales.

39 Cfr. Massaguer Fuentes, J.: «Aproximacion sistematica general al Derecho de la Competencia
y de los bienes inmateriales» en RGD, n® 544-45, 1990, pag. 258.
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que para las invenciones laborales prevé la Ley de Patentes®?. La respuesta a este

interrogante puede ser:

- bien, que tal regulacion no pueda aplicarse a otras invenciones que las patentables,
con lo que quedarian excluidas sin justificacion las otras invenciones; lo que resulta
absurdo.

- bien, que las leyes que regulan invenciones susceptibles de ser protegibles por
otros derechos de exclusiva, contemplen para las mismas una regulacion sobre las
invenciones laborales, o prevean expresamente la aplicacién de la regulacion
contenida en la Ley de Patentes.

- bien, que la regulacion contenida en la Ley de Patentes se aplique analdgicamente
a aquellas otras invenciones susceptibles de ser protegidas por otros derechos de

exclusiva.

Sobre esta tltima posibilidad, merece destacar que vigente en Espafia la
normativa que sobre los inventos del trabajador contenian los arts. 29 y 30 de la
LCT, la doctrina defendié la aplicacion de dicha normativa a las obtenciones vegeta-
les, tanto porque éstas podian incluirse entre las invenciones a las que genéricamente

aludia la LCT, como por el caracter de Derecho comin de trabajo que tenia tal Ley

“ Por lo que se refiere a nuestro pais, sobre el ambito objetivo de aplicacion de las invenciones
laborales, vid. el capitulo tercero.
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y, por la semejanza entre su forma de proteccién juridica y las patentes®. De ahi
que, haciéndose eco de estas lacidas aportaciones doctrinales, el Reglamento
General sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales” expresamente previeratal apli-
cacion, disponiendo en el art. 5.1 ¢) "En los casos en que el obtentor se encuentre
al servicio de una Empresa, y en lo que se refiere a concesion del «Titulo de
Obtencion Vegetaly, sera de aplicacion lo establecido en los arts. 29 y 30 del
Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro
I de la Ley de Contrato de Trabajo, entendiéndose a estos efectos que dicho obtentor
actia como trabéjador de la Empresa y que el concepto de obtencion vegetal es
equivalente al de invencién que figura en el Decreto anteriormente citado...". Por
lo que, cabria plantear si, con la regulacion actual de las invenciones laborales en
la LP, la situacién ha cambiado, porque las invenciones que contempla no son
cualesquiera invenciones, sino solo las patentables y susceptibles de ser protegidas
por modelos de utilidad. Pero, la cuestién del ambito objetivo de aplicacion, en
concreto, del régimen de invenciones laborales establecido en la Ley de Patentes

espafiola, es objeto de estudio en el capitulo tercero, al cual nos remitimos.

En sintesis, de lo hasta aqui expuesto, se desprende que uno de los

41 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacién legal espafiola sobre
invenciones laborales» cit, pag. 63; Quintana Carlo, L.: «La proteccion de las obtenciones vegetales
y la Ley espafiola de 12 de marzo de 1975» en ADI, 1975, pag.233.

42 Aprobado por R.D. 1674/1977, de 10 de junio (BOE n°. 164, de 11 de julio de 1977).

27

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espariola de Patentes de 20 de marzo de 1986

inconvenientes de ubicar la disciplina de invenciones laborales en una LP, consiste
en que se interprete que solo pueden conceptuarse como tales las patentables, de
forma tal que no pueda aplicarse dicha normativa a invenciones que no son patenta-
bles, pero si protegibles por otros derechos de exclusiva temporal, o que la
aplicacion de dicha disciplina a tales invenciones s6lo sea posible cuando exista una
prevision legal expresa, o bien, en Gltimo término, no existiendo tal prevision, se
admita la posibilidad de acudir a la analogia. Con todo, no es este, a nuestro juicio
el mayor inconveniente. El mayor inconveniente consiste en que sélo sean objeto
de regulacion y atencién como invenciones laborales, las patentables o protegibles
por un monopolio legal temporal, y es que desde luego una Ley de Patentes no

podria contemplar otro tipo de invenciones.

3.2. Inclusién en una Ley laboral..

Regular las invenciones laborales en una Ley laboral, como ha sucedido en
Espafia hasta la entrada en vigor de la LP, plantea fundamentalmente el inconve-
niente de que sélo se consideren tales, las obtenidas por trabajadores durante la
vigencia de su contrato de trabajo; dejando, en consecuencia, fuera de su ambito de
aplicacion las obtenidas por funcionarios y empleados de la Administracién Publica
que, constituyen, con mucho, un importante potencial de inventores (mayor que el

de las empresas, dada la excesiva burocratizacién) y, ello es asi porque, de adoptarse
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dicha solucion en Espafia, a tenor del art. 1.3 a) del ET* "se excluyen del ambito
regulado por la presente Ley: la relacion de funcionarios piblicos, que se regulara
por el Estatuto de la Funcién Publica, asi como la del personal al servicio del
Estado, las Corporaciones Locales y las Entidades publicas auténomas, cuando al
amparo de una Ley, dicha relacién se regule por normas administrativas o estatuta-

rias"*

Es cierto que, para obviar tal inconveniente cabria incorporar en la normativa
que regula la relacién de los funcionarios y de los empleados al servicio de la
Administracion Publica un precepto qlie estableciera que, a las invenciones
obtenidas por éstos durante la vigencia de su relacién con la Administracion, se les
aplicara el régimen previsto para los trabajadores en la normativa laboral. Pero esta
solucion, supone una innecesaria fragmentacion de la problematica de las
invenciones laborales, amén de ser 6rganos judiciales de distinto orden -el de lo
social para los trabajadores, y el de lo contencioso administrativo para los
funcionarios y empleados de la Admon.- los que tuvieran que conocer de los litigios

que la consecucion de invenciones pudiera suscitar entre las partes, pudiendo dar

4 Tanto del texto derogado, aprobado por Ley 8/1980, como del vigente, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995.

* En opinién de la doctrina dominante, las razones de esta exclusion se sitian en el plano de la
oportunidad politica, y de la inercia histdrica, ya que sustancialmente no existen diferencias de fondo
entre un funcionario y un contratado laboralmente por la Admén. Vid. Sala Franco, T. y otros:
Derecho del Trabajo, 11* ed. cit., pag. 239; Borrajo Dacruz, E.: Comentario a las leyes laborales.
Estatuto de los trabajadores. T. 1, Madrid, 1990, pag.80.
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lugar a resoluciones judiciales distintas para supuestos iguales®. La doctrina ha
sefialado como otro inconveniente que deriva de la inclusion de la disciplina de las
invenciones laborales en una Ley laboral, el que se diese un enfoque excesivamente
laboralista que acentue la tutela de los derechos del trabajador y desatienda la de los
empresarios®. Sin embargo, nos parece justo reconocer, que tal posibilidad apenas
st existid en nuestro Derecho, vigentes los arts. 29 y 30 de la LCT, sino que, mas

bien, en general, tales preceptos tenian un enfoque excesivamente empresarial.

En conclusion, la inica posible ventaja de esta opcién respecto a la anterior
-esto es, de la inclusion de la disciplina sobre invenciones laborales en una LP-
estribaria en poder comprender bajo la expresion invenciones laborales a todas las
invenciones sean o no protegidas por derechos de exclusiva, claro que ello sera asi,

siempre que no se interprete el término invencion en sentido restrictivo.

3.3. Inclusién en una Ley especifica.

Concentrar toda la regulacion sobre la problematica de las llamadas

> Esta opcion exigiria, ademds, pero sencillamente por razones de armonia del Ordenamiento
Juridico que, en las leyes reguladoras de las patentes, modelos de utilidad, obtenciones vegetales y
topografias de productos semiconductores, se estableciera que la patente, el modelo de utilidad, la
obtencion vegetal y la topografia de productos semiconductores pertenecera, respectivamente, al
inventor, obtentor o creador, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral y piblica para las
invenciones laborales.

% Cfr. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» en RL, n° 6, 1986, pag. 42.
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invenciones laborales en una Ley especifica es la opcion mas ventajosa, a nuestro

juicio, por las siguientes razones:

- porque permite comprender dentro de su ambito subjetivo, tanto a los trabajadores,
como a los funcionarios y empleados,

- porque la importancia y complejidad de las mismas exigen una regulacion clara,
equilibraday detallada que pondere, adecuadamente, los intereses de todas las partes
implicadas,

- porque no restringe, innecesariamente, su ambito objetivo de aplicacion.
Permitiendo que sean objeto de atencion y regulacion, ciertos descubrimientos €
innovaciones que, aunque no sean protegibles por derechos de exclusiva, pueden
representar para las empresas cuantiosas ventajas economicas. Pues, si realmente se
pretende fomentar la investigacion, si realmente se pretende conseguir un alto nivel
investigador, debera incentivarse aquélla en toda su extension, dado que como ya
hemos dicho el desarrollo tecnoldgico no sélo estd integrado por inventos
protegibles. Maxime, si se tiene en cuenta que, Espafia, atn con los esfuerzos reali-
zados por el poder piblico a través del Plan Nacional de I+D, es un pais donde el
nivel investigador es todavia muy pobre, si se nos permite medir el mismo a traves
de un indice tan revelador como el fuimero de patentes europeas solicitadas por
espaiioles, en los afios 87 y 88 que, fueron 149y 177 respectivamente, muy bajo si

se compara con Alemania (10.032y 11.329 respectivamente) o con Japén (7.177y
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9.099 respectivamente)*’; indice que continia siendo muy bajo, pues en el afio 1996
de un total de 64.035 solicitudes europeas de patentes, la aportacion espafiola fue
de solo 282, frente, por ejemplo, a las aportaciones realizadas por Holanda (2.901),
Italia (2.322) o Francia (4.685)%,

- porque, Si se nos permite la expresion, la regulacion de la problematica de las
invenciones laborales en una Ley especifica, se encontraria menos forzada que en
una LP o en una Ley laboral, pues podria compatibilizar mejor los principios
contrapuestos, ya sefialados que rigen estos dos sectores,

- porque permite que los litigios que se susciten en esta materia sean resueltos por
organos judiciales de un mismo orden,

- porque, en fin, en aras de evitar parcheos y fragmentaciones, por razones
sistematicas y de armonia la regulacion unitaria de todo este fendmeno responde

mejor a los principios mas elementales de sistematizacion juridica.

4 Datos extraidos de Gomez Montero, J.: «Funcion y actividades del Registro de la Propiedad
Industrial de Espaiia» cit., pags. 4555 y ss.

®# Cfr. Hidalgo Llamas, M.: «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa:
Régimen juridico en el derecho comparado y en el derecho espariol. La experiencia de la OEPM en
esta materia» en Revista de Estudios Economicos n° 1/1998, pag. 192.
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CAPITULO SEGUNDO: ANTECEDENTES Y REGULACION ACTUALDE

LAS INVENCIONES LABORALES
1. Antecedentes normativos
1.1. Introduccion.

La problemdtica sobre las invenciones laborales, como ha puesto de
manifiesto la doctrina, es relativamente reciente pues, s6lo se le comenz6 a prestar
atencion cuando la produccion en masa y la competencia llegan al punto de obligar
necesariaménte a las empresas a buscar nuevas reglas técnicas mediante el trabajo
por ellas organizado. Fundamentalmente, fue la doctrina y jurisprudencia europeas
las que, a partir de 1914 afio en que tuvo lugar, en Ausburgo, el Congreso de la
Asociacion espafiola para la Proteccion de la Propiedad Industrial, comienzan a
poner mayor atencidn sobre las invenciones de los trabajadores. Con todo, aunque
la primera regulacion sobre la materia data de fines del siglo pasado, concretamente
dicha regulacion se contenia en la Ley de Patentes austriaca de 1897; es lo cierto
que, en general hubo que esperar a bien entrado el siglo XX para que florecieran las

disposiciones legislativas sobre la materia®.

“ Vid. Gémez Segade, J.A.: La modernizacion del Derecho espariol de Patentes, cit. pag. 113;
Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit.,
pag. 146.
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Por lo que respecta, en concreto a Espafia, las primeras preocupaciones sobre
la materia de las invenciones laborales se produjeron, no en el campo de la
propiedad industrial, sino en el campo laboral. Lo que se debié al influjo que en
Espafia ejerci6 la doctrina alemana de la época de Weimar, doctrina que sostenia la
pertenencia al Derecho del trabajo de las consecuencias juridicas de los inventos
realizados por el trabajador en virtud de una relacién de trabajo. De ahi, que en
Alemania, inicialmente*, se abordaran las cuestiones relativas a invenciones
laborales en el Proyecto de Ley General de Contrato de Trabajo de 1923,
concretamente en los paragrafos 121-131, -Proyecto mas conocido como PotthofT,
por ser éste el apellido de su principal redactor-; y, que como ha puesto de relieve
la doctrina, se tomé como modelo en Espafia para regular, en el marco de leyes

laborales, la problematica de las invenciones laborales?.

1.2. Las primeras regulaciones en Espaiia: LCT de 1931 y LCT de 1944

La primera Ley espafiola que regula las invenciones laborales data de la

* Decimos inicialmente, pues posteriormente, en 1931, los problemas sobre invenciones laborales
fueron recogidos en un proyecto de Ley sobre propiedad industrial; sin embargo la solucién final fue
la creacién de una Ley dedicada solamente a tales cuestiones, vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.:
«La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» cit. pag. 348.

** Sobre la influencia del Proyecto Potthoff en la regulacién espafiola, vid por todos, Rodriguez-
Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» cit. pags. 41

y ss.
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segunda Republica, concretamente fue la LCT de 21 de noviembre de 1931 que,
disciplinaba la materia objeto de nuestro estudio en los arts. 24 y 25°'. El art. 24
distinguia tres clases de invenciones, las de taller o explotacion, las de servicio y las
libres, las dos primeras eran atribuidas aj patrono, mientras que las titimas al
trabajador, prohibiéndose respecto a éstas una renuncia anticipada por parte del
trabajadory, finalmente establecia el deber de secreto sobre la invencion para ambas
partes del contrato™; y el art. 25 establecia, en favor del trabajador, una indemniza-
cion especial cuando la explotacion de la invencién de servicio, por parte del
patrono, produjese ganancias que estuviesen en desproporcién evidente con las

remuneraciones del trabajadors*. Mas la vigencia de la LCT de 1931 fue corta, pues

*! Sin embargo, merece ser destacado también otro precepto de la LCT de 1931 que, curiosamente
ubicado en el art. inmediatamente anterior a aquéllos que regulaban el régimen de las invenciones
laborales y, a modo de justificacion de éste recogia de forma clara uno de los principios basicos del
Derecho del trabajo, el llamado principio de ajenidad. En efecto, a tenor del art. 23 "El producto del
trabajo contratado pertenecers al patrono, a quien el trabajador transferiré todos sus derechos sobre
aquél por el hecho mismo del contrato".

* En efecto, segtin el art 24 de la LCT de 1931:"Si en el taller se hiciesen invenciones en las que
dominara el proceso, las instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distincién
particular de persona alguna, tales invenciones entraran en la propiedad del patrono o Ia empresa.

Lo mismo ocurrir4 con las invenciones llamadas de servicio, esto €s, con las realizadas por
trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas.

Las invenciones que no sean de la explotacion ni del servicio, o sea, las invenciones libres
en las que predomine la personalidad del trabajador, perteneceran a éste aunque hayan nacido con
motivo de su actividad en el trabajo de la explotacién.

A la propiedad patentada o no de las invenciones libres, el trabajador no podra renunciar en
beneficio del patrono o de un tercero mas que en virtud de un contrato posterior a la invencin.

En cualquier caso, asi el patrono como el trabajador, estaran obligados al secreto de la
mvencion".

* En efecto, disponia el art. 25 de la LCT de 193] "Si la explotacién por el patrono de la
invencién llamada de servicio diese lugar a ganancias que supusiesen evidente desproporcién con las
remuneraciones del trabajador que en el ejercicio de su trabajo ha producido la invencién, el
trabajador recibira la adecuada indemnizacién especial”.
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la aprobacién durante el régimen franquista de la LCT de 26 de enero de 1944,
supuso la derogacion de aquélla tal como disponia la clausula derogatoria de ésta.
Ahora bien, el régimen de invenciones laborales no sufre alteracién, ya que lo

dispuesto en los arts. 24 y 25 de la LCT de 1931 es reproducido literalmente en los

arts. 29 y 30 de 1a LCT de 1944*,

Partiendo de que el régimen de invenciones laborales contenido en los arts.
29y 30 de 1a LCT de 1944 ha sido el que ha estado vigente en Espafia durante algo
mas de 40 afios -concretamente, como corroboraremos en el apartado 1.3., hasta el
26 de junio de 1986, fecha en que entr6 en vigor la LP-, es por lo que seguidamente

expondremos de forma sucinta la valoracion que el mismo suscité.

1.2.1. Valoracién critica del régimen de invenciones laborales.

Tal régimen sélo era aplicable a los trabajadores por cuenta y dependencia
ajena sujetos a la normativa laboral, pues la LCT excluia de su ambito de aplicacion
al personal de alta direccion y a los funcionarios publicos (arts. 7 y 8
respecti\}amente de la LCT). Esta restriccion del ambito subjetivo de aplicacion del

régimen de invenciones laborales mereci6 una critica adversa de la doctrina, ya que

** La unica diferencia estriba en que en los arts. 24 y 25 de la Ley republicana se habla de
patrono, mientras que en los arts. 29 y 30 de la Ley franquista se habla de empresario. Por lo que,
para no tener que reproducir el contenido de estos dos ultimos arts., el mismo puede verse en las dos
Gltimas notas, con sélo sustituir, de acuerdo con lo dicho, el término patrono por el de empresario.
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tanto el personal de alta direccién como los funcionarios, no sélo potencialmente
podian realizar invenciones durante su trabajo, sino que de hecho las realizaban en
condiciones similares a las invenciones sujetas a la relacién laboral. Por lo que
atafie al ambito objetivo de aplicacién, la doctrina se cuestiono si la disciplina de
invenciones laborales podia aplicarse a toda invencién, con independencia de su
patentabilidad, o sélo a las invenciones patentables, defendiendo Bercovitz su
aplicabilidad a todo tipo de invencion Yya que ni el art. 29 ni el 30 exigian que la
invencion tuviera que ser patentada, aunque es lo cierto que el TS, sala de lo social,

€n sentencia de 26 de septiembre de 1955 relacion lo dispuesto en los arts. 29 y 30

con lo dispuesto en el EPI*.

El art. 29 distinguia claramente, como yahemos seiialado, tres tipos de inven-

ciones laborales:

-A las invenciones de explotacion o de taller, se referia el art. 29, parrafo primero,
que las definia como las hechas en el taller "en las que dominara el proceso, las
instalaciones, los métodos y procedimientos de la empresa, sin distincion particular

de persona alguna", afiadiendo que tales invenciones serin de propiedad del

> En tal sentido, vid Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espaiiola
sobre invenciones laboralesy cit. pags. 56 y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo
régimen juridico de las invenciones laboralesy en AL, n®4, 1988, pag. 1978.

* Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A. op. ult. cit. pégs. 60y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chulia,
F. op. ult. cit. pag. 1979.
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empresario. Este tipo fue fuertemente criticado por la doctrina, basicamente porque
confundia la autoria de la invencion -que s6lo podia corresponder a personas fisicas,
de forma aislada o en grupo- con la titularidad de la invencion, resaltandose sobre
este particular lo ilégico que resultaba fundar la titularidad empresarial de la
invencion en su cardcter anénimo, y porque no reconocia ningin tipo de
compensacion a los trabajadores, manifestandose asi una infravaloracion del trabajo
respecto al capital. Ademas, al tratarse de invenciones caracterizadas por la
imposibilidad de individualizar al inventor, la doctrina lleg6 a sostener que, puesto
que el Derecho de patentes exigia mencionar en la solicitud de patentes al inventor
(art. 59.2 del EPl'y art. 4 ter del CUP) las invenciones de explotacion no podian ser
patentadas®’.

-A las invenciones de servicio se referia el art. 29, parrafo 2°, que las definia como
"las realizadas por trabajadores contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas",
atribuyéndose, como en €l tipo anterior, la propiedad de las mismas al empresario.
El tenor de este precepto plante6 en la doctrina la duda, de si sélo podia
considerarse invencion de servicio la obtenida por el trabajador en cumplimiento de
un contrato de trabajo que tuviera por objeto de forma precisa y concreta la

obtencion de la invencion, es decir lo que en la doctrina se conocia con el nombre

%7 Vid. Albiol Montesinos, I.: «Los inventos del trabajador, el socio industrial y la ejecucién de
obra» en RDP 1975, pags. 112 y ss.; Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: "Anotaciones a la regulacién
legal espafiola sobre unvenciones laborales» cit. pags. 72 y ss.; Alonso Olea, M.: Derecho del
Trabagjo, 9° ed. Madrid, 1985, pag. 250; Sala Franco, T./Vicent Chulid, F.: «El nuevo régimen
juridico de las invenciones laborales» cit. pags. 1979 y ss.; Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.:
"El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» cit. pags. 43 y 44.
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de invencién de encargo®, o si por el contrario 1o podia interpretarse la nocign de

invencién de servicio de forma tan restringida®, E] trabajador autor de |a invencién

de servicio, no tenia en principio derecho a indemnizacién alguna por la realizacign
de la invencién, a no ser que se dieran las circunstancias de] art. 30 que establecia
"si la explotacién, por el empresario, de Ia invencion llamada de servicio diese lugar
a ganancias que supusieran evidente desproporcién con las rémuneraciones del
trabajador que en e] ejercicio de su trabajo ha producido la invencién, éste recibirs
la adecuada indemnizacién especial”. Precepto que fue criticado, por un lado, por
su falta de precisién acerca de la naturaleza (salarial o €xtrasalarial), cuantia y
procedimiento de fijacién de Ja indemnizacién ¥> por otro, porque el derecho de]
trabajador a tal eventual indemnizacién quedaba totalmente al arbitrio del empresa-
rio®,

-A las invenciones libres se referia el art. 29, parrafo 3°, que las definia de forma
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residual, estableciendo "las invenciones que no sean de la explotacion o de] servicio,

* Como partidarios de esta interpretacion, vid.

Baylos Corroza, H.: Tratado de Derecho
industrial, Madrid, 1978, pag. 727; Rodriguez-Pisiero Y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen
Juridico de las invenciones laborales» cit. pag. 45; Garcia Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales.
Comentarios a la nueva regulacién de 1a Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentesy en Relaciones

Industriales, n° 1, 1989, péag. 67; Sala Franco, T. Y otros: Derecho del Trabajo, 6 ed. Valencia,
1992, pag. 636.

> Como partidario de Ja interpreta
parrafo 2°, vid. Bercovitz Rodriguez-
invenciones laboralesy cit. pag. 79.

¢ién amplia de la nocién de

invencién de servicio del art. 29,
Cano, A.: «Anotaciones a ]

a regulacion legal espaiiola sobre

% Vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.:
invenciones laboralesy cit. pags. 81 y ss.; Sa
Juridico de las invenciones laboralesy cit. pa

«Anotaciones a Ia regu
la Franco, T./Vicent Ch
gs. 1980 y ss.

lacion legal eéspaiiola sobre
ulid, F.: "El nuevo régimen
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0 sea, las invenciones libres, en las que predomine la personalidad del trabajador,
perteneceran a éste, aunque hayan nacido con motivo de su actividad en el trabajo
de la explotacién”. Con respeto a este tipo de invenciones, se critico el no haberse
tenido en cuenta, si el invento habia sido obtenido con la intervencién de la
organizacién productiva empresarial o si guardaba relacién con la actividad del
empresario, posibles derechos indemnizatorios a favor del empresario o un posible
derecho preferente de éste a la adquisicion del invento, llegando a sostenerse que,
dado el deber de lealtad que la normativa laboral impone al trabajador para con su
empresario, el trabajador autor de una invencién libre, si no queria incurrir en causa

de despido, antes de explotar directamente 1a invencion o de cederla a un tercero

debia ofrecérsela a su empresario®'.

En sintesis, la regulacion del régimen de invenciones laborales contenido en
los arts. 29y 30 de la LCT fue calificada de simplista, por tener lagunas, tales como
las llamadas invenciones de experiencia y por desconocer otras muchas cuestiones
que suelen plantear las invenciones laborales, ademas de criticable pues si, por un
lado, como ocurria en las invenciones de explotacion, otorgaba excesivos derechos
a los emprésan'os, desamparando totalmente al trabajador, por otro, como sucedia

en las invenciones libres, privaba a aquél de derechos que podian corresponderle.

$! Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A. op. ult. cit. pags. 85y ss.; Sala Franco, T./Vicent Chulia,
F. op. ult. cit. pags. 1980y 1981.
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1.3. Ausencia de regulacién de las invenciones laborales en el Estatuto

de los Trabajadores

El ET, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo®, no contenia en su texto
regulacion alguna sobre las invenciones laborales lo que, sin duda, parece haberse
debido a la tendencia, que ya se apreciaba en nuestro pais, de regular tales
cuestiones en una futura Ley de Patentes, como asi resultaba de los dos

Anteproyectos de Ley de Patentes que hasta ese momento se habian elaborado®.

La disposicion final tercera del ET de 1980 derogo6 expresamente la LCT de
1944, pero esto no supuso la existencia de laguna legal en materia de invenciones
laborales porque, si bien la mencionada disposicion derogd, junto a otras normas,
la LCT, ello se hacia, tal como rezaba dicha disposicién "...sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposicion final cuarta", disposicion a cuyo tenor "las disposiciones
con rango de Ley que regulan cuestiones relativas a jornadas, salarios y cualesquie-

ra otros aspectos y circunstancias de las relaciones laborales individuales no

% BOE de 14 de marzo de 1980. Texto actualmente derogado, por lo que, el Estatuto de los
Trabajadores, vigente en Espafia desde el 1 de mayo de 1995, es el texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE de 29 de marzo) que, tampoco contiene
referencia alguna sobre las invenciones laborales.

% Se trataba, por un lado, del Anteproyecto elaborado, en 1967, por el Instituto de Estudios
Politicos (AIEP) que, regulaba las invenciones laborales en los arts. 16 al 27, y por otro, del
Anteproyecto elaborado, en 1970, por la Comision para la reforma del Estatuto de la Propiedad
Industrial, mds conocido como Anteproyecto de la Comision Oficial (ACO) que dedicaba a las
invenciones laborales los arts. 17 al 24.
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reguladas por esta Ley, continuarin en vigor en calidad de normas reglamenta-
rias...". Por lo que, del juego combinado de estas dos disposiciones, partiendo de
que aun cuando la LCT fue aprobada por Decreto de 26 de enero de 1944, la misma
tenia rango de Ley, se desprendia la vigencia, aunque con carécter reglamentario,
del régimen de invenciones laborales contenido en los arts. 29 y 30 de Ia LCT de
1944, habida cuenta de que el ET no contenia regulacion alguna referente a tal
régimen. Sin embargo, algunos autores parecian ignorar la disposicion final cuarta
del ET, ya que interpretaron erréneamente que al ser derogada la LCT por el ET, se
habia producido una laguna legal en el régimen de invenciones laborales®. Es mas,
que no existi6 laguna legal sobre la materia en cuestion fue corroborado, ademas de
por diversas sentencias del Tribunal Central de Trabajo®, por la disposicion deroga-
toria de la vigente Ley de Patentes 11/1986 que, en su niimero 3 expresamente

deroga los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944.

En conclusién, no hay duda que el régimen de invenciones laborales,
establecido en los arts. 29 y 30 de la LCT, estuvo vigente en nuestro pais hasta la

entrada en vigor de la LPY".

% En tal sentido, vid. Gémez Segade, J.A.: La Modernizacion del Derecho espariol de Patentes,
cit. pdg. 114; idem: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola» en RJC, 1988-1, pag. 13;
Otero Lastres, J.M./ Lema Devesa, C./Casado Cervifio, A. Gémez Montero, J.: Comentario ala Ley
de Patentes, op.cit. pag. 38.

6 Vid; SSTCT de 20 de enero de 1981, de 16 de mayo de 1981 y de 21 de julio de 1981.

%7 La entrada en vigor de la LP, de acuerdo con Io dispuesto en su disposicion final 4%, se produjo
el 26 de junio de 1986.
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2. Precedentes prelegislativos del nuevo régimen de invenciones laborales en el
marco del Derecho de Patentes.
La vigente Ley espafiola de Patentes, tiene sus antecedentes en varios
Anteproyectos y Proyectos, en los que por primera vez, dentro del marco de
patentes, en Espafia van a ser objeto de atencion y regulacion las invenciones labora-

les; quiza, porque se estimé que la regulacion de esta materia excedia del marco de

una legislacion laboral y, era mas propia de una legislacién de patentes, por ser al

fin y al cabo un tema de gestion de patentes. Juicio, a nuestro entender equivocado,
porque si bien estamos de acuerdo en que la problematica de las invenciones
laborales excede, sin lugar a dudas, de una Ley laboral; sin embargo, también
creemos que excede del simple marco de una Ley de Patentes, si se quiere tomar en

consideracion, de upa forma global, toda el fendmeno inventivo de tales invenciongs

¥y su problematica®’.

2.1. Los Anteproyectos de Ley de Patentes de 1967 y 1970.

El precedente mas remoto de la actual LP se remonta a 1967, afio en que el

Instituto de Estudios Politicos publicé el Anteproyecto de LP, elaborado por su

Seccion de Justicia, (Anteproyecto que, en lo sucesivo abreviaremos, AIEP)®. Mas,

%7 vid sobre este particular, el epigrafe 3 del capitulo primero.

% Vid. su texto en Instituto de Estudios P

oliticos Reforma del Derecho'espaﬁol de Patentes,
Madrid, 1967.
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tres afios mas tarde, en 1970, fue elaborado, por una Comisién del Ministerio de
Industria, otro Anteproyecto de Ley de Patentes, conocido, segiin nuestra doctrina,

como Anteproyecto de la Comision Oficial (por lo que, en lo sucesivo abreviaremos

ACO)®.

El AIEP dedicaba a la regulacion sustantiva de las invenciones laborales el
Titulo Cuarto de su Parte Primera, comprendiendo los arts. 16 al 27, regulacion que,
como advirti6 nuestra doctrina mas especializada, se inspir6, de forma sustancial,
en la Ley alemana sobre invenciones laborales de 25 de julio de 1957™. Por su parte,
el ACO se ocupaba de las invenciones laborales en el Capitulo 2° del Titulo II que,
comprendia los arts. 17 al 24. Vamos a exponer los aspectos mas destacados, en esta

materia, del AIEP y del ACO, reflejando sus principales coincidencias y diferencias.

En ambos, como coincidencias significativas merecen destacarse las

siguientes:

% Vid. su texto en ADL, T. 9, 1983, pags. 429 y ss.

" Vid. Gémez Segade, J.A: «Reforma del Derecho de Patentes espafiobs en RDM, 1969, pag. 69
(enconcreto, nota n° 30); Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espafiola
sobre invenciones laborales» cit. pag. 87.

Para un conocimiento detallado de la Ley alemana, vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La
Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957» en RDM, n° 84, 1962, pags. 345y ss.;
Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline». Employees'inventions a comparative

study, Oxford, 1981, pags,. 180y ss.;Bernhard/ Krasser: Lehrbuch des Patentrechts, 4* ed. Munich,
1986, pags. 244 y ss. .
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- Bajo la rabrica invenciones laborales se incluian, tanto las realizadas por personas
vinculadas por un contrato de trabajo o de servicios, como las realizadas por
funcionarios, empleados o trabajadores al servicio del Estado, Provincias,
Municipios y deméas Corporaciones publicas.
- Se distinguian basicamente dos clases de invenciones: las de servicio que se
atribuian al empresario y que, a su vez, comprendia dos tipos, definidos en un
mismo art., por un lado, las que eran fruto de una actividad inventiva que constituia
explicita o implicitamente el objeto del contrato (que, sélo excepcionalmente otorga-
ban al trabajador derecho a una remuneracion especial”) y, las que siendo ajenas a
la actividad contratada fuesen realizadas por el trabajador aprovechandose de los
co‘nocimientos y experiencias de la empresa (que daban derecho al trabajador a una
compensacién); y las libres que, eran las que no fueran de servicio y cuyos derechos
se atribuian exclusivamente al trabajador.
- Se establecia la nulidad de toda renuncia anticipada por parte del trabajador a los
derechos que la Ley le reconocia en el Titulo Cuarto del AIEP y Capitulo 2° del
ACO.
- Se presumia, salvo prueba en contrario que, las invenciones para las que se

solicitara una patente dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion de trabajo

fueron realizadas durante la vigencia de ésta.

! No obstante, es preciso advertir que los criterios para atribuir al trabajador inventor la
remuneracion especial eran distintos, vid art. 19 del AIEP y art 18 del ACO.
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Como diferencias mis notorias entre ambos, al margen de la mayor
extension, en esta materia, del AIEP respecto al ACO, merecen ser destacadas las

siguientes:

- E1 AIEP excluye del régimen de invenciones laborales a los inventos realizados por
los profesores dentro de su actividad docente™; exclusion que no aparece en el ACO.
- En el AIEP se establecia expresamente la obligacién de comunicar todas las
invenciones laborales al empresario; por el contrario, tal prevision no aparece en el
ACO.

- Mientras el ACO atribuia al empresario los derechos sobre las invenciones que
hemos llamado de servicio, por lo que era libre para patentarla o no; en cambio, el
AIEP solo otorgaba al empresario el derecho a patentar a su favor las invenciones
de servicio, debiendo, ademas, comunicar su intencién en tal sentido por escrito al
trabajador, en el plazo de tres meses, y, si no lo hacia asi la invencién quedaba
liberada, es decir, el trabajador era libre para ejercitar los derechos que la ley

reconoce al inventor.

7 Exclusién que segiin el Preambulo del AIEP se debia a "la razon de que estos profesores no han
sido contratados en forma alguna para inventar, sino para ensefiar, por lo cual, si al llevar a cabo esa
labor realizan algiin invento, es algo no previsto en los trabajos a que estaban obligados y que, por
tanto, no deben beneficiar al dador de ese trabajo". Vid Preambulo del AIEP en Instituto de Estudios
Politicos Reforma del Derecho de Patentes espafiol, cit. pag. 40. A nuestro entender, en cambio, tal
Justificacién, al menos en la actualidad, carece absolutamente de base puesto que todo profesor
universitario tiene entre sus funciones, no s6lo la docente, sino también y fundamentalmente como
inherente a ésta la de investigar; por lo que, en principio y en atencién al 4rea de conocimiento de que
se trate puede preverse, a nuestro juicio, la posibilidad de que tal funcion de investigacién dé como
resultado invenciones.
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- En el AIEP, el Capitulo Tercero, del Titulo Tercero de la Parte Segunda, que
llevaba por rubrica "Procedimiento respecto de las invenciones laborales"™, atribuia
el conocimiento de todos los litigios que pudieran surgir sobre invenciones laborales
-a la jurisdiccion civil ordinaria, obligandose a las partes, antes de iniciar litigio
alguno ante los tribunales ordinarios, a acudir a un arbitraje ante ¢l Consejo de la

Propiedad Industrial™; en cambio, el ACO no contenia normas sobre esta cuestion.

2.2. El Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981 y el Proyecto de 1982.

Tras los Anteproyectos anteriores que no llegaron a buen puerto’, tuvo gran
importanqia el Anteproyecto de Ley de Patentes elaborado por el profesor Bercovitz
por encargo del entonces Registro de la Propiedad Industrial. El citado
Anteproyecto, entregado al RPI en marzo de 1981, dedicaba a la materia objeto de
nuestro andlisis, por un lado su Titulo IV, bajo la ribrica "Invenciones,
descubrimientos e innovaciones laborales" que comprendia los arts. 16 al 31,y por
otro el Capitulo IV del Titulo XV "Arbitraje en materia de invenciones,

descubrimientos e innovaciones laborales", integrado por los arts. 170 a 172”. Como

™ Vid. arts. 179 a 182 del AIEP Instituto de Estudios Politicos Reforma del Derecho de Patentes
espariol, cit. pags. 159 y 160.

™ Sobre las razones que determinaron tal atribucion y el arbitraje obligatorio previo, vid.
Preambulo del AIEP en op. ult. cit. pags. 71y 72.

76 Sobre las razones de ello, vid. Gomez Segade, J.A.: «Caracteristicas generales y algunos
aspectos concretos de la nueva Ley espafiola de Patentes» en ADI, T. 11, 1985/86, pag. 25.

7 Vid. el texto articulado de este Anteproyecto y la introduccion que le precedia en Bercovitz
Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes, op. cit., pags.
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puede apreciarse, la principal novedad de este Anteproyecto, con respecto a los
anteriores, radica en regular junto a las invenciones, los descubrimientos e innova-
ciones laborales, planteamiento que, segiin Bercovitz, "obedece a la necesidad de
ofrecer una base legal adecuada al impulso del progreso tecnologico de las
empresas, entendiendo ese progreso tecnologico como un fenémeno global que no
puede agotarse en la realizacion de invenciones...sin desconocer el especial
significado que para las empresas tienen las invenciones patentables realizadas en
su seno, si se quiere impulsar el progreso tecnoldgico de la empresa en su conjunto
hay que incentivar también la realizacion de descubrimientos e innovaciones..."”;
pero, son también dignas de destacar otras novedades como: la previsién de la
posibilidad de que el empresario, en lugar de ejercitar su derecho a apropiarse de las
invenciones que hemos llamado de servicio, se reserve un derecho no exclusivo de
explotacion; la prevision de que el trabajador inventor pueda patentar la invencion
de servicio, de la que se ha apropiado su empresario, en los paises en los que éste
no pretenda patentar; la prevision de un régimen especifico para las invenciones
realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su actividad docente
e investigadora; la supresion de la prevision especifica relativa a la atribucion del
conocimiento de todos los litigios en materia de invenciones laborales a la

Jurisdiccidn civil; todos los arts. del Anteproyecto llevaban un nombre que hacia

88y ss.
8 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A. ob. ult. cit. pags. 103 y ss.
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alusion a su contenido™.

El Anteproyecto, tras ser presentado al Registro de la Propiedad Industrial,
sufre un proceso de modificacién y, asi en lo referente a las invenciohes laborales
ademas de simplificarse su regulacion, se suprimieron los arts. relativos a descubri-
mientos e innovaciones laborales, segun Bercovitz, "por considerarlos exce-
sivamente innovadores"®. Resultado de dicho proceso fue el Proyecto de Ley de
Patentes aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de febrero de 1982 y, publicado
en el Boletin Oficial de las Cortes Generales-Congreso de los Diputados: I legis-
latura, Serie A: Proyectos de Ley, de 5 de abril de 1982, n° 259-I*'. Dicho Proyecto
dedicaba a las invenciones laborales inicamente su titulo [V integrado por los arts.

16 al 22%, con lo que se advierte ya su simplificacion, como habiamos sefialado,

7 Asi, derecho de apropiacion del empresario art. 16; comunicacién al empresario art. 17;
apropiacion de la invencién por parte del empresario art. 18; apropiacion de descubrimientos ¢

innovaciones por parte del empresario art. 19; derecho a solicitar la proteccion del invento en el
extranjero art. 20, etc.

% Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y
antecedentes. cit. pag. 14. Aunque, a nuestro juicio, como ya hemos destacado y reiterado, la raz6n
esta en que una Ley de Patentes, no es el marco legal adecuado para regular los descubrimientos e
innovaciones laborales, porque no son protegibles por titulos de proteccion exclusiva.

31 Vid. su texto en ADI, T. 8, 1982, pags. 339 y ss. El Préyecto carecia de normas procesales,

de ahi que no contenga referencia alguna sobre arbitraje en materia de invenciones laborales, como
contenia el Anteproyecto de Bercovitz.

%2 Al igual que el Anteproyecto, todos los arts. del Proyecto llevan una denominacion, asi:
invenciones pertenecientes al empresario art. 16; invenciones asumibles por el empresario art. 17;
compensacion por las invenciones asumidas por el empresario art. 18; comunicacién y colaboracion
art. 19; invenciones libres art. 20; presuncion y prohibicién de renuncia art. 21; aplicacion de las
normas de este Titulo a los funcionarios art. 22
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pero ademas se separa del Anteproyecto, no sélo en la supresion de todo lo relativo
a los descubrimientos e innovaciones laborales, sino también, fundamentalmente,
en la no prevision del derecho del trabajador inventor de solicitar la patente en los
paises en los que no lo hiciera el empresario ¥y, €n no establecer régimen especial
para las invenciones de profesores universitarios. Con todo, dicha regulacién fue
calificada por Gémez Segade como "compleja, casuistica y perturbadora"®. Lo
cierto es, que la tramitacién parlamentaria del Proyecto no pudo concluirse al
disolverse las Cortes Generales y convocarse elecciones generales en las que, al
triunfar el partido socialista, hasta entonces en la oposicion, el Proyecto (presentado

por el gobierno perteneciente al partido de la Unién de Centro Democratico) por

razones obvias fue retirado.

2.3. El Proyecto.de Ley de Patentes de 1985.

Una vez que qued6 cerrado, en 1984, el Acuerdo con la CEE en materia de

patentes®, el RPI prepara un nuevo Proyecto que, inspirandose en el de 1982%, fue

8 Para un andlisis critico, vid. Gémez Segade, J.A.: La modernizacién del Derecho espafiol de
patentes cit. pags. 115y ss.

¥ El texto de este Acuerdo, puede verse reproducido en Bercovitz Rodriguez-Cano, A./Galan
Corona, E./ Delicado Montero-Rios, J./Feito Hernandez, J.M.: Derecho de Patentes: Esparia y la
CEE, Barcelona, 1985, pags. 105y ss.

% Tal Proyecto seguia claramente al de 1982, tanto en la orientacién favorable al empresario,
como en la concepcion restringida de las invenciones, en tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent
Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laboralesy cit. pag. 1983.

50

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

aprobado por €l Gobierno socialista el 30 de abril de 1985 y, publicado en el
BOCG- Congreso de los Diputados: I legislatura, serie A: Proyectos de Ley, de 3
de junio de 1985, n° 154-1. Tal Proyecto contenia la regulacion de las invenciones
laborales en el Titulo IV, integrado por los arts. 16 al 21,y el Capitulo IV del Titulo
XII que, bajo la ribrica "Conciliacién en materia de invenciones laborales"
comprendia los arts. 138 al 140 que, dejaban traslucir la influencia de la legislacion
frncesa que, a su vez, se inspir6 en la alemana. Todos los arts. del Proyecto,
siguiendo la pauta marcada por el Anteproyecto de 1981, llevaban un nombre
alusivo a su contenido®; sin embargo,- tras la tramitacion parlamentaria®’, que

concluy6 con la aprobacion definitiva del Proyecto por el Congreso de los Diputa-

8 Asi, invenciones de servicio, art. 16; invenciones libres, art. 17; invenciones mixtas, art. 18;
comunicacion y colaboracion, art. 19; presuncion y prohibicion de renuncia, art. 20; personal al
servicio de las Administraciones publicas, art. 21; conciliacion ante el Registro de la Propiedad
Industrial, art. 138; comision de conciliacién, art. 139; propuesta de acuerdo, art. 140.

¥ Dentro de tal tramitacién parlamentaria, de las Enmiendas presentadas por los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Patentes, nos interesa destacar
las enmiendas n° 259 a 264 presentadas por el Grupo Centrista en las que se proponia, a nuestro
Juicio acertadamente, la supresién de todo el titulo IV, relativo a invenciones laborales, justificando
tal supresion de la forma siguiente: "La ambigiiedad con que se establecen los supuestos del paci-
miento, vinculo contractual y derechos de explotacion de las invenciones laborales es inaceptable.
Basta acudir a las normas alemanas y britinicas, donde se articulan en toda su extension esos
supuestos, para deducir que el texto del proyecto es un mero parche a los viejos articulos 29y 30 de
la vigente LCT précticamente obsoleta. Se pierde asi una oportunidad de regular a fondo esta
contratacion, cuyos sujetos activos y pasivos merecen una detallada y completa regulacion. Debe
suprimirse este titulo, pues su vigencia aportara aiin m4s inconvenientes sobre el problema de las
invenciones de empleados y en sus relaciones con el empleador. Deberia esta materia ser Ley especial
que, por otra parte, podria siempre compatibilizarse con la Ley de Patentes”. Tales Enmiendas
pueden consultarse en Congreso de los Diputados, Proyecto de Ley de Patentes, Enmiendas, pags.
83 yss.
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dos®, se observan solo ligeros cambios respecto al Proyecto inicialmente presentado,
algunos formales, como son: se produce una renumeracion de los arts., de forma
que las invenciones laborales pasan a estar reguladas en los arts. 15 al 20 (T. IV) y
en los arts. 140 al 142 (C. IV del T. XIII), y se suprime la denominacion de los arts.;
otros de contenido, como son: se fija el plazo de tres meses para que el empresario
pueda ejercitar los derechos que le corresponde, se suprime, de la presuncion
establecida a favor del empresario, la expresion "salvo prueba en contrario"®. La
Ley de Patentes fue sancionada el 20 de marzo de 1986 (Ley 11/1986) y publicada
en el BOE n° 73 de 26 de marzo de 1986. Por lo que puede decirse que, en materia
de invenciones laborales, la regulacion contenida en el Proyecto de 1985, salvo en
aspectos puntuales, coincide casi textualmente con la de la Ley de Patentes, a que

dio lugar.

3. Regulacion actual

3.1. Generalidades.

A tenor de la disposicion derogatoria n° 3 de nuestra LP "Quedan

- Byid, BOCG, Congreso de Los Diputados, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, de 5 de
marzo de 1986, n° 154-1V.

% A, nuestro juicio, como razonaremos en su momento, se suprime la misma presuncién vid. infra
Capitulo Quinto, epigrafe 3.
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derogados...los arts. 29y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada por Decreto
de 26 de enero de 1944"; arts. que, como hemos reiterado, regulaban las invenciones
laborales en nuestro Ordenamiento. Ahora esta materia se halla regulada en la LP,
inclusién que, segin el Preambulo de la Ley, "responde a la realidad actual del
propio proceso productivo, y ha sido el criterio seguido por la generalidad de las
leyes de patentes europeas". El primer argumento de esta justificacién nos parece
acertado ya que, en efecto, la inmensa mayoria de las invenciones patentables son
realizadas en el seno de las empresas por personas asalariadas; en cambio, el

segundo argumento no es del todo acertado, pues, al margen de que por si solo no

seria suficiente, hay leyes de patentes europeas, como las de Bélgica, Dinamarca o

la Reptiblica Federal de Alemania, que no regulan las invenciones laborales®. En
opinion de la doctrina, la inclusion de esta materia en Ia Ley de Patentes, supone su

desgajamiento del Derecho del Trabajo, e implica su incorporacion al Derecho

* Es cierto, que la regulacion de las invenciones laborales se contiene generalmente en las leyes
de patentes, asi: :

En ltalia, las invenciones de trabajadores se regula en los arts. 23-26 del Texto de
disposiciones legislativas en materia de patentes para invenciones industriales, R.D. de 29 de Junio
de 1939, n. 1.127 (modificado por D.P.R. de 22 de Junio de 1979, n. 338) y, las invenciones de los
empleados de Estado en el D.P.R. de 10 de enero de 1957, n. 3, con normas practicamente idénticas
a las contenidas en los arts. 23-26 del Texto de Patentes.

En Holanda, en las secciones 10y 12 A del Acta de Patentes de 1910.

En Francia, en los arts. L.611-7 y L.615-21 del Cadigo de la Propiedad Intelectual de 1 de
julio de 1992 (Ley n° 92-597) que sustituyen respectivamente, aunque con algunas modificaciones,
a los arts. 1° ter y 68 bis de la Ley sobre patentes de invencion (Ley de 2 de enero de 1968,
modificada por las leyes de 13 de julio de 1978 y 27 de julio de 1984), desarrollados por el Decreto
de 4 de septiembre de 1979 (modificado por D. de 17 de julio de 1984) que regulaban las invenciones
laborales, y en el Decreto de 4 de agosto de 1980 que regula las invenciones de funcionarios publicos
y empleados de la Administracion.

En Gran Bretafia, en los arts. 39-43 de la Ley de Patentes de 29 de julio de 1977.

En Japén, en el art. 35 de la Ley de Patentes (Ley n° 121 de 1959, modificada por la Ley
n° 41 de 1985).
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Mercantil y, en concreto dentro de éste, al Derecho de Patentes®. Sin embargo, si
miramos mas alla del aspecto estrictamente formal, pues como con buen criterio, a
nuestro juicio, sefialo Feas Costilla "el régimen de las invenciones laborales no sera
mercantil por la sola razon de venir regulado el LP, como no era antes laboral por
su mera prevision en la LCT"%, advertimos que la problematica de las invenciones
laborales sigue siendo una materia hibrida, en la que se entrecruzan varias disci-

plinas juridicas.

3.2. Disposiciones legales.

Los preceptos. que, en nuestro Derecho vigente, establecen de forma
especifica la regulacién de las invenciones laborales son los arts. 15 al 20 de laLP
que, conforman el Titulo IV, bajo la rabrica "Invenciones laborales", completados
con los arts. 140 a 142, ubicados en el Capitulo IV "Conciliacion en materia de
invenciones laborales” del Titulo XIII "Jurisdiccion y normas procesales”.
Regulacion esta que tal como es tratada en la LP resulta manifiestamente contraria

con la realidad actual, pues vienen reguladas las invenciones laborales como si

9 Vid. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit. pag.41; Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 1978; Garcia Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios
a la nueva regulacion de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» cit., pag. 65.

%2 Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT n° 87, 1987,
pag. 122.
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constituyeran un fenémeno marginal o excepcional, cuando se ha constatado que,
como minimo, entre €l 75 y el 80% de las invenciones para las que se solicita
patente, son invenciones encuadrables en las llamadas invenciones laborales por la
LP%; por lo que su tratamiento habria requerido, al menos, una mera coordinacion
con otros preceptos de la LP. De ahi que, junto a los preceptos relativos a las
invenciones laborales sea preciso, ademas, tener en cuenta otras disposiciones de la
LP, concretamente las que se refieren a los derechos que surgen COmo consecuencia

de la invencién.

A este respecto, nuestra LP mantiene el principio universalmente admitido
de que el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes (art.
10.1), aunque deberia afiadir, no s6lo por razones sistematicas, sino también de
coherencia con la realidad actual (donde lo general son las invenciones laborales y
lo excepcional las invenciones aisladas) que ello es asi, sin perjuicio de lo dispuesto

en materia de invenciones laborales®; pues, dentro de la regulacién de las

% Vid. supra Capitulo primero, epigrafe 1.1
De ahi que de la simple lectura del contenido de la LP, es posible extrae ficilmente, a
nuestro juicio, la conclusion aludida en el texto, que no es otra , por consiguiente, que la referente
a que la regulacion de las invenciones laborales viene a constituir algo extrafio a la LP, esto es, como
una especie de injerto.

* Asi sucede, por ejemplo, en la normativa de patentes de Italia, cuyo art. 18, después de
establecer que el derecho a la patente pertenece al autor de la invencion y a sus causahabientes,
afiade, salvo lo dispuesto en los arts. 23, 24 y 26 de dicha normativa que, como vimos (vid. nota 86),
regulan las invenciones laborales. También sucede lo mismo en el art. 60.1 del CPE que, aun cuando
con referencia a las invenciones laborales contiene una norma de conflicto que obliga a determinar
el derecho a la patente europea, en estos casos, por la legislacion nacional a la que se remite; sin
embargo, contempla de forma global, coherente y acertada en un mismo art. toda la problematica
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invenciones laborales, hay supuestos en que la invencién no pertenece al inventor
(trabajador, funcionario o empleado), sino al empresario o Ente publico y, en

consecuencia el derecho a la patente pertenecer a éstos.

Resulta, también importante el art. 10.2 LP, a cuyo tenor "si la invencién
hubiere sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la
patente pertenecera en comun a todas éllas". Precepto que, junto con el anterior y
los arts. 23 y 14 del mismo texto legal determina la imposibilidad en nuestro
ordenamiento juridico de las llamadas invenciones de empresa o de explotacion,

invenciones que, recordemos, contemplaba el art. 29.1 de la LCT de 1944%.

Por lo que se refiere a la legitimacion para solicitar la patente, la LP establece
que, en el procedimiento ante la Oficina de Patentes y Marcas se presume que el
solicitante esta legitimado para ejercer el derecho a la patente (art. 10.4), adviértase
que se trata de una presuncion iuris tantum, de manera que puede ser destruida por
quien acredite ser el verdadero inventor o titular de la invencién, planteamiento que

facilita la solicitud por parte de quienes no son los inventores Y, por consiguiente

sobre a quién pertenece la patente europea. En efecto, tal art. dispone: "El derecho a la patente
europea pertenece al inventor o a sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la
patente europea se determinard de acuerdo con la legislacién del Estado en cuyo territorio el
empleado ejerza su actividad principal; si no puede de terminarse el Estado en cuyo territorio ejerce
esa actividad principal, la legislacion aplicable sera la del Estado en cuyo territorio se encuentra el
establecimiento del empresario del que el empleado dependa”.

% En igual sentido, vid. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 44.
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facilita la solicitud por parte de empresarios y Entes publicos en las llamadas
invenciones laborales. Ahora bien, si el solicitante de la patente, o el titular de la
patente ya concedida, no estuvieran verdaderamente legitimados, la LP establece en
los arts. 11 y 12 los derechos y acciones que corresponden, de acuerdo con una
interpretacion sistematica®, al titular de la invencion que, puede ser: el inventor, su
causahabiente o persona a la que aquél se la haya transmitido, o el empresario o
Ente pablico o cualquier persona a quienes €stos la transmitan. En cualquier caso,
esto debemos conectarlo con el art. 23 LP, segin el cual "la solicitud de patente
debera designar al inventor. En el caso de que el solicitante no sea el inventor o no
sea el unico inventor, la designacion debera ir acompafiada de una declaracién en
la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a la patente"”’, y con
el art. 14, a cuyo tenor "el inventor tiene frente al titular de la solicitud de patente
o de la patente el derecho a ser mencionado como tal inventor el la patente"®, esta
disposicidn reconoce y garantiza el llamado derecho moral del inventor que, sera

objeto de analisis y comentario en el capitulo cuarto.

% Vid. infra epigrafe 3 del capitulo quinto.
%7 Precepto que concuerda con el art. 81 del CPE.
%8 Vid. en el mismo sentido, el art. 4 fer del CUP y el art. 62 del CPE.
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CAPITULO TERCERO: DELIMITACION DEL AMBITO DE APLICACION
DE LA REGULACION DE INVENCIONES LABORALES CONTENIDA EN

LA LP.

Siendo el objeto de nuestra tesis las "invenciones laborales" (rabrica del
titulo IV de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes), resulta necesario que,
con caracter previo, para poder saber a qué alude nuestra LP bajo la ribrica
invenciones laborales, comencemos por delimitar el ambito objetivo y subjetivo de

aplicacion de dicha disciplina.

1. Delimitacién del Ambito objetivo

La delimitacion del ambito objetivo de aplicacion de nuestro Derecho
positivo en materia de invenciones laborales, implica la necesidad de desentrafiar el
significado que tiene el vocablo invencion, al objeto de indagar si dicho significado
€8 univoco u omnicomprensivo, esto es, independiente del marco legal en el que se
encuadra 0, si por ¢l contrario, este marco -LP- condiciona su significado en el
contexto de las invenciones laborales, hasta el punto que sélo puedan considerarse

tales las patentables.

1.1. Invencion: delimitaciéon conceptual.
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La palabra "invencién" deriva de la latina inventio que significa la accion de
encontrar y su efecto, el hallazgo; acepcidn consagrada en el Diccionario de la Real
Academia, en efecto, segin el mismo "invencion" es la accion y el efecto de
inventar, asi como la cosa inventada... y, define "inventar" como hallar o descubrir
una cosa nueva o no conocida®. Analoga significacion podemos encontrar, también,
en el Diccionario de uso del Espafiol. Asi pues, invencion designa la accién de
inventar y, por extension la cosa inventada resultante de tal accion, pero tal palabra
tiene una acepcién propia en Derecho de la propiedad industrial, y mas
concretamente en el Derecho de Patentes. Es mas, hay autores que vienen a sefialar
que el concepto de invencion ha de obtenerse del Derecho de patentes, o que todo
precepto que haga referencia a la invencion se refiere al concepto de invencion que
da la Ley especial, de manera que la invencion que no retina los requisitos de
patentabilidad no es una invencion en sentido juridico". Quizas, la razon de ello
esté en que se suelen mezciar dos cuestiones diversas: la invencion patentable y la

pura y simple invencion; pero, a pesar de ello, como sefiala Jonczyki®, "por

% Real Academia Espaiiola de la Lengua, Diccionario de la Lengua Espafiola, 21°ed., Madrid,
1992.

190 Moliner, Maria: Diccionario de uso del Espafiol, 11 tomos, Madrid, 1984. Invencion: Accion
de inventar. Cosa inventada por alguien.. Inventar: Descubrir, idear. Encontrar la manera de hacer
una cosa nueva, desconocida antes, 0 una nueva manera de hacer algo.

191 yid. en tal sentido, Vercellone, P.: Le invenzioni dei dipendenti, Milan, 1961. pags. 9y 10;
Sena, G.: I diritti sulle invenzioni e sui modelli industrialli, op. cit., pag. 109.

192 Jonczyk, J.: «Invenciones de los trabajadores», informe general presentado como tema II.
Asociacién Espafiola de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, XII Congreso Inter-
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invencion se entiende universalmente invento patentable". Por lo que, silainvencion
constituye el nucleo del Derecho de Patentes, parece légico que, en principio, se
proporcione un concepto previo de invencién. A este respecto indica el profesor
Gomez Segade™ que, "ninguna Ley de patentes contiene una definicion de
invencién...salvo alguna ley de algin pais socialista, las leyes de patentes no se
arriesgan a proporcionar una definicion de invencién', y tampoco lo hace el legisla-
dor espafiol; quiza no tanto por seguir el viejo principio de que omnis definitio
periculosa est (porque el legislador espariol ha demostrado osadia suﬁcienté para
definir y hacer otras cosas), sino porque hacerlo hubiera sido contraproducente. Atar
el desarrollo tecnoldgico a una definicion que probablemente seria superada en
breve tiempo, realmente haria muy poco en favor de ese fomento de la innovacién
tecnolégica que persigue como una pieza mas la Ley de Patentes, y que el legislador

espafiol recuerda en la Exposicion de Motivos".

Frente al silencio legal, son muchas y variadas las definiciones de invencioén

proporcionadas por la doctrina que, aunque varien en detalle, coinciden en lo esen-

nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid. 1988, pag. 34.

1% Cfr. Gémez Segade, J.A.: «El nuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad»
Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacién y transferencia (dir y coord. por J. Bisbal/C.
Viladas), Barcelona, 1990, pag. 6.

'% Sin embargo, hemos advertido que, no solo la ley de algiin pais socialista, sino que la Ley de
Patentes japonesa (la n® 121, 1959), define en el art. 2-1 la invencion (hatsumei) como "la creacion
muy avanzada de ideas técnicas utilizando las leyes de la naturaleza”. De ahi, que quizas lo mas

adecuado sea afirmar, que por lo general las leyes modernas no proporcionan un concepto de
invencion.
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cial'®; por lo que podemos decir que, para la generalidad de la doctrina, la invencion
es una regla técnica para solucionar un problema técnico'®. Ahora bien, esta
definicién -como ha puesto de relieve la doctrina- estd en funcion del Derecho de
Patentes. En efecto, que la invencidn es una regla técnica para solucionar un proble-
ma técnico se desprende, tanto de los Convenios internacionales, como de las Leyes

nacionales en materia de Patentes; asi, tal caracterizacion se deduce:

* De la regla 27, parr. 1° d) del Reglamento de Ejecucion del CPE (vigente en

19 En efecto, las definiciones de invencion (aunque mas propiamente se trata de definiciones sobre
la invencion patentable) aportadas por la doctrina son esencialmente coincidentes, como a titulo de
ejemplo puede observarse en las siguientes:

Segtin el profesor Bercovitz "una invencion es una regla para el obrar humano, ejecutable
y nueva en la que se seiialan los medios que han de emplearse para conseguir un resultado 1til
determinado” vid. Bercovitz Rogriguez-Cano, A.: «Anotaciones a la regulacion legal espafiola sobre
invenciones laborales» cit. pag. 60.

Para Botana Agra "las invenciones estan concebidas como reglas en las que se indican unos
medios técnicos cuya puesta en practica permite alcanzar un resultado también técnico” vid. Botana
Agra, M.: «La patentabilidad de las invenciones microbiologicas» en ADI, T. 6, 1979/1980, pag.
60.

Sena define la invencién "como una creacion intelectual consistente o en la solucién de un
problema técnico o en algo tal que permita la solucién de un problema técnico” vid. Sena, G.: I diritti
sulle invenzioni e sui modelli industrialli, op. cit., 1990, pag. 95.

Para Rotondi puede definirse la invencion "como solucién concreta de un problema técnico,
siempre que constituya una creacion de la mente humana que exceda de los normales conocimientos
y aplicaciones de la técnica contemporanea” vid. Rotondi, M.: Diritto Industriale, 5* ed. Padua,
1965, pag. 215.

Friedrich-Karl Beier, sostiene que "la invencion es la solucion finalista de un determinado
problema con medios técnicos. Esta da una indicacion para la transformacion o influencia de la
Naturaleza y conduce directamente a la satisfaccion de una necesidad social" vid. Beier, F.K.:
«Resultados de la investigacion, derecho de patente e innovacion» en ADI, T. 1, 1974, pag. 14.

1% Entendiéndose por técnica, segin la doctrina, el conjunto de conocimientos que emplea el
hombre para transformar la naturaleza. Vid. por todos Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «Algunas
nociones preliminares para el estudio del Derecho de Patentes» en RDM, n° 105/106, 1967, pags.
82 y ss.
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Espafia desde el 1 de octubre de 1986), a cuyo tenor: "La descripcion debe...exponer
la invencién tal y como est4 en las reivindicaciones, en términos que permitan la
compresion del problema técnico, aunque no esté desighado expresamente como tal,
¥ lo esté la solucion de este problema”.

* Del Reglamento para la ejecuciéon de la Ley espafiola de Patentes (aprobado por
R.D.2.245/1986, de 10 de octubre), segln el cual, la descripcion de la regla técnica
debe hacerse "tal y como es caracterizada en las reivindicaciones que permita la

comprension del problema técnico planteado, asi como la solucién del mismo...".

Sin embargo, las Directrices de la Oficina Europea de Patentes sefialan que,
no es necesario que la invencion se presente siempre bajo el esquema de plantea-
miento de un problema y solucién del mismo, sino que puede consistir en el simple

planteamiento del problema, siempre que se trate de un problema técnico indus-

trial'v’.

Todo lo que antecede, conduce a afirmar que pueden existir invenciones que,
sin embargo no puedan ser amparadas por patentes, asi como que las invenciones
objeto de atencion y regulacion por las leyes y Convenios internacionales en materia

de patentes, unicamente pueden ser las patentables. Mas, nuestra Ley de Patentes,

"7 Ver Gomez Segade, J.A.: Modernizacion del Derecho espariol de Patentes, op. cit., pag.51
y «Elnuevo Derecho de Patentes. Requisitos de patentabilidad». Derecho y Tecnologia: curso sobre
Innovacion y transferencia cit. pag. 6.
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pese a su denominacion, disciplina no sélo las invenciones susceptibles de ser
protegidas por patentes, sino también las susceptibles de adiciones a la patente
(Titulo X, arts. 108-111) y de modelos de utilidad (Titulo XTIV, arts. 143-154)"*, En
consecuencia, al estar contenida la disciplina de invenciones laborales en la LP, solo
pueden conceptuarse como tales las patentables, aunque de la regulacion actual de
las invenciones laborales - fundamentalmente del art. 19.1 LP, a cuyo tenor "Las
invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de
proteccion exclusiva..."-, cabria, anuestro juicio, bien conceptuar como invenciones
laborales sélo las invenciones protegibles por patente, incluidas las adiciones, y
modelos de utilidad -tinicos titulos de proteccion exclusiva regulados en la LP-,
interpretacion esté que, al amparo de la actual LP espaifiola no ofrece ninguna duda;
o bien, conceptuar como tales no solo las anteriores, sino ademas cualesquiera otras,
no reguladas en la LP, para las que pueda solicitarse un titulo de proteccion
exclusiva, aun cuando su consideracién como invencion sélo pueda producirse por
expresa disposicion legal o por virtud del procedimiento analégico. En cualquier
caso, incluso admitiendo esta dltima interpretacion, el ambito objetivo de aplicacion
de las invenciones laborales queda restringido a aquellas invenciones que sean

susceptibles de ser amparadas por un titulo de proteccion exclusiva.

1% Entendiendo la expresion "patentable”, en nuestra LP en sentido amplio; es decir, las
invenciones a las que se refiere la LP que son, no solo las susceptibles de patentes, sino también las
protegidas por adiciones a la patente y modelos de utilidad.
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1.1.1. Invencién patentable.

Una invencion es patentable cuando retne los requisitos de patentabilidad
exigidos por las Leyes de Patentes. A tenor del art. 4.1 de nuestra actual Ley de
Patentes: "Son patentables las invenciones nuevas que impliquen una actividad

inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial". Los requisitos de patentabi-

lidad son pues:

* Novedad
* Actividad inventiva, y

* Susceptibilidad de aplicacion industrial'®.

Con respecto a la novedad, "se considera que una invencién es nueva cuando
no esta comprendida en el estado de la técnica", esto es, "cuando antes de la fecha
de presentacion de la solicitud (no) se ha hecho accesible al publico en Espaiia o en
el extranjero por una descripcion oral o escrita, por una utilizacién o por cualquier
otro medio” (art. 6.1 y 6.2 de la LP). De manera que, para que la invencion pueda
ser amparada por un derecho de patente tiene que ser nueva, pues seria

contradictorio con los fines del Derecho de Patentes conceder un monopolio, aunque

'® Estos requisitos son los mismos exigidos por el Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre
de 1975, sobre la Patente europea para el Mercado Comtin (mas conocido como Convenio sobre la
Patente Comunitaria que, ain, no se halla en vigor), por el CPE y por la generalidad de las Leyes
de Patentes de los paises que integran la Unién Europea.

64

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espaiiola de Patentes de 20 de mar=o de 1986

sea temporal, a quien no justifique un beneficio a la colectividad, porque no aporta
nada nuevo, nada que enriquezca el acervo tecnolédgico, siendo el estado de la

técnica decisivo para precisar si hay o no novedad®.

Por lo que atafie a la actividad inventiva, "se considera que una invencién
implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera
evidente para un experto en la materia” (art. 8.1 de la LP). Ante la dificultad que
entrafia detectar este requisito, se han desarrollado en la actualidad, a través de la
Jurisprudencia de los tribunales y de las directrices de la Oficina Europea de
Patentes, una especie de indicios para detectar cuando puede haber actividad

inventiva''.

Por lo que se refiere a la susceptibilidad de aplicacion industrial, "se
considera que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto
puede se fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agricola"

(art. 9 de la LP).

Finalmente, es necesario destacar que la LP establece, ademas:

"0 Para un anélisis mas detallado, ver Gémez Segade, J.A.: «El nuevo Derecho de Patentes.
Requisitos de patentabilidad» cit., pags. 10y ss; y Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de
Patentes, Ideas introductorias y antecedentes op. cit., pags 43 y ss.

"' Vid. en tal sentido Gomez Segade, J.A. op. et loc. ult. cit.
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* Que resulta excluido del concepto de invencién a efectos de patentabilidad: a) Los
descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos. b) Las obras
.Iiterarias o artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras cientificas.
¢) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econémico-comerciales, asi como los programas de
ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones (art. 4.2).

* Que no se considera invencion susceptible de aplicacién industrial, a efectos de
patentabilidad: Los métodos de tratamiento quirtirgico o terapéutico del cuerpo
humano o animal, ni los métodos de diagnéstico aplicados al cuerpo humano o
animal (art. 4.4).

* Que no podra ser objeto de patente (de lo que se desprende que tienen la
consideracion de invenciones): a) Las invenciones cuya publicacion o explotacion
sea contraria al orden plblico o a las buenas costumbres. b) Las variedades vegetales
que puedan acogerse a la normativa de la Ley de 12 de marzo de 1975 sobre pro-
teccion de las obtenciones vegetales. c) Las razas animales. d) Los procedimientos

esencialmente biologicos de obtencion de vegetales o animales (art. 5.1).
1.1.2. Invenciones protegibles por Modelos de Utilidad.

Las invenciones protegibles por modelos de utilidad pueden ser también

invenciones laborales, asi lo confirma no sélo el art. 19.1 de la LP, sino ademas el
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art. 154 , a cuyo tenor "En defecto de norma expresamente aplicable a los modelos
de utilidad, regiran para éstés las disposiciones establecidas en la presente Ley para
las patentes de invencion...entre otras, les seran aplicables las normas contenidas en
el Titulo IV sobre invenciones laborales". Los requisitos para la proteccién de inven-
ciones a través de modelos de utilidad, varian sensiblemente respecto a lo necesarios
para que una invencion pueda ser patentada, asi "serdn protegibles como modelos
de utilidad...las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad
inventiva, consistan en dar a un objeto una configuracion, estructura o constitucion
de la que resulte alguna ventaja practicamente apreciable para su uso o fabricacion”
(art. 143.1)"2. El art. 143.2 establece a titulo meramente ejemplificativo los objetos
que pueden ser protegibles por modelos de utilidad; y por su parte, el art. 143.2
prohibe que puedan ser protegidas por modelos de utilidad las invenciones de
procedimiento y las variedades vegetales que puedan acogerse a la Ley 12/1975, de
12 de marzo, sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales. Pero, como hemos
indicado, los requisitos para que la invencion sea amparable da como modelo de
utilidad varian respecto de los exigidos para su proteccién por una patente; pues,
para aquéllas el estado de la técnica a tener en cuenta para juzgar la novedad y
actividad inventiva se establece sélo a nivel nacional (art. 145.1) y, la actividad
inventiva exigida es también distinta, ya que a tenor del art. 146.1 "Para su pro-

teccion como modelo de utilidad, se considera que una invencién implica una

"2 Vid. arts. 143 y ss. de la L.P.
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actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy
evidente para un experto en la materia”. Por lo demas, la proteccion del modelo de
utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invencién; en
cambio, la duracion de la proteccion es distinta, diez afios para los modelos de utili-

dad (art. 152.2) frente a los veinte afios de las patentes (art. 49)'=.

1.1.3. Invenciones protegidas por otros titulos de proteccién exclusiva.

Como hemos visto el art. 19.1 LP, uno de los preceptos reguladores de las
invenciones laborales, al disponer que podran ser reclamadas por el empresario las
invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro titulo de
proteccion exclusiva dentro del afio siguiente a la extinciéon de la relacién de
trabajo, permite sostener de forma indubitada que el vocablo invenciones en el
contexto de las invenciones laborales, son ademas de las protegibles por patentes,
las susceptibles de ser protegidas por otro titulo de proteccion exclusiva. Ahora bien,
s1 bajo tal expresion, resulta obvio, que estan comprendidas las adiciones (lo que se

corrobora en el art. 111 LP'), y los modelos de utilidad (corroborado, como ya

'S Para un estudio detallado sobre los modelos de utilidad, vid. por todos Otero Lastres, J.M.:
«El modelo de utilidad». Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia (dir. y
coord. por J. Bisbal/C. Viladas). Barcelona, 1990, pags. 157y ss.

"'* Ya que, a tenor del art. 111 "Salvo disposicién expresa en contrario y en todo aquello que no
sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se aplicaran a éstas las normas establecidas en
la presente Ley para las patentes de invencién".
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indicamos, por el art. 154 LP); resulta, en cambio, mas compleja la cuestion, por
el hecho de estar reguladas las invenciones laborales en la LP, de si estan com-
prendidas, también, las invenciones protegibles por titulos de proteccion exclusiva
no regulados en la LP, como son las obtenciones vegetales, y las topografias de

productos semiconductores.

Por lo que respecta, a las obtenciones vegetales su consideracion como
invenciones podria desprenderse de los arts. 5.1 b) y 143.3 LP que, prohiben
respectivamente que puedan ser objeto de patentes y modelos de utilidad, las
variedades vegetales que puedan acogerse a la normativa de la Ley 12/1975, de 12
de marzo, sobre proteccion de las Obtenciones Vegetales (en adelante, LOV); de lo
que cabe extraer la conclusion de que la LP las considera invenciones aun cuando
no puedan ser protegidas por los titulos de exclusiva regulados en la misma. Pues
bien, esto unido a lo establecido en el reiterado art. 19.1 LP, permitiria conceptuar
como invenciones laborales, las obtenciones vegetales que, retinan los requisitos que
para su proteccion establece la LOV. Mas, lo cierto es que ni siquiera es necesario
el razonamiento expuesto, pues en linea con lo que ocurre en algin Derecho

Comparado', el art. 5.1, c) del Reglamento dictado para el desarrollo y aplicacion

115 Ta] es el caso del Derecho italiano, donde la cuestion no ofrece dudas, por cuanto en este pais,
la normativa reguladora de las nuevas variedades vegetales, el D.P.R. de 12 de agosto de 1975, n°
974, modificado por el D.P.R. de 22 de junio de 1979, n° 338 y por la Ley de 14 de octubre de 1985,
n°620, texto legal que se encuentra reproducido en Marchetti P./Ubertazzi, L.C.: Commentario breve
alla legislazione sulla propietd industriale e intellettuale. Padua, 1987, pags. 404 y ss., dispone
en su art. 2 que, a las nuevas variedades vegetales les son aplicables las normas contenidas en la
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de la LOV' expresamente establece "En los casos en que ¢l obtentor se encuentre
al servicio de una Empresa, y en lo que se refiere a la concesion del Titulo de
Obtencion Vegetal, sera de aplicacion lo establecido en los arts. 29 y 30 del Decreto
de 26 de enero de 1944, por el que se aprueba el texto refundido del libro I de la Ley
de Contrato de Trabajo, entendiéndose a estos efectos que dicho obtentor actia
como trabajador de la Empresa y que el concepto de obtencion vegetal es
equivalente al de invencion que figura en el Decreto anteriormente citado.."; claro
que, en la actualidad, al haber sido derogados los arts. 29 y 30 de la LCT por la
vigente Ley de Patentes, la referencia que el citado Reglamento hacia a tales
preceptos, tras la entrada en vigor de la LP, hay que entenderla hecha a los arts. 15
al 20 de la misma. Sin embargo, por olvido o desconocimiento del precepto
transcrito, los autores espafioles que, hasta el momento se han pronunciado sobre
este particular, no consideran conceptuables de invenciones laborales las obten-
ciones vegetales y, a lo sumo, algunos al menos, defienden que la regulacion de las

invenciones laborales pueda aplicarse analogicamente a las obtenciones vegetales'’.

normativa reguladora de patentes para invenciones industriales, cuyos arts. 23 a 26 regulan las
invenciones laborales.

En Alemania, al estar reguladas las invenciones laborales en una Ley especifica -Ley 25 de
julio de 1957- la doctrina alemana no duda de que esta Ley cubre también los derechos reconocidos
en la Ley de semillas. En tal sentido vid. bibliografia citada en Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.:
«El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» cit. pag. 1.995.

116 Aprobado por R.D. 1674/1977, de 10 de junio (BOE n° 164, de 11 de junio de 1977,
correccion de erratas en BOE n° 217, de 10 de septiembre de 1977).

117 Asi, defienden la aplicacion analdgica: Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen
juridico de las invenciones laborales» cit. pag. 1996; Lema Devesa, C.: "Las invenciones laborales
en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pag. 148. No obstante, es preciso constatar que,
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Por lo que atafie a las topografias de productos semiconductores, reguladas
en nuestro pais por laLey 11/1988, de 3 de mayo (en adelante, LPTPS), la conside-
racion de las mismas como invenciones es dudosa, o cuando menos discutida'®; mas,
lo cierto es que, independientemente de que tengan o no la consideracion de
invenciones, la aplicacion de la disciplina sobre invenciones laborales contenida en
laLP le es aplicable, como en el caso de obtenciones vegetales, por expresa disposi-
cion del art. 3. 2 a) LPTPS'. Permitasenos, brevemente reflexionar sobre la razén
de ser de tal disposicion. Quiza la razon sea que dada la ubicacion de las invencio-
nes laborales en la LP, lo coherente seria que slo resultara aplicable éstas y concep-
tuables como tales, las invenciones tuteladas en dicha Ley, méaxime si se tiene en

cuenta que la disciplina de las invenciones laborales, tal como se encuentran

con posterioridad, el profesor Vicent Chulia (cfr. Compendio critico de Derecho Mercantil, 3- ed.
T. I, vol 2°, Barcelona, 1991, pag.1176) llega a sostener, variando su postura inicial, que el 4mbito
de aplicaciéon de las invenciones laborales queda reducido exclusivamente a las invenciones
patentables y protegibles por modelos de utilidad, quedando excluidas no sélo las invenciones indus-
triales no patentables, sino también "otras creaciones de bienes inmateriales, como obtenciones
vegetales, topografias de productos semiconductores..." y afiade "no parece que le sean aplicables
las normas de la Ley de Patentes por analogia".

"'* Sobre este particular vid. Sena, G.: I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, op. cit.,
pags. 180 y ss., que opina que la topografia de un producto semiconductor es una creacion
_ intelectual, fruto de un esfuerzo creativo, pero no es una verdadera y propia invencién, toda vez que
la proteccion viene referida a la forma extrinseca de la topografia y no al contenido ideativo, por lo
que se aproxima, mas bien al derecho de autor. En sentido contrario, vid. Massaguer Fuentes, J.:
«Aproximacidn sistemdtica general al Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales» en
RGD, n° 544-45, 1990, pag. 258 que, sostiene "Entre las instituciones para la proteccién juridica
de las invenciones deben contarse... la topografia de los productos semiconductores...".

' Dicho precepto reza asi: "El derecho a la proteccion de las topografias de productos
semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relacion de trabajo
con la Empresa, se regira por lo establecido en el titulo IV, Invenciones Laborales, de la Ley
11/1986, de 20 de marzo, de Patentes"
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reguladas en la LP, constituyen una excepcion al principio fundamental, recogido
en la LP, de que la invencién y, por consiguiente el derecho a la patente pertenece
al inventor, lo que exigiria una interpretacion estricta de las invenciones laborales,
no ampliable a supuestos no contemplados en la LP; o quizd, porque admitiendo que
la normativa de invenciones laborales, aun regulada en la LP, puede extenderse, por
virtud de lo establecido en el reiterado art. 19.1 LP, como hemos admitido, a
invenciones protegibles por titulos de proteccién exclusiva no contemplados en la
LP, el legislador era consciente de la dificultad de considerar la topografia cdmo una
invencién. Al margen de cuél haya sido la razén que, desde luego desconocemos,
de no existir la disposicion del art. 3.2 a) LPTPS la aplicacion del actual régimen de
invenciones laborales a las topografias de productos semiconductores habria sido
problematica. En consecuencia, también hoy la regulacion de las invenciones labo-
rales resulta de aplicacion a las topografias de productos semiconductores que

reinan los requisitos que para su proteccion establece la LPTPS.

1.2. Conclusion.

En atencion a todo cuanto antecede, podemos concluir destacando que el
ambito objetivo de aplicacion del vigente régimen de invenciones laborales queda
circunscrito Unicamente a las invenciones, entendida tal expresion en sentido

juridico -esto es, reglas técnicas que trata de solucionar un problema técnico-,
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siempre y cuando rednan los requisitos establecidos legalmente, para su patentabi-
lidad, para su proteccién como modelo de utilidad, para su proteccion como obten-
cion vegetal, por disposicion expresa del Reglamento de ejecucion y aplicacion de
la LOV, asimismo, por disposicion expresa de la LPTPS tal régimen resulta aplica-
ble a las topografias de productos semiconductores que reunan los requisitos que
para su proteccion establece dicha Ley. Por consiguiente, queda fuera del ambito de
aplicacion objetivo de la disciplina en cuestion, las invenciones que no reunan los
requisitos que las leyes establecen para su proteccién por titulos de exclusiva

temporal, como son las llamadas por la doctrina innovaciones y descubrimientos.

2. Delimitacion del Ambito subjetivo de aplicacién de las llamadas "invenciones

laborales"

2.1. Los arts. 15.1 y 20.1 de la LP.

Con la finalidad de delimitar el ambito subjetivo de aplicacién del régimen
de invenciones laborales, contenido en el titulo IV de la Ley de Patentes, (arts. 15
al 20), es preciso transcribir los apartados 1 del art. 15y del art. 20 de dicho cuerpo

legal, a tenor de los cuales:

"Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de
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su contrato o relacién de trabajo o de servicios con la empresa, que
sean fruto de una actividad de investigacién explicita o implicitamente
constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario"'® (art.
15.1)

"Las normas del presente titulo (se refiere a las establecidas en los
arts. 15 a 19) seran aplicables a los funcionarios, empleados y
trabajadores del Estado, Comunidades Auténomas, Provincias,

Municipios y demas Entes Publicos..." (art. 20.1).

De estos dos preceptos podemos extraer a qué sujetos se aplica el régimen de
invenciones laborales en cuestion. Como podemos comprobar el art. 15 LP habla de
trabajadores y, el art. 20 LP de funcionarios, empleados y trabajadores pero, hemos
de percatarnos que, mientras en el art. 15 una de las partes es un trabajador, la otra
ha de ser una empresa o empresario; en cambio, en el art. 20 si una de las partes es
un funcionario, empleado o trabajador, la otra necesariamente ha de ser un Ente
piblico. En consecuencia, podriamos decir, sin mayores reflexiones, que el mbito
subjetivo del mencionado régimen queda circunscrito a los sujetos mencionados.
Ahora bieﬁ, si resulta claro que la regulacién de invenciones laborales contenida en
los arts. 15 a 19 LP, es aplicable a funcionarios, empleados y trabajadores de Entes

publicos; no resulta claro, en cambio, si tal regulacion ha sido establecida sélo para

120 E] subrayado es nuestro ¥, lo hemos puesto con el fin de destacar tales expresiones que, a su
vez se repiten, aunque omitiendo el término "contrato", en el apartado 1 del art. 19 de la LP.
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los trabajadores en virtud de un contrato o relacion laboral, o para cualquier persona
que realice una invencién en virtud de cualquier contrato o relacién y, ello
insistimos, sin perjuicio de que por expresa disposicién del art. 20.1, resulte

aplicable a funcionarios, empleados y trabajadores de Entes publicos.

2.2. Problemitica que plantea la delimitacién del ambito subjetivo de

aplicacion de los arts. 15 a 19.

La cuestion no es tan sencilla como a primera vista pudiera parecer, pues
dichos preceptos, dada su redaccion, plantean verdaderos problemas y nos sugieren

diversos interrogantes, tales como:

- El vocablo trabajador, utilizado en los arts. 15 a 19 ;ha sido empleado por la LP
en sentido técnico-juridico?

- Dada la redaccion del art. 15 que, habla de contrato o relacion de trabajo o de
servicios ;qué naturaleza juridica tiene tal contrato o relacion que liga a las partes?,
¢legitiman tales expresiones a considerar incluido cualquier contrato o relacion, sea
0 no laborai?

- Los vocablos empresa y empresario, utilizados por la LP en el art. 15 ;con qué
sentido y alcance se han empleado? esto es, ;en el sentido del art 1.2 del ET?, o

bien, dado el sector de Ordenamiento Juridico (Derecho Mercantil) en el que, actual-

75

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espatiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

mente, se regulan la invenciones laborales sen el sentido del Derecho Privado o

Derecho Mercantil?

La cuestion no es baladi, ya que las consecuencias que se derivan de que se

adopten unas u otras interpretaciones son distintas, hasta el punto de que conjugando

los ultimos interrogantes con los anteriores, podria determinar o no el que se

considere reiterativo e innecesario el art. 20.

Planteados estos interrogantes, trataremos de despejarlos.

2.2.1. La delimitacién del vocablo trabajador.

Asi, como ya hemos indicado, en el art. 15 como partes del contrato o
relacion (dejemos para un posterior momento el analisis de su calificacién), se con-
templan -de un lado- a un trabajador y -de otro- a una empresa o empresario. A este
respecto, hemos de preguntarnos qué se entiende por trabajador. El Diccionario de
la Lengua espafiola define al mismo como "jornalero, obrero"?. Ahora bien, en
sentido técnico juridico, trabajador "es Ia persona que voluntariamente presta sus

servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ambito de organizacion y direc-

cion de otra persona fisica o juridica, denominada empleador o empresario" asi se

121 Real Academia Espafiola de la Lengua, Diccionario de la Lengua Espariola, 21° ed., Madrid,
1992.
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desprende del art. 1 del ET*2. En este sentido, sefialan Alonso Olea y Casas Baa-
monde que la calificacién juridica de trabajador... esta ligada a la existencia y
presencia concretas de un contrato de trabajo; sin €l no hay trabajador; de manera
que, existente el contrato de trabajo, hay trabajador en sentido juridico'=. Pero, ;ha
utilizado el legislador el vocablo trabajador en tal sentido, esto es, en sentido técni-
co-juridico?. Para contestar a este interrogante es necesario destacar que el precepto
en cuestion (art. 15 LP) habla de "invenciones realizadas pori el trabajador durante

la vigencia de su contrato o relacién de trabajo o de servicios con la empresa...", lo

que nos plantea la necesidad de determinar si las expresiones que hemos subrayado

aluden o no a cualquier tipo de contrato o relacion.

2.2.2. Los arts. 15 a 19 LP ;cubren las invenciones realizadas en virtud

de cualquier contrato o relacién?

En principio, parece que el legislador ha querido contemplar no solo el
contrato o relacion de trabajo (o sea, los sometidos al ET, asi como las relaciones
laborales especiales, a que se refiere el art. 2 de dicho cuerpo legal), sino también

a cualquier otro contrato o relacién de servicios con una empresa. Interpretacion ésta

122 Recordemos que el texto vigente es el aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 (BOE
de 29 de marzo).

' Vid. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del Trabajo, 16 * ed., cit.,, pags. 69-
70. ‘
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que, a primera vista y sin mayores reflexiones, vendria avalada por el primer inciso
de apartado 1 del art. 3° de nuestro C.c. ("Las normas se interpretaran segin el

sentido propio de sus palabras..."), pues de haber querido comprender tinica y

exclusivamente a los trabajadores strictu sensu, hubiera bastado con hablar de-

"contrato o relacién de trabajo" o sélo de "contrato de trabajo” o bien tinicamente
de "relacion de trabajo"; aunque, pese a la opinion de algin autor'®, no creo que por
el hecho de haberse empleado de forma alternativa los términos: "contrato o relacion
de trabajo", haya que entenderlos necesariamente como contrapuestos; a nuestro
Juicio, el empleo de ambos términos no debe oﬁecer dificultad al intérprete, ya que
en el ET relacion y contrato (de trabajo) se usan indistintamente como sinénimos
(quiza, reflejo de las teorias relacionista y contractualista). La dificultad, a nuestro
entender, se suscita no al hablarse de invenciones realizadas por el trabajador
durante la vigencia de su contrato o relacion de trabajo, sino al afiadir "o de servicios
con la empresa"'®, que comprenderia cualquier relacion de servicios (como el arren-

damiento de servicios) distinta a la laboral, opinion sostenida por diversos autores'.

1241 ema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986»
Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia op. cit., pag. 149.

1> Ciertamente, quizas en el 4mbito del Derecho del Trabajo la expresion puede estar justificada,
y hablarse de contrato o relacion de servicios, para referirse al contrato o relacion de trabajo (pues,
no en vano el objeto del contrato lo constituyen los servicios); aun asi, no se podra reprochar que el
afiadido en cuestion, después de mencionar la LP contrato o relacién de trabajo, resulte, cuando
menos, reiterativo. Es mas, en el ambito del Derecho de Patentes, el afiadido o de servicios, ha
llevado a algunos especialistas en la materia, a considerar comprendida, bajo tal expresion, cualquier
tipo de contrato o relacion.

126 En tal sentido, vid. Gomez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola»
en RJC, n° 1, 1988, pag, 14, que sostiene "...no es preciso que el contrato que liga a las partes sea
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A proposito del arrendamiento de servicios, es cierto que es dificil su distincion con
el contrato de trabajo, pero quizas el inico dato actual y fundamental que los separa
sea, la no integracion dentro del ambito o circulo de organizacién y direccion de
quien paga los salarios, a lo que habria que afiadir la ausencia de la nota de la
ajenidad, en el arrendamiento civil de servicios'Z, si bien éste y su regulacion civil
sirven hoy como cajon de sastre donde echar figuras contractuales atipicas de
servicios, donde falta un minimo de control y directrices del empresario. Doctrina

esta usada insistentemente por el TS 2.

Llegados a este punto, nos preguntamos, también, si con la expresion "o
relacion de servicios" el legislador lo que quiso, fue referirse a relaciones laborales
esporadicas®, es decir, a contratos de trabajo de duracion determinada para la
realizacion de servicios determinados, como los regulados en el art. 15-1 del ET; lo

que ocurre es que esta conclusion (atender a la permanencia o no) nos parece absur-

un contrato de trabajo, sino que como sefiala la LP, puede tratarse de un contrato o relacién de
servicios no sometidos a la disciplina laboral". Idem: «El nuevo derecho de patente. Requisitos de
patentabilidad» Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion Y transferencia op. cit., pag. 5. En
parecidos términos se expresa Lema Devesa, C. op. ult. cit. pag. 149.

127 Cfr. Alarcén Caracuel, M.R.: «La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato
de trabajo» en REDT n° 28, octubre/diciembre, 1986, pag. 503.

128 Ver Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del Ti rabajo, op. cit., pag. 57; Sala
Franco, T. y otros: Derecho del trabajo, 11° ed., cit., pags. 216 y ss. En ambos puede verse una
abundante cita de doctrina jurisprudencial

' Somos conscientes de que la expresion no es ortodoxa, pero es la opini6n sostenida por
Pedemonte Feu, J.: Comentario a la Ley de Patentes, Barcelona, 1988, quien sefiala, en la pagina
49, "...hubiera sido preferible utilizar el vocablo empleado, por traducir mejor que el de trabajador,
toda relacion laboral tanto si ésta es permanente como esporadica”.
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da, porque en este supuesto también estariamos, sin lugar a dudas, dentro de un
contrato o relacion de trabajo sometido a la disciplina laboral; con lo que, si el
proposito del legislador fue sélo incluir los contratos de trabajo, sigue siendo

incongruente el afiadido "o de servicios".

Ahora bien, para resolver la anterior cuestién, nos parece necesario abordar,
previamente, otro de los interrogantes que hemos planteado, esto es, el del sentido

y alcance en que han sido utilizados los términos empresa y empresario en el art. 15

LP.

2.2.3. Indagacién del sentido y alcance de los vocablos

empresa/empresario, utilizados por el art. 15.

Por lo que respecta al término empresa, la cuestion puede resultar relevante,
a los efectos que ahora nos proponemos. No obstante, es preciso consignar, que ni
el ordenamiento juridico laboral, ni el mercantil proporcionan un concepto de
empresa, y aunque no podemos olvidar los esfuerzos de los juristas, sobre todo
mercantilistas, por hallar un concepto juridico de empresa, lo cierto es que, tales

nociones han sido criticadas™. La jurisprudencia, por su parte, suele conceptuar la

% Pueden verse las distintas concepciones juridico doctrinales y su critica en, Garrigues Diaz-
Cafiabate, J.: Curso de Derecho Mercantil, 7° ed. Madrid, 1976, pags. 165y ss.; Jiménez Sdnchez,
G.J. (coord.): Derecho Mercantil, 2* ed. Barcelona. 1992, pags. 49y ss., aunque es preciso destacar,
que el profesor Font Galan (al que nos referimos dentro de la obra citada) considera que, existen en
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empresa, como organizacién del conjunto formado por personas, bienes y
actividades™, concepcidn amplia que, al no tenerse en cuenta la finalidad perse-
guida, permite comprender, en principio, dentro de la misma incluso a los Entes
Publicos. Sin embargo, es la nocion de empresa desde el punto de vista econémico,
la que nos permite una mayor clarificacion pues, desde esta Optica, la empresa se
define como organizacién de factores de produccion (capital y trabajo) para la pro-
duccién o mediacion de bienes y servicios para el mercado, con €l fin de obtener una
ganancia ilimitada; finalidad ésta que no es consustancial, ni propia de la Adminis-
traciones publicas cuando actian como tales, investidas de imperio, ejercitando
potestades juridico-piblicas y sometidas al ordenamiento juridico publico; y
consecuentemente, desde esta Optica, la Administracién en cuanto tal, no es
empresa. Ahora bien, no podemos olvidar la iniciativa piblica en la actividad
econdmica, reconocida por el art. 128-2 de la Constitucion; siendo relativamente
frecuente que el Estado y otros Entes publicos realicen actividades de prestacion de
bienes y servicios para el mercado, por medio de las llamadas gencricamente

empresas publicas'™, que si participan del concepto de empresa ofrecido; y, aunque

nuestro actual Ordenamiento Juridico elementos normativos capaces de sentar las bases juridico-
positivas del concepto juridico de empresa valido para el Derecho Mercantil. Oriol Liebot Majo, J:
«Doctrina y Teoria de la empresa en el Derecho Mercantil» en RDM n°® 220, abril/junio 1996,
fundamentalmente véase pags 330 a 372 y la abundante bibliografia en ellas citada.

131 Cfr. en SSTS de 28 de septiembre de 1958, de 8 de noviembre de 1962 y de 22 de enero de
1983.

132 Sobre la empresa piiblica, vid. Alvarez, V.A.: «Introduccion al estudio de la empresa publica»
en RAP n? 3, pags. 41 y ss.; Verrucoli, P.: «Consideraciones juridico-mercantiles sobre las empresas
en manos publicas» en RAP n° 3, pags. 155 y ss.; Garcia Pelayo, M.: «Sobre los supuestos y
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es obvio que, excede de los limites de esta investigacion tratar la problematica de
la empresa piblica, resulta necesario, cuando menos, dar una nocién aproximada de
lo que, en nuestro ordenamiento, se entiende por empresa publica, o mejor qué
organismos o entes caen bajo tal expresion. A este respecto, cabe considerar
comprendidas bajo tal expresion: alos organismos auténomos de caracter comercial,
industrial y financiero, a los que se refiere el art. 4-1 b) del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria (aprobado por R.D. Legislativo 1091/1988, de 23 de
-septiembre), y alas llamadas Sociedades Estatales -expresion que resulta criticable-
a las que se refiere el art. 6-1 a) y b) del mismo cuerpo legal™, las cuales, aun adop-
tando formas organizativas diferentes y debiendo responder siempre su actuacion
a razones de interés publico, llevan a cabo su actividad de produccion de bienes o

de prestacion de servicios, en cualquier caso, de acuerdo con férmulas y

consecuencias de la socializacion» en RAP n° 3, pags. 13 y ss.; Verdera y Tuells, E. (dir.): La
empresa publica, Il tomos, Zaragoza, 1970; Martin Retortillo, S.: «Las empresas publicas: reflexio-
nes del momento presente» en RAP n° 126, 1991, pags. 63 y ss.: Garcia Enterria, E./Fernandez
Rodriguez, T.R.: Curso de Derecho Administrativo, Tomo 1, Madrid, 1986, pags. 394 y ss;
Gonzilez Biedma, E./Calvo Gallego, J: «Las relaciones de trabajo en las empresas puablicas» en RL
1992-1, pags. 302 y ss; Remoén Peifialver, J.: «Problematica de la organizacion y régimen juridico de
la empresa publica» en RDM n° 221, 1996, pags 921 y ss.

%> Sobre la problematica de tal concepto y la influencia del Derecho Comunitario en el mismo
vid. Rem6n Pefialver, J.: «Problematica de la organizacion y régimen juridico de la empresa piiblica»
cit. pags. 926 y 927 y la abundante bibliografia en ellas citadas.

134 A tenor del art. 6.1 "Son sociedades estatales a los efectos de esta Ley:

a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participacién , directa o indirecta,
de la Administracion del Estado o de sus Organismos auténomos y demas Entidades estatales de
Derecho publico.

b) Las Entidades de Derecho piiblico, con personalidad juridica, que por Ley hayan de ajustar sus
actividades al ordenamiento juridico privado”

Y el apartado 2, de este mismo art. 6, dispone "Las Sociedades estatales se regiran por las normas
de Derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias que les sea de aplicacion la presente Ley".
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procedimientos de Derecho Privado y careciendo de imperio frente al mercado. Esto
nos permite dar sentido y explicacion a los arts. 15y 20 LP; y, por tanto, sostener
que el art. 15 es aplicable a las invenciones que surjan vigente el contrato o relacion,
siempre que exista una empresa en el sentido indicado, empresa que, desde luego,
puede ser tanto privada como piiblica; mientras que, el art. 20 LP, encuentra aplica-
cién a las invenciones conseguidas por funcionarios, trabajadores y empleados de

Entes publicos, cuando éstos actiien como tales entes.

Por lo que se refiere al empresario, si entendemos, que este término ha sido
utilizado con el sentido y alcance del Derecho del Trabajo que, es un concepto
meramente traslativo o reflejo del concepto de trabajador, pues ¢1 dato decisivo para
obtener la condicion de empresario o empleador, es el de ser sujeto receptor de una
prestacion laboral, esto es, ser sujeto de un contrato de trabajo', pues, en efecto, a
tenor del art. 1-2 ET "A los efectos de esta Ley, seran empresarios todas las
personas fisicas o juridicas, o comunidades de bienes que reciban la prestacion de
servicios de las personas referidas en el apartado anterior (es decir, de los
trabajadores)". De manera que, de este precepto y del art. 1-3 a) del mismo texto
legal, que dispone "Se excluyen del ambito regulado por la presente Ley: La relacion

de servicio de los funcionarios publicos, que se regulara por el Estatuto de la

"% En tal sentido, vid. Sala Franco, T. y otros: Derecho del Trabajo, 11* ed., cit. pags. 252-253;

Borrajo Dacruz, E. (dir.): Comentario a las Leyes laborales. El Estatuto de trabajadores. T.],
Madrid, 1990, pag. 38.
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Funci6n Piiblica, asi como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones
locales y las Entidades piblicas auténomas, cuando al amparo de una Ley, dicha
relacion se regule por normas administrativas o estatutarias”, se desprende implicita-
mente que, la condicion de empresario o empleador puede ser asumida por una
persona juridico-publica, lo que significa que pueden celebrar contratos de trabajo
las distintas Administraciones Piblicas, bien directamente, bien a través de empresas
publicas™. La consecuencia seria, entonces, que habria que considerar reiterativo e
innecesario el art. 20 LP, por lo que se refiere a los trabajadores; ya qué, como
hemos visto, el art. 1-2 del ET no prejuzga la condicién o cualidad publica o privada
del empresario; por lo que, quedando comprendidos todos los trabajadores, del
sector privado y publico, en el art. 15 LP, no tiene sentido volver a incluir, a los
trabajadores del sector publico, en el art. 20 LP. Pero ademss, si entendemos que el

vocablo trabajador no ha sido utilizado en sentido técnico juridico, y que dentro de

la expresion "contrato o relacion de trabajo o dé servicios", empleada por el art. 15

LP, entra todo tipo de contrato o relacién, sea o no laboral; entonces, el art. 15

comprenderia, también, la relacion que liga a los funcionarios y empleados de Entes
publicos; en cuyo caso, la conclusién no podria ser otra que, considerar innecesario
y reiterativo todo el contenido del art. 20 LP que, en consecuencia no tendria razén
de ser. Interpretacion que, por llevarnos al absurdo, esto es, a considerar innecesario

y reiterativo el art. 20 LP, no compartimos; pues no parece que sea la finalidad

136 Vid. obras citadas en nota anterior.
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perseguida por el legislador.

Por el contrario, si entendemos que el término empresario ha sido utilizado
por la LP con el sentido y alcance, dado el sector en que se ubica, del Derecho
Privado, en el cual” la definicién de empresario juridicamente se compone de
diversos elementos: persona, capacidad legal, titularidad de una empresa, prestacion
de bienes y servicios, presencia en el mercado y animo generalmente de obtencion
de beneficios; definicion descriptiva, en la que, ademas de los empresarios del sector
privado, entran también las llamadas empresas piiblicas, tanto si adoptan formas
mercantiles como publicas. Siendo la consecuencia de esta interpretacion, la misma
que hemos expuesto al tratar del término empresa, esto es, dar sentido a los arts. 15
y 20 de la LP, de tal manera que ninguno estaria de mas. Es mas, dentro de esta
misma linea, y sin mayores complicaciones, es de recibo incluso interpretar que los
vocablos empresa y empresario, han sido utilizados en la LP con referencia unica-
mente al sector privado; con lo que el art. 15 LP cubriria las invenciones obtenidas
por los trabajadores del sector privado, mientras que el art. 20 LP cubriria las
invenciones de trabajadores, funcionarios y empleados del sector publico, tanto
cuando los Entes publicos actien como tales, como cuando actien como
empresarios. Ambas interpretaciones, son a nuestro juicio, las mas coherentes y

acertadas por cuanto dan sentido y explicacion a los arts. 15y 20 LP y, por tanto,

137 vid. Jiménez Sanchez, G.J. (coord.): Derecho Mercantil op. cit., pag. 85.
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las que deben acogerse. En cambio, no somos partidarios de interpretar que, el
vocablo empresario haya sido utilizado con un alcance atin mas restringido, esto es,
desde la dptica del Derecho Mercantil, donde el empresario, a la vista del C. de c.,
se define por la doctrina, como persona fisica o juridica, de naturaleza privada, que
en nombre propio por si o por medio de otros realiza, para el mercado, una actividad
comercial, industrial o de servicios™. Pues, un sector autorizado de la doctrina
entiende que, sélo con ciertas reservas, cabe considerar como empresarios
mercantiles a aquellas empresas publicas que adopten formas juridico-mercantiles,
pero no, al resto de las entidades que se incluyen dentro de las llamadas empresas
publicas, ni, con mayor motivo, a las Administraciones y Entes publicos'*. Con lo
que, la consecuencia seria también dar sentido a los arts. en cuestién de la LP, pero
el vocablo empresario tendria un alcance mas limitado, pues comprenderia
Unicamente a los empresarios mercantiles, con lo que las invenciones conseguidas
por trabajadores vigente su contrato con un empresario que, no merezca la conside-
racion de melfcantil, no tendrian cobertura legal. Precisamente por esto, esta tltima

interpretacion no nos parece acertada.

2.2.4. Interpretacién defendida por el Registro de la Propiedad

%8 Cfr. Broseta Pont, M.: Manual de Derecho Mercantil, 9 ed. Madrid, 1991, pag. 81.

% Vid. Broseta Pont, M., ob. cit.,pag. 83; Uria, R.: Derecho Mercantil, 19* ed. Madrid, 1991,
pag. 49; Garrigues, J.: Curso de Derecho Mercantil, cit., pag. 298; Uria, R.: Derecho Mercantil,
23 ed., Madrid, 1996, pags. 48-49.
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Industrial'©.

Despejado el interrogante que antecede, a los efectos que estamos tratando,
es oportuno traer a colacion que para el, hasta hace poco llamado, Registro de la
Propiedad Industrial, hoy, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas™' (en lo sucesivo,
OEPM), parece que solo deben considerarse "invenciones laborales", a los efectos
de los arts. 15 a 19 LP, las que resultan de una relacion laboral, pues al examinar
una de las pocas solicitudes de conciliacion presentadas ante el citado organismo,
éste -segin Lema Devesa'®- vino a sefialar que las normas del titulo IV de la LP,
parece que no pueden aplicarse a otros operadores diferentes de los trabajadores por

dos motivos:

0 Es preciso que advirtamos que, pese a que hablemos del Registro de la Propiedad Industrial
no es éste el que conoce de los expedientes de conciliacion, sino una Comision ad hoc constituida en
su seno, vid. infra Capitulo Sexto.

! Denominacion dada por la Disposicion Adicional primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria (BOE de 23 de julio).

142 B efecto, la informacién la hemos extraido de Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales
en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» op. cit, pagina 148 que, suponemos que habra recogi-
do de los informes de la Asesoria juridica del Ministerio de Industria y Energia, a los que nosotros
no hemos tenido acceso pues no consta en la documentacion que sobre las conciliaciones en materia
de invenciones laborales se conserva en la OEPM; sin embargo, en la propuesta de conciliacion, a
las que si tuvimos acceso, no se dice textualmente lo indicado, mas si se advierte que la postura de
la Comisi6n constituida al efecto en el entonces Registro de la Propiedad Industrial fue la sefialada,
ya que en ella se destaca la necesidad de que exista un nexo o relacion laboral entre las partes, para
que la invencion pueda considerarse laboral (CL 1/88); por lo demids, dicho sea de paso, tal
propuesta se resolvié en el sentido de considerar improcedente la conciliacion, entre otros motivos,
al no quedar acreditada la relacion laboral, con mayor extension vid. infra Capitulo Sexto, epigrafe
2.5.
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* El primer motivo, porque si se interpretase el art. 15 LP en el sentido de poderse
aplicar a operadores diferentes de los trabajadores, seria superfluo el art. 20 LP, ya

que las personas mencionadas en este ultimo precepto podrian entenderse incluidas

en el art. 15 LP.

Por lo que respecta a este motivo, nos parece oportuno objetar, por cuanto
hemos dicho al tratar de los vocablos empresa y empresario y, por la interpretacion
que alli defendirhos que, aun cuando el art. 15 LP fuera aplicable a otros operadores
distintos de los trabajadores en sentido estricto (idea esta aun no resuelta), jamas
seria superfluo el art. 20 LP; pues, sélo seria superfluo este precepto, como ya
vimos, si se interpretase que el término empresario ha sido utilizado desde la optica
del Derecho del Trabajo, unido a que se considere que la palabra trabajador no ha
sido utilizada por la LP en sentido juridico y, que el art. 15 se refiere a todo tipo de
contrato o relacion; interpretacion esta que, por las razones que entonces expusimos,
no compartimos. Con esto, queremos poner de relieve que, no basta con admitir que
el art. 15 LP sea aplicable, ademas de a los trabajadores, a cualesquiera otros

operadores para, considerar superfluo el art. 20 LP.

* El segundo motivo, porque, de aplicarse a otros operadores distintos de los
trabajadores, se colisionaria con la legislacion laboral ¥, concretamente, con el art.

8 E.T., resultando casi imposible concebir una relacién de servicios continuada por
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un empresario, sin que se aprecie un fraude de ley y se declare la correspondiente

relacion como laboral.

Pues bien, por lo que se refiere a este segundo motivo, es de advertir que, por
una parte, no apreciamos colision con el art. 8 E.T. a cuyo tenor: "El contrato de
trabajo...se presumira existente entre todo al que presta un servicio por cuenta y
dentro del ambito de organizacion y direccion de otro y el que lo recibe a cambio
de una retribucion a aquél...", de forma que, la presuncién s6lo opera si se cumplen
todos estos requisitos y, fundamental es precisamente que el que presta los servicios
se encuentre dentro del ambito de organizacion y direccion del que retribuye, esto
es, la dependencia juridica y la ajenidad; y, como expusimos con anterioridad, éste
es quiza el unico dato actual, pero fundamental, que separa relacion laboral y
arrendamiento civil de servicios; en consecuencia, si no se cumplen todos los
requisitos para calificar a una relacién como laboral, no alcanzamos a comprender
por qué, por el hecho | de que el arrendamiento civil de servicios pueda ser
continuado, haya que estimar existente un fraude de ley procediéndose a declarar
larelacion como laboral. Por lo que estimamos que, si el servicio no se presta dentro
del d&mbito de organizacion y direccion del empresario, no estamos en presencia de

una relacion laboral, ni puede hablarse de fraude de ley.

En conclusion, nos parece que los argumentos esgrimidos en la conciliacion
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aludida no tienen el peso suficiente para limitar el campo subjetivo de aplicacion,
de la disciplina que estamos examinando, -por lo que se refiere a los arts. 15a 19
LP- a las invenciones que se produzcan exclusivamente dentro del marco de una
relacion laboral; sin que esto suponga, por el momento, que nos decantamos por la
tesis contraria'“, pues para tomar partido por cualquiera de éllas deben realizarse,

previamente, diversas reflexiones.

2.2.5. Biisqueda del ambito subjetivo de aplicacién de los arts. 15 a 19

LP, a través de diversos criterios hermenéuticos.

Dicho cuanto antecede, resulta necesario, para dilucidar el ambito subjetivo
de aplicacién del régimen de las "invenciones laborales”, de los arts. 15 a 19 LP,
tomar en consideracion todos los criterios hermenéuticos establecidos en el apartado
1 del art. 3° del Codigo civil, segun el cual "Las normas se interpretaran segun el
sentido propio de sus palabras, en relacion con el contexto, los antecedentes
histéricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo fundamentalmente al espiritu y finalidad de aquéllas”. De manera que,
no podemos atender solamente al sentido de las palabras -como hicimos al principio-
, sino que hemos de tener en cuenta todos los demas criterios de interpretacion

aludidos. A continuacidn, trataremos de examinar, brevemente, cada uno de éllos:

143 Tesis que, aunque timidamente, parece acogida por la Comision constituida en 1996 (CL
1/1996), vid. infra Capitulo Sexto, epigrafe 2.5
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- Por lo que atafie al "contexto”, es menester considerar no sélo el art. 15 LP, sino
también los siguientes, entre €llos merece especial atencion, de un lado, el art. 17
que dispone textualmente "...cuando el trabajador realizase una invencion en
relacién con su actividad profesional en la empresa y en su obtencion hubieran
influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la
utilizacion de medios proporcionados por ésta...", articulo que, si se atiende a las
palabras que hemos subrayado, parece referirse, evidentemente, al trabajador que
presta un servicio no soélo por cuenta de otro, sino también dentro del ambito de
organizacién y direccién de ese otro, por lo tanto dentro del marco de una relacion
laboral; de otro, el apartado 2 del art 19 que sanciona con nulidad toda renuncia
anticipada del trabajador a los derechos que la LP le otorga en el titulo IV, precepto
que es eminentemente tuitivo, propio del Derecho del Trabajo y reflejo, aunque de
alcance mas limitado, del apartado 5 del art. 3° ET'*; lo que también apunta a una

relacion de trabajo.

_ En atencién a los "antecedentes histéricos y legislativos”, hemos de tener presente
que, cifiéndonos a Espafia, las Ilamadas invenciones laborales, hasta la actual LP,

han estado reguladas en nuestro Ordenamiento Juridico dentro de leyes laborales;

14 Vid infra epigrafe 4 del capitulo quinto. Por el momento, basta manifestar que el art. 19.2 LP
es de alcance mis limitado que el art. 3.5 del ET, por cuanto este prohibe la disponibilidad de
derechos, no solo antes sino también después de su adquisicion; en efecto, dispone el mencionado
precepto: "Los trabajadores no podran disponer validamente, antes o después de su adquisicion, de
los derechos que tengan reconocido por disposiciones legales de derecho necesario. Tampoco podran
disponer validamente de los derechos reconocidos como indisponibles por convenio colectivo”.
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primero, en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 (art. 24 y 25) y, después en la
Ley de Contrato de Trabajo de 1944 (art. 29 y 30), siendo, dentro de este contexto,
obvia su aplicabilidad exclusiva a los trabajadores en sentido estricto, es decir, los
comprendidos en las mencionadas leyes de trabajo. Todos los Anteproyectos y Pro-
yectos' que, han precedido a la vigente Ley de Patentes, dedicaban varios articulos
a las invenciones laborales y, hemos comprobado que, en el aspecto que examina-
mos, en todos se habla de "contrato de trabajo o de servicios" (o bien, de "contrato
o relaci6n de trabajo o de servicios"); sin embargo, en el AIEP se decia algo mas

“contrato de trabajo o de servicios de cualquier clase"*, lo que nos lleva a plantear-

nos si con ello, se quiso hacer referencia a cualquier tipo de contrato, o quiza, puesto
que en 1967 (fecha del Anteproyecto en consideracion) existian determinadas rela-
ciones, como por ejemplo, las del personal de alta direccion que, estaban excluidas
de la normativa laboral, lo que se quiso, con las expresiones resefiadas, fue
incluirlas. Desde luego, no sabemos lo que se pretendi6 pero, resulta significativo
que en los posteriores Anteproyectos y Proyectos, asi como en la vigente Ley de
Patentes, se haya eliminado el afiadido ("de cualquier clase") en cuestion. Por otro
lado, el hecho de que en el momento actual las "invenciones laborales" se regulen
en €l marco de una Ley de Patentes, no es motivo, por si solo, suficiente para predi-

car su aplicabilidad a las invenciones conseguidas por "trabajadores” durante la

** Vid. supra tales Anteproyectos y Proyectos en el Capitulo Segundo del presente trabajo.

16 Cfr. art. 16.1 del AIEP en Instituto de Estudios Politicos, Reforma del Derecho de Patentes
espariol, cit. pag. 87.
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vigencia de cualquier tipo de relacion contractual. Es més, segiin el Preambulo de
la LP la inclusién de estas invenciones en la misma se debe, por un lado a que es ¢l
criterio seguido por la generalidad de las leyes de patentes europeas’™ y, por otro,
responde a la realidad actual del propio proceso productivo, lo que conecta con otro

de los criterios de interpretacion.

- Por lo que respécta a la "realidad social del tiempo en que han de aplicarse las
normas", hemos de constatar que, la realidad social demuestra que la iInmensa mayo-
rié de las invenciones, circunscribiendo tal expresion a las patentables, son
conseguidas por personas ligadas a una empresa en virtud de una relacion laboral,
como ha puesto de manifiesto la generalidad de la doctrina, tanto patria como

extranjera, y como nosotros mismos hemos podido constatar'®.

- Finalmente, para la interpretacion de las normas hay que atender de forma
fundamental a su "espiritu y finalidad". Pues bien, con el propésito de hallar el
espiritu y finalidad de los art. 15 y ss. de la LP, nos encontramos que segun su
Preambulo "Con la finalidad de promover la investigacion en el seno de la empresa

espafiola se regulan las invenciones laborales, tratando de conciliar los intereses del

7 Hemos de advertir que, en efecto, la mayoria de las leyes de patentes europeas incluyen la
regulacion de las invenciones laborales dentro de las mismas; pero, tambi€n existen paises, como
Alemania y Dinamarca, que regulan esta materia en una Ley auténoma, o bien como Bélgica que
carecen de regulacion especifica.

148 Sobre este particular, vid. supra el Capituio Primero.
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empresario y de los inventores asalariados'*”. Si ésta es la finalidad (promover la
investigacion en el seno de la empresa), ;quiénes son los asalariados?, la expresion
asalariado ;va unida necesariamente a la existencia de un contrato de trabajo?. De
la respuesta a estos interrogantes, junto a todas las consideraciones anteriores,
podremos encontrar mayor claridad sobre el ambito subjetivo de aplicacion de la
normativa de las invenciones laborales, a los efectos de los arts. 15 a 19 LP. Segin
Sala Franco, en los art. 1.1y 8.1 del ET aparece clara la necesidad de la existencia
del salario para que una relacion juridica pueda ser calificada de laboral y quedar
sometida al Derecho del Trabajo™. En consecuencia, siendo esto es asi y atendiendo
a todo cuanto antecede, parece obvio que el espiritu de la Ley sea el limitar el campo
de aplicacion de las invenciones laborales, a las que se produzcan dentro del marco
de una relacion o contrato de trabajo. Ademas, corrobora a nuestro juicio esta tesis,
de un lado, el que el legislador haya utilizado el vocablo trabajador repetidamente,
en los articulos 15 al 19, vocablo que tiene -como ya indicamos- una significacion
propia en ¢l lenguaje juridico, pues de haberse querido ampliar el &mbito subjetivo
del régimen de las invenciones laborales, lo coherente hubiera sido no emplear la
palabra "trabajador”, sino sustituirla por cualquier otra mas acorde; y de otro, ia

propia ribrica que lleva el titulo IV de la LP "Invenciones Laborales"; aunque, esto

149 E] subrayado es nuestro.

130 Vid. Sala Franco, T. y otros: Derecho del Trabajo, 11* ed. op. cit, pags. 466 y ss. En el
mismo sentido, cfr. Alarcon Caracuel, M.R.: «La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del
contrato de trabajo" cit. pag. 507.
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no obsta, para que nos siga pareciendo criticable y lamentable la equivocidad de las
expresiones utilizadas por el legislador al afiadir "o de servicios"®, tanto en el art.

1Scomoenel 19delalP.

2.3. Conclusion.

En conclusién, atendiendo a los criterios examinados, somos partidarios de
la tesis, de que el ambito subjetivo de los arts. 15 a 19 LP queda circunscrito a las
invenciones realizadas por los trabajadores, vocablo utilizado en sentido técnico-
juridico; de manera que, la relacion o contrato que liga a éstos con el empresario no
puede ser, cualquier tipo de contrato o refacion, sino tinica y exclusivamente una

relacion o contrato de trabajo.

Otros argumentos que podrian esgrimirse a favor de esta tesis, esta, por un
lado, que la Ley de Proteccion de las topografias de productos semiconductores (Ley

11/1988, de 3 de mayo), que regula una nueva modalidad de derecho sobre bienes

inmateriales para la proteccion de los chips, establece en el apartado a), n° 2 del art.

3° "E] derecho a la proteccion de las topografias de productos semiconductores,

creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relacion de trabajo con

151 Es evidente que es este afiadido el que crea confusion. La razén del mismo, la desconocemos;
no obstante, creemos que al tomarse, Como referencia para redactar nuestra vigente LP, otras leyes
europeas, se copio de éllas y se copié mal.
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la empresa, se regira por lo establecido en el titulo IV, Invenciones Laborales, de la
Ley 11/86, de 20 de mayo, de Patentes'™" mientras que el apartado b) del n° 2, del
mismo art 3°, dispone "El derecho a la proteccion de las topografias de productos
semiconductores, creadas en virtud de un contrato no laboral, correspondera a la
parte contractual que haya encargado la topografia, salvo que el contrato estipule lo
contrario"®. Es de aplaudir la claridad meridiana con la que se expresan estos
preceptos, estableciendo, de forma precisa, que el régimen del Titulo IV de la LP
sélo es aplicable si la creacion ha tenido lugar en el marco de una relacion laboral.
Habria sido deseable que con la misma claridad se hubiera expresado la LP. Ante
esto, estimamos que la Ley 11/88, de 3 de mayo, puede contribuir a aclarar o

corroborar la finalidad y espiritu del legislador al redactar los art. 15y 19 de laLP

152 Permitasenos advertir, que al ser considerado por tal precepto, solo el trabajador ligado por
un contrato de trabajo con la empresa, sin hacer mencion a empleados y funcionarios de Entes
ptblicos, determina que la normativa de invenciones laborales no pueda aplicarse a las topografias
de productos semiconductores obtenidas por tales operadores lo que, dicho sea de paso no llegamos
a entender. '

153 No se nos escapa el hecho de que la Ley 11/88, a diferencia de la LP, no contiene el afiadido
"o de servicios"; por lo que, somos conscientes que, quienes sostienen que el régimen de las
invenciones laborales se aplica a las que resuiten de cualquier relacion contractual, nos objetarian
que ello es asi, porque en los art. 15y 19 de la LP se habla de "contrato o relacion de trabajo o de
servicios", mientras que tratandose de topografias, dicho régimen sélo se aplica a las que se
produzcan durante la vigencia de una relacion laboral, porque el art. 3-2, a) de la Ley 11/88 no habla
més que de "contrato o relacion de trabajo”. Ante esto, contra-argumentariamos que no vemos razon
para que exista tal diferencia de tratamiento, ademas debe repararse en que el art. 3-2 a) de dicha
Ley, utiliza la palabra "trabajador”, a diferencia del apartado b) que usa la expresion "parte con-
tractual”, lo que resulta bastante sintomatico. Es mas, a nuestro juicio, la razon por la que, la Ley
11/88 (posterior a la LP), no afiade "o de servicios" puede estar en que, se considera que el régimen
de las "invenciones laborales" debe quedar constreiiido unicamente a las que se produzcan durante
la vigencia de una relacion de trabajo, y ello tanto se trate de invenciones como de topografias;
mientras que, en las que surjan durante la vigencia de cualquier otra relacion, distinta a la laboral,
deben sujetarse a la autonomia de la voluntad de las partes, aunque si nada se ha pactado pertenecera
a la parte contractual que la haya encargado.
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-amén de poderse considerar como interpretacion auténtica-; por otro, los arts. 51
y 97.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que, respectivamente, s6lo hacen

referencia a relacion laboral y trabajador asalariado™.

Otro dato que sirve de apoyo a nuestra tesis, esta en que el apartado 2 del art.
20 de la LP tras disponer que, corresponde a la Universidad las invenciones
realizadas por el profesor como consecuencia de su funcién de investigacion en la
Universidad y que pertenezcan al ambito de sus funciones docente e investigadora,
establece que ello es asi, "sin perjuicio de lo establecido en el art. 11 de la Ley
Organica de Reforma Universitaria”, a tenor del cual "Los Departamentos y los
Institutos universitarios, y su profésorado a través de los mismos, podrdn contratar
con entidades piiblicas y privadas, o con personas fisicas, la realizacion de trabajos
de caracter cientifico, técnico o artistico, asi como el desarrollo de cursos de
especializacion”; luego, estos contratos (que no son laborales) quedan excluidos del
régimen del Titulo IV de la LP; por lo que, una vez mas, no encontramos razon para

que exista diferencia de tratamiento con respecto a las invenciones del art. 15.

134 Ep efecto, a tenor de art. 51.1 del mencionado texto legal "La transmision al empresario de los
derechos de explotacion de la obra creada en virtud de una relacion laboral se regiréa por lo pactado
en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito”.Por su parte, el art. 97.4 dispone *Cuando un
trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en ¢l ejercicio de sus funciones 0 siguiendo
las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de expiotacion correspondientes al
programa de ordenador asi creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponde-
ran exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario”
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En consecuencia, el desarrollo del iter 16gico, seguido hasta este momento,
reiteramos, nos lleva a decantarnos por la tesis de que el ambito de aplicacion de las
llamadas "invenciones laborales”, estd limitado a las conseguidas por los trabaja-
dores' (palabra usada, pues, en sentido juridico) durante la vigencia de un contrato
o relacion de trabajo (incluidas las relaciones laborales especiales) y, ello sin
perjuicio de qué por expresa disposicion legal (art 20.1 de la LP) dicho régimen se

aplique a funcionarios, trabajadores y empleados de Entes Publicos.

En cualquier caso, comprendemos que el andlisis de este aspecto
(delimitacién subjetiva, por lo que concierne a los art. 15 al 19 de la LP) constituya
un campo abonado para la polémica y el disenso. La coﬁtroversia, hasta el momento,
se ha suscitado basicamente en el seno de la doctrina cientifica. En una esquematica
croénica del posicionamiento doctrinal espafiol al respecto, cabe resefiar como mas

significativas las siguientes exégesis:

* La que considera, dada la redaccidn del art. 15 de la LP, incluido cualquier tipo

de contrato o relacion, tanto si es laboral como si no, de forma que la palabra

155 | a normativa italiana de patentes para invenciones industriales (R.D. de 29 de junio de 1939,
n° 1.127 y sucesivas modificaciones) regula las invenciones laborales en los art. 23 al 26 y, pese a
que en ellos se habla de invenciones realizadas en la ejecucion o cumplimiento no s6lo de un contrato,
sino que afiade o de una relacién de trabajo o de empieo, Ia opinion dominante (asi Sena, Greco,
Vercellone, Ubertazzi...) es que estos articulos se refieren exclusivamente al trabajo subordinado,
y por tanto, solamente a las invenciones de trabajadores subordinados. Vid. Guglielmetti, G.: Le
invenzioni e i modelli industrialle dopo la reforma de 1979, op. cit., pag.69; Marchet-
ti,P./Ubertazzi, L.C. (dir.): Commentario breve alla legislazione sulla propietd industrialie e inte-
llectuale, op. cit., pags. 182 y ss.
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"trabajador” no ha sido utilizada en sentido juridico, y en consecuencia es aplicable,
también, a operadores distintos de los trabajadores (asi Gomez Segade y Lema
Devesa).

* La que entiende, como nosotros'*, que el régimen juridico de las invenciones
laborales, contemplado en los arts. 15 a 19 LP, es aplicable tinicamente a los trabaja-
dores (expresion usada en sentido técnico), por lo que sélo se consideran incluidas

las invenciones que se produzcan durante la vigencia de relaciones laborales'.

La cuestion no es, ni mucho menos, sencilla y, habremos de aventurar que la

ultima palabra la tendré el Poder Judicial.

Dentro del ambito subjetivo, lo que no ofrece dudas, ni plantea problemas de
interpretacion, es que el régimen de las invenciones laborales, contemplado en los
art. 15 al 19 de la LP, es aplicable por expresa disposicion legal -art. 20.1- a
funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autonomas,

Provincias, Municipios y demas Entes Publicos. Esta ampliacién subjetiva, de forma

1% Pues es la tesis defendida, como quedo expuesto, tanto por la Comisién de Conciliacion (CL
1/1988) constituida al efecto en el entonces Registro de la Propiedad Industrial, como por Pedemonte
Feu, pero con diferentes argumentos que, ya hemos sefialado.

157 Esta tesis parece, timidamente sostenida por Sala Franco T./Vicent Chulia F.: «El nuevo
régimen juridico de las invenciones laborales» cit., pues en la pagina 1984, aunque no aducen razén
alguna, sefialan: "el ambito de aplicacion subjetivo de la LP en tema de invenciones laborales corres-
ponde no solamente a los trabajadores dependientes y por cuenta ajena del sector privado, sino que
se extiende expresamente a los funcionarios, trabajadores y empleados del Estado..."; en términos
analogos vid. Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cervifio, A./Gémez Montero, J.: Comen-
tario a la Ley de Patentes op. cit., pag. 39.
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analoga a lo que que sucede en otros Ordenamientos'®, es de lo mas acertada y
elogiable porque, en sustancia, no hay motivos para que no se les aplique el mismo
régimen. Dentro de los mencionados operadores se hallan los profesores univer-
sitarios'®, para los que, sin embargo, en los apartados 2 a 7 del atr. 20 se establecen
ciertas especialidades o, como lo denominan algunos autores'®, un régimen especial,
especialidades o régimen especial que puede aplicarse al personal investigador de

Entes Publicos (art. 20-8 LP)*'.

Queda pues, sentado que el ambito subjetivo de aplicacion de la disciplina
sobre invenciones laborales se circunscribe a los trabajadores de empresas privadas
y publicas -cuyas prescripciones, arts. 15 al 19, forman el modelo basico de

regulacion- y, por imperativo del art. 20 LP, a los trabajadores, funcionarios y

158 En efecto, asi sucede en la Ley de Patentes japonesa (Ley n° 121 de 1959, modificada por la
Ley n° 41 de 1985); en Italia, pues el D.P.R. de 10 de encro de 1957 n. 3, establece para los
dependientes del Estado normas practicamente idénticas a las contenidas, para las invenciones
laborales, en los arts. 23-26 de la normativa de patentes para invenciones industriales (R.D. n°1.127
de 1939 y sucesivas modificaciones, reformado por D.P.R. n° 338 de 1979); en la Ley alemana de
invenciones laborales (Ley de 25 de julio de 1957).

159 Hay que reparar que parece que se trata exclusivamente de profesores de Universidades
publicas, atendiendo al precepto en que se ubica: art. 20 LP; con lo que, si esto es asi, las invenciones
de profesores de Universidades privadas, siempre que estén vinculados a 1a Universidad por una
relacion laboral, quedan sometidas al régimen general de los art. 15 al 20 de la LP, y no se les aplica,
por consiguiente, las especialidades que para aquéllos se recogen en los apartados 2 a 7 del mencio-
nado precepto.

160 Asi Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cervifio, A./Gémez Montero, J. op. ult. cit.,
pag. 39.

181 Para un estudio detallado y reciente sobre el art. 20 LP vid. Fernandez de Cordoba y Castella,
S.: Derecho de Patentes e investigacion cientifica, Valencia, 1996, pags. 250 y ss.
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empleados de Entes publicos.

Al hilo de lo dicho, resultg oportuno plantear si la expresion invenciones
laborales -ribrica del Titulo IV de la LP- es la adecuada o no para comprender el
amplio ambito subjetivo que hoy engloba. Pues bien, en principio, puesto que es un
régimen aplicable no solo a las invenciones estrictamente laborales, esto es, las
obtenidas por trabajadores durante la vigencia de su relacion laboral, sino también
a las obtenidas por empleados y funcionarios piblicos durante la vigencia de sus
respectivas relaciones con Entes publicos, parece claro que la expresion resulta
inadecuada porque no refleja con exactitud su real ambito subjetivo’®. Siendo esto
cierto, sin embargo, teniendo en cuenta, por un lado, que de los seis articulos que
contiene el Titulo IV de la LP, cinco, concretamente los arts 15 a 19, contienen la
regulacién de las invenciones laborales, pues el art. 20 se limita a indicar que el
régimen establecido en los arts. anteriores le es aplicable a trabajadores, empleados
y funcionarios de Entes piiblicos, asi como a establecer ciertas especialidades para

los profesores universitarios y, por otro lado, la opinion -ya rebatida- de quienes

162 Inadecuacion ésta que, reflejando una tendencia simplificadora, se advierte con inusitada °

frecuencia en otros aspectos y ambitos; asi la propia denominacién de la Ley de Patentes pues
conteniendo ésta el régimen juridico no sélo de patentes sino de modelos de utilidad resulta evidente
que aquella denominacion no acierta a cubrir su real contenido bien que, como hemos advertido en
la regulacién de las invenciones laborales, la regulacién basica y pormenorizada se establece para
las patentes, de manera que, salvando lo especifico de los modelos de utilidad a éstos le son
aplicables, por remision expresa, los preceptos establecidos para las patentes; otro ejemplo se
encuentra en la Ley de Marcas espafiola (Ley 32/1988, de 10 de noviembre; BOE de 12 de
noviembre de 1988) que, pese a comprender la regulacién de otros signos distintivos como son los
nombres comerciales y rétulos de establecimiento, su denominacion sélo alude al signo distintivo por
excelencia.
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sostienen que los arts. 15 a 19 contemplan invenciones obtenidas en virtud de
cualquier contrato o relacion sea o no laboral, nos parece que quizas, aun no siendo
adecuada, sea mejor seguir utilizando la expresion invenciones laborales, dado que
es posible que cualquier otra pudiera evocar (por lo que se refiere a los art. 152 19)
las invenciones realizadas en el cumplimiento de contratos distintos al contrato de

trabajo’®.

2.4. En torno a la posibilidad de ampliar el ambito subjetivo del régimen

de invenciones laborales por via analégica.

Antes de finalizar este capitulo, resulta necesario examinar si dicha disciplina
puede aplicarse analogicamente a las invenciones obtenidas por personas que no
merezcan la calificacion de trabajadores, durante la vigencia de otros contratos 0
acuerdos que, no merezcan la calificacion de contratos de trabajo, como arrenda-
mientos de servicios, contratos de investigacion, trabajo auténomo, etc.

Problematica ésta que, no ha sido abordada por nuestra doctrina'* y tampoco

183 En este mismo sentido, con respecto a la legislacion francesa, cfr. Le Stanc, CH.: «The new
French law on employees inventions». Employees ‘inventions a comparative study. Oxford, 1981,
pag. 43.

164 Conviene recordar que, lo que sostienen algunos de nuestros autores es que la disciplina de
invenciones laborales es aplicable a las invenciones que surjan en virtud de cualquier contrato o
relacion, no por aplicacién analégica, sino de forma directa, vid. Gomez Segade, J.A.: «Panoramica
de la nueva Ley de Patentes espafiola» cit. pag. 14; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales
en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pag. 149. Tesis ésta que, reiteramos, no compar-
timos por cuantas razones hemos expuesto a lo largo del texto de este apartado.
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existe pronunciamiento alguno, a este respecto, por parte de nuestra jurisprudencia.
La cuestion, en cambio, ha sido analizada por la jurisprudenciay la doctrina italiana
por lo que se refiere a su propia normativa™. En la jurisprudencia italiana, aunque
existen sentencias de diverso signo, la orientacién prevalente es la de excluir la
atribucion de derechos patrimoniales derivados de la invencion a un sujeto distinto
del inventor, fuera de las hipotesis, consideradas excepcionales, de las invenciones
laborales. En cambio, la doctrina mayoritaria se pronuncia en el sentido de admitir
la atribucién de los derechos econdmicos sobre la invencion, a un sujeto distinto del
inventor fuera de una relacion de trabajo subordinado'”; aunque es preciso matizar

que, mientras algunos autores -como Franceschelli- se muestran partidarios de la

165 Siquiera sea someramente, para comprender el alcance de las opiniones de los autores y lo
sostenido por la jurisprudencia, parece preciso hacer referencia al contenido de los arts. 23-26 que,
en la normativa de patentes italiana, regulan las invenciones laborales. Asi, el art. 23 contempla las
invenciones de servicio que corresponden al empresario, es decir, aquéllas en que la actividad
inventiva esta prevista como objeto del contrato (aunque, ¢l contenido de los dos parrafos de este art.
sigan siendo objeto de polémica, vid. en este sentido, ultimamente, Grugnola, P.: «Le invenzioni dei
dipendenti: distinzione tra le due fattispecie previste dall‘art. 23 L.L» en Riv. dir. ind. n° 3, 1996,
pags. 176-189; Galli, C.: «Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti» en Riv. dir. ind. n°1, 1997,
pags. 19-36); el art. 24 contempla las invenciones que, no siendo de servicios, entran en €l campo
de actividad de la empresa y, sobre las que el empresario tiene derecho de prelacion en el uso exclu-
sivo o no exclusivo, pero ha de pagar por ello el canon o precio correspondiente; el art. 25 prevé una
Comision de arbitros que resolver los litigios en los que no exista acuerdo sobre el canon o precio
(téngase en cuenta que, segin la sentencia de la Corte Constitucional 77/177, de 14 de julio, las
partes son libres de acudir a 1a Comision de arbitros o a la autoridad judicial ordinaria); el art. 26,
finalmente, establece la presuncion de estimar hechas durante la ejecucion del contrato o relacion de
trabajo-o de empleo la invencion industrial para la que se solicite patente dentro del afio siguiente a
aquél en que el trabajador dejo la empresa o la Administracion, siempre que la invencion entre dentro
del campo de actividad de éstas.

166 Vid. sentencias citadas en Marchetti, P./Ubertazzi, L.C. ob. cit. pag. 185; y en Sena, G.: I
diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, op. cit. pag. 224.

167 Asi. Sena, G.: ob. ult. cit. pag. 224 y ss.; Vercellone, P.: Le invenzioni dei dipendenti, Milan,
1961, pags. 90 y ss.; Rotondi, M.: Diritto industriale, cit. pag. 208; Franceschelli, R.: «Lavoro
autonomo, laboro subordinato e invenzioni di servizio» en Riv. dir. ind. n°® 4, 1952, pag. 327.
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aplicacion analégica de toda la disciplina sobre invenciones laborales; otros -como
Rotondi- admiten la analogia exclusivamente por lo que se refiere a las invenciones
de servicios, esto es, cuando el objeto del contrato no laboral sea la realizacion de

una invencion.

Centrandonos en nuestro Derecho positivo, qué ocurre con las invenciones
obtenidas en virtud de un contrato no laboral, ;puede aplicarse por analogia todo lo
dispuesto en los arts. 15 a 19 LP, para las invenciones laborales? A nosotros nos
parece, a la vista de lo dispuesto para las topografias, en el art. 3.2 b) de su Ley
reguladora, que sélo seria posible, si acaso, aplicar analégicamente, en defecto de
pacto en contrario de las partes, lo dispuesto en el art. 15 LP, cuando el contrato
tenga por objeto, bien la solucion de un determinado problema técnico -a través de
una invencién-, bien una actividad de investigacion remunerada o financiada con
independencia del resultado, esto es, de una eventual invencion; pero no, cuando el

objeto del contrato sea otro.
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CAPITULO CUARTO: CONCEPTO Y TIPOS DE INVENCIONES LABO-

RALES EN LA VIGENTE LEY DE PATENTES.
1. Concepto

En el capitulo anterior hemos dejado claro que la LP, bajo la ribrica
invenciones laborales, se refiere a las invenciones susceptibles de ser protegidas por
titulos de proteccion exclusiva realizadas por trabajadores, asi como, en virtud del
art. 20.1, las realizadas por trabajadores, funcionarios o empleados de Entes
publicos. Luego el régimen de tales invenciones se establece en los arts. 15 al 19 con
referencia a los trabajadores de sector privado, o a los trabajadores que tiene como
contraparte a un empresario sea éste privado o publico, limitdndose el art. 20.1 a
establecer que tal régimen va a ser aplicable a los trabajadores, empleados y
funcionarios de Entes piblicos, con lo que se produce una equiparacion de las
invenciones' realizadas por aquéllos y por €stos, y determina en consecuencia que
el adjetivo "laborales" de la expresion que encabeza el Titulo IV de la LP, tenga,
hoy, un alcance amplio que va mas all4 de su estricto tenor literal, y de lo que
tradicionalmente se entiende por laboral. Con todo, aiin no tenemos un concepto de
tales invenciones, ni la LP da un concepto de las mismas; no obstante, de la
regulacion contenida en los arts. 15 a 19, junto a las precisiones que ya hemos hecho

en torno al ambito objetivo y subjetivo de aplicacion del régimen de invenciones
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laborales, podemos, en principio a grosso modo definirlas como "las invenciones,
| que retinan los requisitos que las leyes establecen para su proteccion por titulos de
exclusiva temporal, realizadas tanto por trabajadores del sector privado como por
trabajadores, empleados y funcionarios del sector publico, durante la vigencia de su
contrato o relacion laboral o de servicios". Pero es este un concepto amplio €
impreciso en el que caben los distintos tipos de invenciones laborales contemplados
por la LP y, que por tanto habra de ser completado con las circunstancias delimi-
tadoras de tales tipos, cuestion que abordaremos también en este capitulo. Ahora
bien, con la definicion dada, hemos querido reflejar los requisitos que son comunes
a todo tipo de invenciones laborales, esto es, las circunstancias que necesariamente
han de integrar el concepto general de invenciones laborales, o dicho de otro modo,
los requisitos o circunstancias que necesariamente han de integrar el concepto de
toda definicién de invencién laboral, de acuerdo con la actual regulacion. Requisitos
que seran necesarios, aunque por si solos insuficientes para aplicar la disciplina

contenida en los arts. 15y ss. de la LP.
1.1. Requisitos comunes a todo tipo de invenciones laborales.

1.1.1. La necesidad de ser exclusivamente invenciones susceptibles de ser

protegidas por titulos de proteccion exclusiva.
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Respecto a este requisito, para evitar reiteraciones innecesarias, nos
remitimos a cuanto hemos expuesto en el capitulo anterior, sobre la delimitacion del

ambito objetivo de aplicacién del régimen de invenciones laborales establecido en

laLP.

1.1.2. La necesidad de que las invenciones sean realizadas por traba-

jadores del sector privado o bien por trabajadores, empleados o funcio-

narios del sector publico.

Por lo que se refiere a este requisito, igualmente para evitar reiteraciones
innecesarias, nos remitimos a cuanto hemos expuesto en el capitulo anterior, sobre

la delimitacién del ambito subjetivo de aplicacién del régimen de invenciones

laborales contenido en la LP.

1.1.3. Y, finalmente la necesidad de que las invenciones sean obtenidas

durante la vigencia del contrato de trabajo o de la relacién laboral o de

servicios.

Este requisito que necesariamente est4 en relacién directa con el anterior, es
el que aqui y ahora merece un comentario especifico. Este requisito viene tnica-

mente establecido de forma expresa en el art. 15.1 LP, para €l tipo especifico de
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invenciones laborales que tal precepto contempla; sin embargo, debe concurrir
también en los tipos de invenciones contemplados en los arts. 16y 17, ya que si la
invencion no es obtenida durante la vigencia del contrato o relacion, no ha lugar a
plantearse ninguno de los problemas que suscitan este tipo de invenciones -
fundamentalmente, el problema de precisar a quién debe corresponder la titularidad
de la invencién-. Es més, que este requisito es predicable de cualquier tipo de
invencion laboral, viene corroborado por los propios arts. 16 y 17 que hablan de
trabajador y trabajador sélo puede serlo el que esta ligado por una relacion laboral
y, por tanto vigente la misma; por otro lado, era algo que venia establecido de formé
expresa y clara en los réspectivos arts. de los Anteproyectos y Proyectos de ley de
Patentes que, han servido de antecedente al actual art. 19.1 de la vigente LP'®, pero
aun cuando la actual redaccién de este precepto haya variado, lo cierto es que
indirectamente confirma tal requisito, pues al establecer, sin hacer distingos, que las
invenciones para las que se solicite una patente u otro titulo de proteccién exclusiva
dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion de trabajos o de servicios

podrén ser reclamadas por el empresario, est4, a nuestro juicio, implicitamente

'8 Asi-el art. 24, parr. 2°, del AIEP (vid. su texto: Instituto de Estudios Politicos, Reforma del
Derecho de Patentes espafiol cit. pag. 90), el art. 22 del ACO (vid. su texto reproducido en ADI,
T. 9, 1983, pag. 434), el art. 27 del Anteproyecto de 1981 (vid. su texto en Bercovitz Rodriguez-
Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes, cit. pag. 153), el art. 21.1
del Proyecto de 1982 (vid. su texto en ADI, T. 8, 1982, pag.346)y, el art. 20.1 del Proyecto de 1985
( vid. su texto en BOCG-Congreso de los Diputados, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 3
de junio de 1985, n° 154-1, pag. 2102). En todos ellos se establecia "Salvo prueba en contrario, las
invenciones para las que se presente una solicitud de patente (afiadiéndose a partir del Anteproyecto
de 1981, incluido en éste, "o de otro titulo de proteccion exclusiva") dentro del afio siguiente a la
extincion de la relacion de trabajo o de servicios se presumen realizados durante la vigencia de
ésta”
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admitiendo que la reclamacion de tales invenciones por parte del empresario es
posible si logra probar, entre otros extremos, que la invencién fue realizada durante

la vigencia de la relacion'®.

De manera que, debe existir un nexo cronoldgico entre la realizacion de la
invencion y la vigencia del vinculo juridico; no, en cambio, entre la realizacion del
invento y el efectivo desenvolvimiento del trabajo debido'”, pues de ser esto asi,
determinaria el que no pudieran considerarse invenciones laborales, las obtenidas
por el trabajador, asi como por empleados, trabajadores y empleados de Entes publi-
cos, en periodos de vacaciones, dias libres, huelga, incapacidad laboral transitoria,
o bien en su casa u otro lugar. Antes al contrario, el legislador espafiol, consciente
de que el trabajador puede estar pensando y trabajando no sélo en el trabajo sino
también en su casa y tiempo libre, toma en consideracion la vigencia del contrato

o relacion.

En sintesis, de acuerdo con nuestro Derecho positivo, serd necesario, aunque
no suficiente, para que pueda hablarse de invencion laboral que, en el momento de

realizarse la invencién esté vigente el contrato o relacion, sin que haya lugar a

18 Vid. infra epigrafe 3 del capitulo quinto.

170 Como asi se desprende, en principio del tenor literal del art. 23 de la normativa italiana que,
establece la necesidad de que la invencién industrial sea realizada "en ejecucién o en el
cumplimiento de un contrato o de una relacion de trabajo o de empleo", vid. sobre este aspecto
Vercellone, P.: Le invenzioni dei dipendenti, cit., pags. 56 y ss.
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distincién entre horas de trabajo y horas libres; esto es, que estando vigente el
contrato o relacion, sera indiferente que el invento se haya obtenido durante el
tiempo de trabajo o tiempo libre, en el lugar de trabajo o fuera de él'". Debe
advertirse que decimos que no es suficiente, porque se requiere que entre la
invencién y la relacion de trabajo exista un nexo distinto, ademds de la simple
coincidencia cronolégica entre realizacion de la invencién y vigencia del contrato
o relacion. Ese nexo alude a las distintas circunstancias tenidas en cuenta por el

legislador, para distinguir los distintos tipos de invenciones laborales.

2. Los distintos tipos de invenciones laborales.

La existencia de distintos tipos de invenciones laborales, viene confirmada
de entrada por la propia ribrica del Titulo IV de la LP que, no habla de invencion
laboral, sino de "invenciones laborales", ademas viene corroborada por el contenido
de los arts. 15, 16 y 17 LP que, establecen las circunstancias que determinan que
las invenciones protegibles realizadas por los trabajadores durante la vigencia de su
contrato de trabajo, pertenezcan respectivamente al empresario, al trabajador o sean
asumibles por aquél. Mas, a diferencia de lo que acontecia en la LCT y en los
Anteproyectos y Proyectos de Ley de Patentes, la presente regulacién no da nombre

a esos distintos tipos y, aun cuando etiquetar tales tipos no es una cuestion impor-

7! Es mas, el tipo de invenciones laborales contemplado en el art. 16 LP, por regla general, tendra
que ser realizado fuera del horario de trabajo.
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tante; en cambio, si tiene suma importancia precisar cuando se da uno u otro, pues

existe un régimen diverso y especifico para cada uno, aun cuando existan cierta-

mente determinados preceptos que sean de comtn aplicacion a todos ellos.

La doctrina mayoritaria espafiola, considera que la LP establece tres tipos de
invenciones laborales, pero los califican de modo distinto. Para Gomez Segade, la
LP distingue las invenciones de encargo, las libres y las de servicio, respectivamente
en los arts. 15, 16 y 17", Para Alonso Olea y Casas Baamonde la LP regula las
invenciones laborales "sin apartarse grandemente de sus precedentes”, de ahi que
utilizando la vieja terminologia, sefialen que la LP distingue las invenciones de
servicio (las del art. 15), las invenciones de explotacion (las del art. 17) y las
invenciones libres (las del art. 16)'”. Otros autores, utilizando la terminologia
utilizada en los dos Proyectos, el de 1982 y €l de 1985, que han precedido a la
vigente LP, consideran que ésta distingue entre invenciones de servicio (art. 15),

invenciones mixtas (art. 17) e invenciones libres (art. 16)"™.

1”2 Cfr. Gémez Segade, J.A.: «Panordmica de la nueva Ley de Patentes espafiola» cit., pag. 13.

' Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del trabajo, 16 ed.cit., pags. 310 y
ss.

' En tal sentido, vid. Otero Lastres, J.M./Lema Dvesa, C./ Casado Cervifio, A./Gomez Montero,
J.: Comentario a la Ley de Patentes, cit. pag. 40; Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en
la Ley de Patentes de 1986, cit. pag. 127; Sala Franco, T./ Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen
Juridico de invenciones laborales» cit. pag. 1985; Garcia Ninet, J.1.: «Las invenciones laborales.

Comentarios a la nueva regulacion de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentesy, cit. pags. 65 y
66.
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En cambio, Bercovitz y otros autores, sostienen que la LP clasifica las
invenciones laborales en dos grandes grupos: las invenciones de servicioy las libres,
si bien admitiendo que las de servicio pueden subclasificarse en dos categorias,
segin Bercovitz, las de servicio absolutas (art. 15) y las de servicios relativas (art.

17)".

De todo ello se desprende, que lo Gnico en que todos los autores estan de
acuerdo, es en denominar libres al tipo de invenciones contemplado en el art. 16.
Por otro lado, nos parece mas acertada la postura de quienes defienden que la LP
establece tres tipos de invenciones laborales, pues si del art. 18 que establece un
régimen comnn a las invenciones contempladas en los art. 15 y 17, pudiera hacer
pensar, en principio, que estos Gltimos preceptos establecen un solo tipo de
invenciones; lo cierto es que, las circunstancias que precisan uno y otro precepto
para que existan 1a§ invenciones que contemplan, unido al hecho de que, a
diferencia de lo que sucede en Alemania, no estén contempladas en un solo
precepto, y los propios nombres (invenciones de servicio, correspondientes a las ac-

tualmente contempladas en el art. 15; invenciones libres, que se corresponden con

175 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y
antecedentes, op. cit. pags. 53 y 54: Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de
Patentes de 20 de marzo de 1986», cit. pag. 149 subclasifica las de servicio en invenciones de
encargo (las del art. 15) e invenciones dependientes (art. 17); En cambio, subclasifican las inven-
ciones de servicio en invenciones de encargo (las del art. 15) e invenciones de experiencia (las del art.
17): Pérez Pérez, M.: Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y
personal investigador, Madrid, 1994, pag. 150 y Fernandez de Cordoba Castella, S.: Derecho de
'Patentes e investigacion cientifica, Valencia, 1996, pags. 217 y 218.
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las actualmente contempladas en el art. 16; e invenciones mixtas, correspondientes
a las actualmente reguladas en el art. 17) con los que tanto el Proyecto de 1982
como ¢l de 1985 denominaban a las invenciones laborales, que pese a desaparecer
tales nombres en la actual LP, 1a regulacion a que tales nombres aludian se mantiene
practicamente idéntica, tienen, a nuestro entender, mayor peso para fundamentar la
existencia en nuestra LP de tres distintos tipos de invenciones laborales. Mas,
nosotros preferimos no calificarlas en el sentido tradicional, y referirnos a tales
tipos, en atencion a quien segun la Ley resulta o puede resultar ser el titular de la
invencién, como invenciones pertenecientes al empresario, invenciones perte-
necientes al trabajador y, finalmente invenciones asumibles por el empresario. En
los siguientes apartados analizaremos cada uno de estos tipos, mas hemos de advertir
que nos referiremos exclusivamente a los trabajadores y empresarios por el hecho
de que la LP establece el régimen de invenciones laborales con referencia a éstos,
sin perjuicio de que cuanto digamos sea aplicable, por virtud del art. 20.1, a

trabajadores, empleados y funcionarios de Entes publicos.
2.1. Las invenciones pertenecientes al empresario.

2.1.1. Concepto.

Estas invenciones son las que constituyen el resultado de una actividad de
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investigacién para cuya obtencion, de forma €xpresa o no, exclusiva o no, fue
contratado el trabajador; de ahi que sean, también. conceptuadas por la doctrina
como invenciones laborales propiamente dichas'”. La definicién de este tipo de
invenciones se establece en el art. 15. 1, precepto que, determina las circunstancias
precisas para su existencia ¥, cuyo tenor es el siguiente: "Las invenciones, reali-
zadas por el trabajador durante 1a vigencia de su contrato o relacin de trabajo o de
servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigacion
explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al
empresario”. Es este un precepto en el que, ademas de indicarse los requisitos
comunes a todo tipo de invencién laboral, se sefialan los especificos del tipo de
invencion laboral que estamos analizando. Por todo ello, podemos decir que son
invenciones laborales pertenecientes al empresario: las susceptibles de ser
amparadas por un titulo de proteccién exclusiva que, habiendo sido realizadas por
el trabajador durante la vigencia de su contrato o relacién laboral, constituyan el
fruto de una actividad de investigacion para cuya obtencién fue contratado el inven-
tor; o bien, de forma m4s sintética podemos decir que son las invenciones realizadas

por trabajadores contratados explicita o implicitamente para estudiarlas y obtenerlas.

2.1.2. Circunstancia especifica para su existencia.

76 Vid. por todos Sala Franco, T./Vicent Chuli4, F.: «E] nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales cit. , pag. 1985.
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Las circunstancia especifica para la existencia de] tipo, previsto en el art.

15.1, de invencién labora perteneciente al empresario ests en que el invento
obtenido sea fruto de una actividad de investigacién, debiendo constituir dicha
actividad de investigaci6n, obviamente, Yy no el invento, el objeto del contrato. Lo
que conlleva, por consiguiente, a la necesidad de un nexo causal entre invento y
trabajo debido. Siendo preciso percatarnos que, concurriendo tal nexo estaremos en

presencia de este tipo de invencion, atn en el supuesto de que el invento no sea

aplicable en la empresa.

Se observa, como el criterio seguido por el legislador parareconocer este tipo

de invencion, la cual es de derecho y ab initio del empresario, es la nocién de

actividad de investigacién -entendida como desarrollo de estudios, expe-

rimentaciones, analisis ¥, €n general actividad de 1a que puede derivar de forma

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003

normal y previsiblemente una invencién- confiada al trabajador; ya que como

certeramente precisa la LP, e] objeto del contrato no es Ja invencién, no es inventar,
pues como dijera Goémez Segade "ello seria simplemente absurdo, porque la

investigacion esta dirigida hacia lo desconocido ¥y no pueden garantizarse resultados

concretos...se contrata a alguien para que realice una labor de investigacion acorde

con su cualificacién profesional, esperando que razonablemente de dicha actividad

se derivaran invenciones"!””. Por tanto, objeto del contrato o trabajo debido por el

"7 Cfr. Gémez Segade, J.A. Lg modernizacion del Derecho espaiiol de Patentes, op. cit. pags.
120y 121.
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trabajador es la realizacién de una actividad de investigacién que eventualmente
puede desembocar en una invencién. Mas, reiteramos, esto no significa que la
obligacién del trabajador sea la de inventar, porque caracteristica esencial de la
relacion de trabajo es precisamente la de tener por objeto una obligacién de
comportamiento, no de resultado; de ah1 que la falta de consecucion del invento no
represente ciertamente el incumplimiento de la obligacién asumida por el trabajador.
En consecuencia, la invencion realizada en las condiciones previstas en el art. 15.1
no es extrafia a la actividad de investigacion objeto de la obligacion. En suma, lo
caracteristico de este tipo de invenciones es que hayan sido obtenidas en el
desempefio de una actividad que forme parte de los deberes laborales, esto es en el
desarrollo de una actividad debida; luego debe estarse a lo que establece el contrato

sobre el campo de actividad que se le impone al trabajador.

Cuesti6én también importante, y puesta de relieve por la doctrina, es que no
es preciso para que exista el tipo de invencién que estamos examinando, que el
trabajador haya sido contratado de forma expresa y exclusiva para realizar una
actividad de investigacion, sino que también existe tal tipo de invencién, cuando la
actividad de investigacion se deduzca implicitamente del contenido del contrato o
relacion, esto es deducible de la situacién del trabajador y de las circunstancias de
su trabajo. Por otra parte, tampoco es preciso que la actividad investigadora que

debe desempeiiar el trabajador se establezca en el mismo momento de celebrarse el
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contrato, sino que basta que se fije en un momento posterior y, también aqui, tanto
si se le impone tal misién de forma explicita como implicita'™. Con lo que, al no
exigil:se, en linea con lo que ocurre en la legislacién comparada, que la actividad de
investigacion de la que surge la invencion sea explicita, ni que sea el iinico objeto
del contrato, se aprecia un importante cambio y ampliacién de supuestos, si se
compara ¢l texto del art. 15.1 LP con el derogado art. 29.2 de la LCT, precepto este
tltimo que definia las invenciones de servicios como "las realizadas por trabajadores

contratados al efecto para estudiarlas y obtenerlas".

2.1.3. Titularidad de la invencién y derecho moral del inventor.

Cuando se dan las circunstancias descritas en al art. 15.1, esto es, cuando la
invencion es fruto de la actividad de investigacién que constituye el objeto del
contrato, o dicho con otras palabras, cuando la invencion ha llegado a existir como
resultado y efecto de una actividad de inirestigacién contractualmente debida, tal
invencion pertenece al empresario. Pertenencia que, a tenor de la regulaci6n espa-
fiola, como de forma acertada ha puesto de manifiesto la doctrina dominante, es
oﬁginaﬁa Yy automatica; la invencion, por consiguiente, se origina o pertenece al

empresario, desde el mismo momento de su produccion, como verdadero fruto

" En tal sentido, vid. Gémez Segade, J.A.: La modernizacién del Derecho esparniol de Patentes
cit. pag. 121; Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cervifio, A./Gémez Montero, J.:
Comentario a la Ley de Patentes, cit. pag. 41; Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo
régimen juridico de las invenciones laborales cit. pag. 45.
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industrial™. Esto es lo que sucede también en otros ordenamientos comparados,
como el francés o el italiano, no en cambio en el alemén, donde las invenciones
obtenidas en las circunstancias que hemos sefialado, se originan siempre en los
trabajadores inventores, esto es, la invencion pertenece de forma originaria e inme-

diata al trabajador, atribuyéndose, no obstante al empresario con ciertas cargas el

derecho a reivindicarla’®°.

Circunscribiéndonos al art. 15.1 de nuestra LP, debemos feparar en que, lo
que pertenece al empresario son los derechos patrimoniales de la invencion, pues el
derecho, de contenido no patrimonial, de ser reconocido autor de la invencion,
conocido como derecho moral o derecho honorifico, s6lo puede corresponder al
inventor. Lo que viene a confirmar, en sintonia con el art. 4 ter del CUP, el art. 14
de la LP, a cuyo tenor "El inventor tiene siempre frente al titular de la solicitud de
patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal inventor en la
patente". Claro que tal derecho moral del inventor sélo se hace efectivo o cobra
virtualidad, si el titular de la invencién solicita la pafente o el titulo de exclusiva que

corresponda.

" Vid. por todos, Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laboralesy, cit. pag. 46.

¥ Vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La ley alemana de invenciones laborales», cit. pags. 366
y ss.
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A proposito de la titularidad empresarial ab initio de la invencion obtenida
por el trabajador como resultado de la actividad de investigacion contractualmente
debida, permitasenos de paso y brevemente reflexionar sobre si realmente es
necesaria su previsién en un precepto especifico, como el art. 15.1 LP, o si acaso tal
prevision es innecesaria, superflua y reiterativa por estar cubierta ya por el Derecho
del Trabajo™®'. Reflexion que se plantea por el hecho de que, principio generalmente
admitido y consagrado por el Derecho del TraBajo, base de la ajenidad, es que el
resultado de la actividad para la que fue contratado el trabajador pertenéce al
empresario, bien porque se entienda con un importante sector doctrinal tal resultado
como fruto industrial®, bien porque se entienda, como sostienen algunos autores,
que es la causa y efecto normal del contrato de trabajo'®. Con lo que, en principio,
y sin mayores reflexiones cabria sostener que el art. 15.1 LP es innecesario y
reiterativo, pues que la invencion obtenida en las circunstancias indicadas en dicho
precepto pertenece al empresario, es algo que se establece con caracter general en
el Derecho del Trabajo. Mas, una reflexion concienzuda conduce a considerar que
el art. 15.1 LP no es superfluo, ni reiterativo, ni innecesario; ya que si el indicado
antes es el principio consagrado en el Derecho del Trabajo, lo cierto es que el

principio consagrado en el Derecho de Patentes es que el derecho a la patente y por

'®1 Sobre este particular puede verse con mayor detalle las reflexiones que, en general, sobre la
necesidad de una regulacion de las invenciones laborales hemos realizado en el capitulo primero.

8 Vid. por todos Sala Franco, T. y otros: Derecho del trabajo, 11° ed., cit, pags. 220.

83 En tal sentido, vid. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del T rabajo, 16* ed
cit. pag. 53.

*
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consiguiente la invencién pertenece al inventor, inventor que en el supuesto previsto
en el art. 15.1 es el trabajador. Luego, la disonancia que se produce entre ambos
sectores de nuestro Ordenaminto Juridico y, lo mismo sucede en los de nuestro
entorno, obliga al legislador a tener que precisar a quién debe pertenecer la
invencion obtenida en las circunstancias mencionadas; lo que ocurre es que la
solucion adoptada por el art. 15.1 LP, en linea con la mayor parte de la legislacion
comparada, coincide plenamente con el Derecho del Trabajo, pero nada obstaria a

que hubiera podido adoptarse cualquier otra solucion.

2.1.4. ;Esta obligado el empresario titular de la invencién a patentarla?

Al perfilar el ambito objetivo de aplicacién de la regulacién de las
invenciones laborales, hemos defendido que tal disciplina, en atencién al marco
legal en que se ubica y en virtud de lo dispuesto en el art. 19.1, es tinicamente
aplicable a las invenciones que reunen los requisitos legalmente establecidos para
ser amparadas por una patente, o en general por el titulo de exclusiva que
corresponda. Mas, acaso significa esto que el empresario titular de la invencién,
obtenida.por su trabajador en las circunstancias que establece el art. 15.1 LP, esté
obligado a patentar el invento. La respuesta a este interrogante es, de lege data,
necesariamente negativa, pues ni el art. 15.1, ni ningén otro precepto de los

contenidos en el Titulo IV de la LP, condiciona la titularidad empresarial del tipo
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de invencién que estamos analizando a la necesidad de patentar la invencion o de
solicitar la exclusiva temporal que corresponda. Y es que, si tales invenciones
pertenecen al empresario como verdadero fruto industrial, pertenencia que, como
hemos indicado, dada la literalidad del art. 15.1 es originaria, automatica y directa;
debe entenderse que tal precepto otorga al empresario legitimacion para solicitar la
patente, pero no le obliga a patentar, de la misma manera que tampoco el art. 10 LP
al disponer, con carécter general, que el derecho a la patente pertenece al inventor,
estd obligando a éste a patentar, solamente le esta reconociendo legitimacion. En
consecuencia, al ser la invencién del empresario ab initio, es éste libre como
‘cualquier otro sujeto para patentarla o no patentarla, para explotarla bajo secreto o
divulgarla. Pues, en suma, con la expresion "pertenecen” se estd unicamente
indicando que la invencion est4 a disposicién del empresario. De aqui que la tutela
del derecho moral reconocido al inventor en el art. 14 de Ia LP, no se extienda hasta
el extremo de reconocer a este tltimo un derecho a ver patentada la invencién por

parte del empresario.

Algunos autores espafioles consideran incomprensible y criticable que,
cifiéndose la normativa de las invenciones laborales tinicamente a las patentables,
en ningtin momento el legislador condicione el disfrute de los derechos del empre-

sario al requisito de haber solicitado la patente o modelo de utilidad'®. Por nuestra

'8 En tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent Chulid, F.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 1998.
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parte, nos hacemos participes de tal critica pero, no sélo en atencion a que el ambito
objetivo de aplicacién de tal normativa se cifia a las patentables, sino también en
atencién a otras consideraciones, como son: que tales invenciones han sido
obtenidas por trabajadores durante la vigencia de su contrato o relacion; que el
acervo tecnologico no se aumenta, si la invencion se mantiene en secreto, o sino se
explota o se relega al olvido; que la propiedad'®, como establece el art. 33 de
nuestra Constitucion, ha de cumplir una funci6n social; que toda regulacion de las
invenciones laborales debe tratar de conciliar los intereses contrapuestos de las

partes implicadas.

La conjuncion de todas estas consideraciones serian suficientes, a nuestro
juicio, para condicionar la pertenencia al empresario del tipo de invenciones descrito
en el art. 15.1 LP a que solicite la patente o la exclusiva que corresponda, como se
preveia en el Anteproyecto de Ley de Patentes de 1981'. Sin embargo, somos
conscientes de que para ello, habria sido necesario que el legislador expresamente
lo estableciera. Por lo que puede concluirse sefialando que, €l atribuir al empresario
incondicionalmente la titularidad del tipo de invenciones descrito en el art. 15.1, no

protege adecuadamente los intereses del conjunto de la sociedad, ni los de los

185 Aun cuando, somos conscientes de que la simple pertenencia de la invencion, no supone un
derecho real de propiedad; ya que, solo cuando se obtiene, previa solicitud, la proteccion exclusiva
sobre la invenci6n, podemos hablar aun con matices de propiedad.

186 Vid. art. 18 del citado Anteproyecto en Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de
Patentes. Ideas introductorias y antecedentes. cit. pag. 151.
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trabajadores en particular.

2.1.5. El eventual derecho del trabajador a una remuneracion

suplementaria.

Como quiera que, el tipo de invencién descrito en el art. 15.1, ha sido
obtenida por el trabajador como resultado de la actividad de investigacion Que,
explicita o implicitamente constituye el objeto de su contrato, es por lo que el at.
15.2 en su primer inciso, establece que el trabajador autor de la invencidn no tendra
derecho a una remuneracién suplementaria. La razén de ello, segiin el sentir de la
doctrina mayoritaria, radica en que el trabajador esta justamente remunerado y
contratado para investigar, para aportar soluciones a problemas técnicos, de tal
manera que la consecucion de la invencion en tales circunstancias constituye el
resultado esperable de su actividad, y no debe constituir el fundamento para ningiin
tipo de remuneracion suplementaria, ya que no seria justo recompensar a una

persona por hacer aquello para lo que se le ha contratado'®’.

- A nosotros nos parece que tal argumento es valido, y el que, sin duda, ha
tenido en cuenta nuestra LP, en sintonia con lo que ocurre en la mayor parte de las

legislaciones comparadas; pero, obviamente nada obsta a que se deje abierta la

1#7Vid. por todos Gémez Segade, J.A.: La modernizacién Del Derecho espafiol de Patentes, cit.,
pags. 123 y ss.
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posibilidad, posibilidad que a nuestro juicio no excluye la LP, de que, bien en el
propio contrato , bien en convenio colectivo puedan establecerse ciertas remunera-
ciones suplementarias en favor de los trabajadores-inventores, y mas en concreto de
todo el equipo de investigadores que, en mayor 0 menor medida han contribuido,
pues dentro de un sistema capitalista, como el nuestro, puede representar un medio

eficaz para estimular la realizacion de invenciones en el seno de las empresas.

La LP sélo otorga, excepcionalmente, al trabajador autor del tipo de
invenciones descrito en el art. 15.1 derecho a una remuneracién suplementaria, si
se dan todas las circunstancias establecidas en el art. 15.2, esto es, "...S1 su
aportacion personal a la invencion y la importancia de la misma para la empresa
exceden de manera evidente del contenido explicito o implicito de su contrato o
relacion de trabajo". Asi pues, para que surja el derecho del trabajador a tal
remuneracién suplementaria y, el consiguiente deber del empresario de abonarla es
preciso, dada la conjuncion "y" que utiliza el precepto, que tales circunstancias
concurran de forma simultanea; de suerte que, si s6lo concurre alguna de éllas no

surgira el derecho del trabajador a una remuneracion suplementaria.

La doctrina se ha planteado cual ha sido el principio que ha seguido el art.
15.2 LP para establecer la remuneracién suplementaria; esto es, si ha seguido el

principio de prestacién especial o extraordinaria del trabajador -Sonderleis-
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tungsprinzip-, segun el cual la razén de la remuneracion est4 en el trabajo adicional
que ha realizado un trabajador sin tener el deber de desempefiarlo, por tanto, aquélla
no seria posible si su contribucion fuera simplemente resultado del cumplimiento de
una obligacion contractual; o, por el contrario, se ha seguido el principio del
monopolio -Monopolprinzip-, segiin el cual la razén de la remuneracion concedida
al trabajador deriva de la posicion especial (monopolio) que éste contribuye a crear
para su empleador'®, o incluso si se han utilizado ambos principios. Pues bien,
mientras Gomez Segade considera que el legislador, en el art. 15.2, ha acogido el
principio de prestacion extraordinaria®; en cambio, Sala Franco y Vicent Chulia

consideran que tal precepto ha acogido ambos principios'.

Por lo que a nosotros respecta, no podemos decantarnos por una u otra
postura, sin realizar previamente una reflexion sobre las circunstancias que
necesariamente, a tenor del art. 15.2, han de concurrir para que surja el derecho del

trabajador a la remuneracion suplementaria:

- Una de esas circunstancias, es que la aportacion personal del trabajador a la

188 La definici6n de tales principios ha sido extraida de la doctrina alemana, fundamentalmente
de Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline» Employees'inventions a
comparative study, Oxford, 1981, pags. 193 y 194.

18 Cfr. Gomez Segade, J.A.: «Panorimica de la nueva Ley de Patentes espafiola», cit., pag. 14.

19 Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales», cit., pag. 1988.
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invencion exceda de manera evidente del contenido explicito o implicito del contrato
‘o relacion. Es ésta una circunstancia ambigua, toda vez que, a diferencia de 1o que
acontecia en el Proyecto de Ley de Patentes de 1982™, no se establece como se ha
de valorar la aportacion personal del trabajador. Desde luego, no hay duda de que
aportacion personal del trabajador a la invencion siempre habra, en tanto en cuanto
ha llegado a la misma; sin embargo, lo que el legislador requiere es que haya un
exceso y que tal exceso en relacion con el contenido de su contrato sea evidente,
esto es, manifiesto. Con lo que parece que el legislador ha querido referirse a una
contribucion por parte del trabajador de conocimientos, medios, esfuerzo y tiempo
que va mas alla del contenido de su contrato; en definitiva, que el trabajador ha
aportado mas de lo que, en principio, era esperable en relacién con el objeto de su
contrato. No obstante, teniendo en cuenta que el trabajador estd contratado para
investigar, precisar cuando la invencion realizada es consecuencia normal y
esperable y cuando constituye un exceso, es algo bastante sutil que no estara exento
de dificultades y, consiguientemente puede ser fuente de litigio entre las partes
implicadas.

- La otra circunstancia que, de acuerdo con el art. 15.2, ha de concurrir junto con la
anteriof, consiste en que la importancia de la invencion para la empresa exceda,

también, del contenido del contrato o relacion. También es esta una circunstancia

19! Vid art. 16.3 del citado Anteproyecto en ADI, T. 8, 1982, pag. 345 que, establecia "Para
valorar la aportacion personal del inventor deberan tenerse en cuenta los medios o conocimientos
puestos a su disposicion por la empresa”.
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ambigua y vaga que, por consiguiente, nos obliga a intentar desentrafiar el signifi-
cado de la expresién "importancia de la invencion para la empresa". Tal importan-
cia, como ha puesto de relieve nuestra doctrina, parece tener un sentido
econdmico'®’; pues ciertamente es dificil llegar a comprender como pueda valorarse
la importancia de la invencién para la empresa que no sea en sentido econémico, lo
que no significa que, deba estar en funcién de los beneficios que proporcione la
explotacion del invento. Antes al contrario -al corresponder la invencién origina-
riamente al empresario y siendo éste libre para patentarla o no, explotarla en secreto
o difundirla-, la importancia que tratamos, de acuerdo con la interpretacion mas
logica con la actual regulacion, parece referida no a la concreta cantidad de
beneficios obtenidos por la explotacién, sino al valor objetivo de la invencion, esto
es, a su facil explotacion sin necesidad de variar sustancialmente la infraestructura
yala utilidéd previsible en relacion al tipo de actividad ejercitada en la empresa; lo
que supone, una valoracion con arreglo a un criterio objetivo y estatico. Ahora bien,
tal importancia para ser tomada en consideracién, de la misma manera que la
anterior circunstancia, debe rebasar de modo manifiesto lo esperable o previsible,
en relacion con el contenido del contrato. Por lo demas, valgan aqui las dificultades

que hemos expuesto de la anterior circunstancia.

Los razonamientos que anteceden, nos llevan a concluir que aun cuando el

2 vid. por todos Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit., pag. 46.
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ambito objetivo de aplicacién de las invenciones laborales esté circunscrito a las
invenciones susceptibles de ser protegidas por un monopolio l‘egal temporal; lo
cierto es que, el art. 15.2 de la LP al establecer el derecho de remuneracion
suplementaria del trabajador inventor, no ha seguido el principio del monopolio,

sino €l de prestacion especial.

Por lo que respecta a la naturaleza salarial o extrasalarial de esta
remuneracién suplementaria, hemos de destacar que los pocos autores que se han
manifestado sobre este particular, sostienen posturas distintas. Asi, mientras unos
sostienen que tal remuneracion tiene naturaleza de salarial y, por tanto le son apli-
cables las reglas adjetivas y sustantivas del crédito salarial'®; otros consideran que,

pese a la terminologja legal, tal remuneracion tiene naturaleza extrasalarial'®.

A nuestro juicio, existen diferentes razones que justifican la naturaleza

193 yid. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit., pags. 46 y ss. que, argumenta su postura en la propia terminologia "remuneracion”
que utiliza el art. 15.2 de la LP; Garcia Ninet, J.1.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la
nueva regulacién de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes» cit. pags. 69y ss. Pero, es justo
reconocer que Garcia Ninet, no sostiene tal postura de una forma indubitada, pero aun con todo, se
inclina més a favor de la naturaleza salarial, porque entiende que la remuneracién del art. 15.2 LP
no excede del contenido del art. 26.1 ET (percepciones salariales) y, no integra el contenido del art.
26.2 ET (percepciones extrasalariales); Pérez Pérez, M..: Las invenciones laborales de trabajadores,
profesionales universitarios y personal investigador, cit. pag. 304.

194 v7id. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit. pag. 1986, quienes justifican su postura en la ratio indemnizatoria idéntica, segun
sefialan, a la "compensacién econémica” de las invenciones reguladas en el art. 17 LP, en la
naturaleza civil de las normas reguladoras y porque teniendo naturaleza extrasalarial permite al
trabajador su cobro tras la extincion del contrato. Argumentos estos reiterados por Fernandez de
Coérdoba Castella, S.: Derecho de Patentes e investigacion cientifica, cit. pag. 233
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salarial de la remuneracion suplementaria del art. 15.2 LP, como son: la propia
terminologia usada por este precepto, "remuneracion suplementaria”, a diferencia
del art. 17 LP que, con referencia a las invenciones asumibles por el empresario,
utiliza la terminologia "compensacion econémica"; el hecho de que, la prestacion
laboral del trabajador consista en investigar y, que el derecho a la remuneracion sélo
surja cuando haya habido un exceso respecto al contenido del contrato, confirma
que al realizar la invencion se estd cumpliendo con la actividad laboral, pero el
exceso no ha sido remunerado, esto es, que no existe una equivalencia entre
pretacion laboral y salario, lo que parece corroborado, también, por la expresion
"suplementaria” de la remuneracion; el hecho devque, tal remuneracion, como sefia-
lara Garcia Ninet'”, puede considerarse incluida en el art. 26.1 ET, a cuyo tenor "Se
considerara salario la totalidad de las percepciones econdmicas de los trabajadores,
‘en dinero o en especie, por la prestacion profesional de los servicios laborales por
cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remu-
neracion, o los periodos de descanso computables como de trabajo" y, por tanto, de
acuerdo con el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, sobre ordenacion del salario,
es posible incluir la reiterada remuneracion dentro de los complementos salariales

que el art. 5 del mencionado Decreto establece.

En cualquier caso, somos conscientes de nuestras limitaciones en el amplio

193 Vid. op. et loc. ult. cit.
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y complejo mundo del Derecho del Trabajo, por lo que el tema queda abierto para
ulteriores desarrollos y reflexiones. Junto a esto, también podria ser un interesante
trabajo de investigacion futura, el examen sobre el tratamiento fiscal de las

remuneraciones y compensaciones por invenciones laborales.

Para finalizar, es preciso constatar que ni la LP, ni siquiera su Reglamento
que, dicho sea de paso no contiene ninguna disposicion sobre invenciones laborales,
establecen cual sea la forma o procedimiento para calcular o determinar la cuantia
de la remuneracion suplementaria. Imprecision esta que, junto a la vaguedad de las
circunstancias que a tenor del art. 15.2 LP hacen surgir el derecho del trabajador a
]a remuneracion suplementaria, nos hacen presumir y aventurar la escasa probabili-

dad de que llegue a surgir tal derecho con base en la LP.

2.2. Las invenciones asumibles por el empresario.

2.2.1. Concepto.

Este tipo de invenciones laborales, esta sistematicamente ubicado en el art.
17 de 1a LP, justo a continuacién de las llamadas por la doctrina invenciones libres
y, como una excepcién a las mismas; es decir, que el art. 15.1 establece las

circunstacias del tipo de invenciones pertenecientes al empresario -conocidas por la
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doctrina mayoritaria como invenciones de servicios-, el art. 16 precisa que las
invenciones en las que no concurran las circunstancias del art. 15.1 pertenecen al
trabajador autor de las mismas, pero inmediatamente, como desconcertado el
legislador por tal declaracion, establece en el art. 17.1 las circunstancias que

determinan que la invencion obtenida sea asumible por el empresario®.

En efecto, segiin el art. 17.1 "No obstante lo dispuesto en el art. 16, cuando
el trabajador realizase una invencion en relacion con su actividad profesional en la
empresa y en su obtencidn hubieran influido predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de la empresa o la utilizacion de medios proporcionados por ésta,
el empresario tendra derecho a asumir la titularidad de la invencion o a reservarse
un derecho de utilizacion de la misma". Por lo que, atendiendo a las cicunstancias
que, en general deben concurrir en toda invencidn laboral y las especificas que
establece el precepto en cuestion, podemos definir las invenciones asumibles por el
empresario, como aquellas invenciones susceptibles de ser protegidas por un titulo
de exclusiva, realizadas durante la vigencia del contrato por trabajadores cuya
actividad profesional no consiste en realizar investigaciones de las que

presumiblemente puedan esperarse invenciones, pero que guardan relacion con la

1% En esto, se hace sentir la influencia de la normativa francesa que, primero define las
invenciones de mision, luego establece que las que no sean de mision pertenecen al trabajador, pero
a continuacion define las invenciones atribuibles al empresario. Vid. un comentario sobre la
normativa francesa en Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions de salaries en France»
en La Propiete Industrielle, Mayo 1985, pags. 203 y ss.
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actividad profesional que estan obligados a desarrollar y, en su obtencién han
influido de forma predominante conocimientos adquiridos dentro de la empresa o

la utilizacién de medios proporcionados por ésta.

2.2.2. Circunstancias especificas para su existencia.

Para que exista el tipo de invenciones laborales que estamos examinando, han

de concurrir las siguientes circunstancias:

- El invento ha de guardar relacién con la actividad profesional que el trabajador
desempefia en la empresa, y,

-En la obtencién del invento han de influir de forma predominante y con caracter
alternativo: bien conocimientos adquiridos dentro de la empresa, bien la utilizacion

de medios proporcionados por €sta.

Con respecto a la primera circunstancia, es preciso advertir que el invento
realizado por el trabajador, no puede ser el fruto o resultado de la actividad de
investigacién que explicita o implicitamente constituya el objeto de su contrato, ni
simplemente exceder de tal actividad'’; pues, en tales casos estariamos en presencia

del tipo de invenciones previsto en el art. 15. De manera que, para que exista el tipo

17 Lo que se deduce claramente, del primer inciso del art. 17.1 en relacién con el art. 16.
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de invencion que ahora examinamos la actividad laboral del trabajador, el objeto de
su contrato no es, ni puede ser la de realizar investigaciones que presumiblemente
desemboquen en invenciones. El objeto de su contrato es la realizacién de cualquier
actividad que no sea la de investigar. Mas, el art. 17.1 exige una relacion o conexién
no entre el invento y la actividad del empresario, sino entre el invento y la actividad
que el trabajador desarrolla en la empresa, lo que a la postre significa que el invento
no debe ser extrafio a la actividad contratada'. Esto que decimos es de suma
importancia y, supone, en principio, una clara festriccién en la aplicacién de este
tipo de invenciones; ya que, aunque el invento entre en el campo de actividad de la
empresa, sino guarda relacion con la actividad profesinal del trabajador, no
concurrira tal circunstancia. Restriccion esta que, quiza se advierta mejor con un
ejemplo. Asi, supongamos que en una empresa de fabricacion de papel, el elec-
tricista que, ha sido contratado como tal, inventa un procedimiento de reciclado de
papel; en este caso, nos encontramos con una invencion que guarda relacion con la
actividad del empresario o, que entra en el campo de actividad del mismo, pero,
adviértase que no guarda relacion con la actividad profesional del trabajador; por lo
que, en consecuencia, no concurrira la circunstancia que ahora examinamos y

estaremos ante una invencion encuadrable en el art. 16. En cambio, concurrira tal

1% Sobre la relacién entre el invento y la actividad profesional del trabajador en la empresa,
resulta bastante ilustrativo, a los efectos de como debe interpretarse dicha relacion, el ejemplo
suministrado por Pedemonte Feu, J.: Comentarios a la Ley de Patentes, Barcelona, 1989, que en
la pag. 46, considera como invencion que guarda relacion con el trabajo para el que ha sido
contratado, la maquina o procedimiento para capsular supositorios realizada por un farmacéutico
que ha sido contratado como tal.
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circunstancia, si en el ejemplo anterior, el invento de reciclado de papel fuere

realizado, no por el electricista, sino por un trabajador cuya actividad consiste en la

fabricacion de papel. Con todo, a nuestro juicio, habria sido deseable exigir ambos |

tipos de relaciones conjuntamente, pues el exigir s6lo que el invento guarde relacion
con la actividad profesional del trabajador en la empresa, puede llevar al absurdo de
que, dandose tal relacién, el invento no tenga la més minima relacion con la
actividad desarrollada por el empresario; pues nos parece excesivo que, en tal caso,
concurriendo alguna de las otras dos circunstancias que a tenor del art. 17.1 deben

concurrir, el empresario tenga derecho a asumir el invento.

La otra circunstancia que, necesariamente debe concurrir para que exista el
tipo de invenciones asumibles por el empresario, tiene, a nuestro juicio, dado su
tenor caracter alternativo al estar unidas por la disyuntiva "o" y, consiste en que en
la invenci6n hayan influido, o conocimientos adquiridos dentro de la empresa -€sto
es, investigaciones, estudios, métodos, know-how-, o la utilizacién de medios
proporcionados por ésta. En cualquiera de los casos, la influencia, como exige el art.
17.1, ha de ser predominante; influencia predominante que, como denunciara
Rodriguez-Pifiero, es un criterio de delimitacion excesivamente elastico'®, pues en
verdad puede interpretarse, tanto en el sentido de que sin tal influencia de conoci-

mientos o medios por parte de la empresa no habria sido posible que el trabajador

199 Cfr. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit. pag. 46.
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realizase la invenci6n, como que sin tal influencia el trabajador habria tardado

mucho mas en relizarla.

Con esta circunstancia alternativa, el legislador quiere que exista una

aportacion especifica por parte de la empresa.

2.2.3. Titularidad de la invencion, derechos del empresario y derecho

moral del inventor.

Concurriendo las circunstancias sefialadas en el art.17.1, éste establece que
"el empresario tendra derecho a asumir la titularidad de la invencion o a reservarse
un derecho de utilizacién de la misma"; sin embargo, no establece quién es el titular
originario de la invencion, mas al disponer que el empresario tiene derecho a asumir
la titularidad o a reservarse un derecho de utilizacién de la invencion, asi como que,
conforme al art. 17.2, si el empresario ejercita su derecho el trabajador tendra
siempre derecho a una compensacion econémica justa, implicitamente esta
reconociendo, a nuestro juicio, que la titularidad de la invencion en origen
corresponde al trabajador”®, titularidad que pierde, si el empresario hace uso del

derecho que le atribuye la Ley de reservarse la titularidad, no en cambio si s6lo se

* En sentido similar se pronuncia Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen
Juridico de las invenciones laborales» cit. pag. 46; Pérez Pérez, M.: Invenciones laborales de
trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador, cit. pag. 168; Fernandez de
Cordoba Castelld, S.: Derecho de Patentes e investigacion cientifica, cit. pag. 224.
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reserva un derecho de utilizacién de la invencion. Lo que ademds, parece
confirmado por la propia ubicacion de este tipo de invenciones, en las que el traba-
jador no ha sido contratado para investigar, tal como se desprende de] art. 17.1 en
relacién con el art. 16, y por consiguiente las invenciones realizadas no son, ni

pueden considerarse como reultado de una actividad debida.

Pues bien, aunque originariamente la titularidad del tipo de invenciones
previsto en el art. 17.1 corresponde al trabajador, atendiendo a las circunstacias en
que ha sido realizada, y que ya hemos analizado, el legislador ha querido reservar
alternativamente al empresario, que ha propiciado la invencion, el derecho de asumir
la titularidad de la invenci6n o sélo una utilizacion de la misma, en linea con lo que
sucede en la legislacion comparada®'. Este derecho del empresario ha sido criticado
por Rodriguez-Pifiero, por considerarlo muy unilateral’® y, ciertamente lo es, pues
entra en juego con independencia de la voluntad del trabajador autor de la
invencién. No obstante, para que el empresario pueda ejercitar los derechos que la
Ley le reconoce, es necesario que previamente el trabajador le informe, por escrito
de la realizacién de la invencion, conforme establece el art. 18.1 LP. Informado el

empresario, el ejercicio de sus derechos esta subordinado a un determinado plazo

201 Ep efecto, tal es la solucion adoptada: por la Ley francesa, respecto de las llamadas por la
doctrina invenciones atribuibles, asi como por la Ley alemana de invenciones laborales, aunque en
ésta respecto de todas las invenciones catalogadas por la doctrina como de servicio.

202 yid. op. et loc. ult. cit.
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(tres meses) y al pago de una compensacion econdmica justa, de acuerdo respecti-

vamente con los arts. 18.1*%y 17.2 LP.

Reparese en que el art. 17.1 concede al empresario tales derechos, pero en
ningin momento obliga a patentar. Por ello, una de las principales criticas que se ha
hecho a este precepto, consiste en que si el empresario se reservara un derecho de
utilizacién de la invencion, tal derecho pudiera no resultar satisfecho, pues la Ley

tampoco impone al trabajador la obligacién de patentar®.

Con respecto a la naturaleza juridica del derecho alternativo que‘la LP
atribuye al empresario, la doctrina ha intentado encajarlo en alguno de los tipos
juridicos establecidos por la Ley o por la jurisprudencia, tales como una
expropiacion, una hipoteca legal, una opcion legal; sin embargo, no puede admitirse
ninguno, basicamente porque, en rigor, no puede hablarse de propiedad o dominio
con respecto a una invencién que no haya sido protegida por un derecho de exclu-

siva™. Por lo que, a nuestro juicio, se trata llanamente del reconocimiento ex lege

*® Vid infra epigrafe 1 del capitulo quinto.

4 Vid. en tal sentido Otero Lastres, J.M./Lema Devesa, C./Casado Cervifio, A./Gomez Montero,
J.: Comentario a la Ley de Patentes, cit. pag. 41.

2% Las distintas posturas defendidas por los autores, asi como su critica, pueden verse en Feas

Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986» en R.T., n°87, 1987, pags.
130y ss.
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al empresario de un verdadero y propio derecho a adquirir® la titularidad de la
invencién (que significa que serd libre para decidir si la patenta, si la explota bajo
secreto, si la divulga, etc.), o de reservarse un derecho de utilizacién de la invencion
(que no se especifica, por lo que hay que entender que exclusivo o no), que no esta
subordinado a la voluntad del trabajador-inventor; lo que, en suma, significa que el
empresario puede ejercitar los derechos que la LP le reconoce con total inde-
pendencia de las intenciones del trabajador autor de la invencion. Claramente se
observa como el legislador se ha inclinado en favor del interés del empresario. En
la doctrina patria, hay autores que han criticado el hecho de que no se condicione
el disfrute de los derechos del empresario al requisito de haber solicitado la paten-
te?”, otros como Gomez Segade, partiendo de que el invento no se ha obtenido en
el cumplimiento de una actividad debida, consideran que no esta justificado que se
permita al empresario asumir la titularidad de la invencion, pues se violenta
innecesariamente un principio fundamental del Derecho de Patentes, por lo que, a
su entender, lo mas adecuado sera conceder el derecho a la patente al inventor y

reconocer al empresario el derecho a obtener una licencia no exclusiva®. La

2% Adquisicion que serd derivativa y ligada a un verdadero y propio acto traslativo; a diferencia
de lo que ocurre en el tipo de invenciones previsto en el art. 15, donde la titularidad de la invencién
corresponde en origen al empresario.

207 Ep tal sentido, vid. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 1.998.

208 Vid. en tal sentido, aunque tal critica iba dirigida contra el art. 17 del Proyecto de Ley de
Patentes de 1982, Gomez Segade, J.A.: La Modernizacién del Derecho espariol de Patentes, cit.

pags. 121 y ss.
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solucion propuesta por este jurista, se asemeja a la establecida en la legislacion

Japonesa, pero reparese en que en ésta el trabajador esta obligado a patentar.

Por lo que atafie al derecho moral del inventor, para evitar reiteraciones
innecesarias, puede darse por reproducido cuanto hemos dicho sobre este aspecto

en el apartado relativo al tipo de invenciones pertenecientes al empresario.

2.2.4. El derecho del trabajador inventor a una compensacion econémica.

Sélo si el empresario asume la titularidad del invento o se reserva un derecho
de utilizacion sobre el mismo surge, conforme a la LP, el derecho del trabajador a
una compensacion econdmica justa, seﬁaléndose ademas los criterios para fijarla;
en efecto, a tenor del art. 17.2 "Cuando el empresario asuma la titularidad de una
invencion o se reserve un derecho de utilizacion de la misma, el trabajador tendra
derecho a una compensacion econdmica justa, fijada en atencion a la importancia
industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios 0
conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador”.
Luego, si el empresario no ejercita el derecho alternativo que la Ley le reconoce,
no estara obligado a compensar y, aunque no se establezca expresamente, por lo que
hasta ahora hemos dicho, habra que admitir que sera el trabajador inventor el titular

de la invencién.
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A la vista del art. 17.2, la compensacion economica se perfila como
contrapartida esencial de la asuncién por el empresario de todo o parte de los
derechos patrimoniales derivados de lainvenciony tiene, anuestro juicio, naturaleza
extrasalarial”® y ello no sélo por la terminologia empleada "compensacion” que
difiere de la empleada en el art. 15.2, sino béasicamente porque al no ser el
empresario el titular originario de este tipo de invenciones, y no lo es, porque tales
invenciones no son el resultado de una actividad debida, tal compensacién no puede
entrar en el concepto de salario que nos da el art. 26.1 del ET, ya que no va dirigida
a retribuir la prestacioén profesional de los servicios profesionales por cuenta ajena;
sino que es el precio que recibe el trabajador del empresario por asumir o reservarse
éste algo que en origen, y conforme al Derecho del Trabajo, no le pertenece y, por
consiguiente viene a representar el valor de los derechos que la Ley atribuye al
empresario. En suma, como sefialan Sala Francoy Vicent Chulia, tal compensacién

tiene claramente "una ratio indemnizatoria™".

Por lo que se refiere a la determinacion de la cuantia de la compensacion, el
art. 17.2 sefiala los criterios conforme a los cuales debera ser fijada "importancia

industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o

209 Aunque, es preciso constatar que Garcia Ninet, considera tal postura dudosa, vid. «Las
invenciones Laborales. Comentarios a la nueva regulacion de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes» cit. pag.73

210 Cf;. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit., pag. 1987.
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conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones del trabajador"; luego,
de la redaccion de este precepto se desprende claramente que el legislador no ha
tomado en consideracién, a efectos de la determinacion de la cuantia de la
compensacion, cudl sea el derecho que se reserve el empresario; esto es, que la
cuantia de la compensacion econémica no esta én funcién del derecho que sobre la
invencion asuma el empresario; pues, la importancia del invento y las aportaciones
de la empresa y del trabajador son las mismas tanto si el empresario asume la
titularidad de la invencién como si s6lo asume un derecho de utilizacion. Lo que
resulta criticable, ya que parece logico y de justicia, en principio, que la cuantia de
la compensacion deba ser superior si el empresario asume la titularidad que si sélo
se reserva un derecho de utilizacion de la misma. Ahora bien, decimos en principio,
porque si el empresario se reservara un derecho de utilizacion exclusivo de la inven-
cion, dejaria la titularidad del trabajador en algo puramente nominal; por lo que,
estimamos que, en este ultimo caso la cuantia de la compensacién debe ser idéntica

a la del supuesto de que el empresario asumiera la titularidad.

La cuantia de tal compensacion econdmica, a tenor del precepto en examen,
dependera de la contribucidon de ambas partes -empresario y trabajador- y de la
importancia industrial y comercial de la invencién. Por lo que atafie a la
contribucion o aportacién de las partes, no cabe la menor duda de que siempre

existira; por parte del empresario, porque una de las circunstancias que ha tenido en

141

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

cuenta el legislador para delimitar el tipo de invenciones asumibles por el empresa-
rio, ha sido justamente la influencia predominante en la obtencion de la invencion
de conocimientos adquiridos dentro de la empresa o de medios proporcionados por
ésta; y por parte del trabajador, porque el objeto de su contrato o relacién no es
realizar tareas de investigacion de las que quepa esperar invenciones. Determinar el
valor de unas y otras aportaciones es lo que resultard mas dificil, ya que la LP no
establece ninguna férmula o directriz para ello. En lo referente a la‘importancia
industrial y comercial del invento, hemos de tener presente que el derecho a la
compensacion nace por el mero hecho de que el empresario asuma la titularidad o
se reserve un derecho de utilizacidn de la invencidn y con independencia de que se
patente o se explote, por lo que la importancia industrial y comercial de la invencién
son eipresiones que aluden, a nuestro juicio, al valor real de la invencion, desde el
punto de vista de su facil explotacioén y su estimable comercializacién en el mer-
cado. Ahora bien, como quiera que tal valor de la invencion debe ser ponderado o
modulado con las aportaciones de las partes, creemos, en atencion a lo dicho, que
no sera facil en la practica determinar la cuantia de la compensacién econdmica
justa. Habria sido deseable que, a semejanza de lo que ocurre en Alemania*'’, la LP
facultara al Ministerio correspondiente para que dictara unas directrices que sirvie-

ran de pauta en el cédlculo de la compensacion.

211 En efecto, en Alemania el Ministro de Trabajo, haciendo uso de la autorizacion concedida por
el paragrafo 11 de la Ley de invenciones laborales, dicto el 20 de julio de 1959 unas reglas o
directrices para el calculo de la indemnizacion de las invenciones de servicio, cfr. Bernhard/ Krasser:
Lehrbuch des Patentrechts, 4* ed. Munich, 1986, pag 267.
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Para finalizar, y ante el silencio de la Ley, parece que sern las partes las que
de comiin acuerdo fijen la cuantia de la compensacion, en su defecto ser fijado en
el tramite de conciliacién obligatorio y, en ultima instancia, si tampoco tiene éxito

la conciliacion, sera la autoridad judicial la que fije la cuantia de la compensacion.

2.3. Las invenciones pertenecientes al trabajador o invenciones libres.

2.3.1. Concepto.

A este tipo de invenciones, a las que la generalidad de la doctrina denomina
invenciones libres, se refiere el art. 16 LP conceptuandolas de forma negativa, al
decir "Las invenciones en cuya realizacion no concurran las circunstancias previstas
en el art. 15.1 pertenecen al trabajador, autor de las mismas"; mas advertimos que

tal conceptuacion es defectuosa en su redaccion y, ademas inexacta.

Defectuosa, por cuanto el art. 15.1 contempla no solo las circunstancias
especificas del tipo de invencion perteneciente al empresario (que el objeto del
contrato sea la realizacion de una actividad de investigacion y que la invencion sea
el fruto o resultado de dicha actividad), sino también las circunstancias que, como
hemos defendido en este mismo capitulo, son comunes a todos los tipos de

invenciones laborales que regula la LP y, que son en sintesis, por lo que ahora
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interesa, que sean realizadas por un trabajador y durante la vigencia de su relacion
o contrato. Y es que, una lectura superficial del art. 16 permitiria sostener que
pertenecen a la categoria de invenciones pertenecientes al trabajador, las
invenciones realizadas fuera de la vigencia de la relacion laboral, lo cual es llana 'y
sencillamente absurdo, porque la LP bajo la ribrica invenciones laborales solo debe
tratar y, s6lo trata las cuestiones que se suscitan durante la vigencia de la relacion
laboral?, lo que ademas viene corroborado por el art. 16 que habla de trabajador
y no de inventor. En consecuencia, las circunstancias del art. 15.1 que no deben
concurrir para conceptuar las invenciones que ahora examinamos, son las

especificas del tipo de invenciones pertenecientes al empresario®”.

Inexacta, porque la simple lectura del art. 16 puede llevarnos a interpretar que
todas las invenciones realizadas por trabajadores que no sean el resultado de una
actividad de investigacion que explicita o implicitamente contituya el objeto del
contrato, pertenecen al trabajador, esto es al tipo de invenciones libres, sobre las
cuales no reconoce la LP ningin derecho al empresario. Sin embargo, tal aprecia-

cion es inexacta, por cuanto para que estemos ante el tipo de invenciones que ahora

212 £ el mismo sentido, aunque no aducen argumentos, vid. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.:
«El nuevo régimen juridico de invenciones laborales» cit., pag. 1987; Garcia Ninet, J.I: «Las
invenciones laborales. Comentario a la nueva regulacion de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes» cit. pag. 71. Pero, tales autores sostienen, ademas, que es necesario que tales invenciones
se realicen en el seno de la empresa, esto es, dentro de los locales de la misma: Sin embargo, a
nuestro juicio, no hay ninguna razén que justifique tal exigencia que, aunque sin duda puede
concurrir, no es necesaria ya que la casuistica puede ser muy variada.

213 Parg evitar reiteraciones, vid. supra, epigrafe 2.

144

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacién en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

tratamos, es preciso ademas que tampoco concurran las circunstancias, previstas en
el art. 17.1, que delimitan el tipo de invenciones asumibles por el empresario; tipo
este Ultimo que viene configurado en la LP como una excepcion al tipo de

invenciones libres.

De manera que, s6lo mediante una lectura integral de los arts. 15, 16 y 17 de
la LP podemos llegar a obtener un concepto residual y negativo, pero exacto del tipo
de invenciones pertenecientes al trabajador y sébre el que la LP no reconoce ningiin
derecho al empresarib. De manera que, pertenecen a tal tipo las invenciones en las
que no concurran ni las circunstancias especificas del tipo de invenciones
pertenecientes al empresario, ni las del tipo de invenciones asumibles por éste; esto
es, las realizédas por trabajadores durante la vigencia de su contrato, que no siendo
el resultado de una actividad de investigacion explicita o implicitamente contratada,
no guarden relacion con la actividad laboral que realicen en la empresa, o aun
guardando relacion con ésta, en su obtencién no hayan influido de forma predomi-
nante conocimientos o medios proporcionados por la empresa. Por otro lado,
también perteneceran a la categoria de invenciones libres, aquéllas en las que
concurriendo las circunstancias que integran el tipo de invenciones asumibles por
el empresario (art. 17.1), queden liberadas bien porque el empresario renuncie a los
derechos que la Ley le reconoce, bien porque no ejercite tales derechos en ¢l plazo

legal.
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2.3.2. Titularidad de la invencion.

La titularidad de las invenciones libres, teniendo en cuenta la definicion
integradora y sistematica que sobre este tipo hemos hecho en el apartado inmediata-
mente anterior, corresponde segin el art. 16 al trabajador autor de las mismas.
Debemos reparar en que, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las inven-
ciones laborales, al trabajador no se le impone, en el art. 18.1 la obligacién de
comunicar su realizaciéon al empresario; lo que, en definitiva significa que el
empresario no tiene, ni puede pretender ningin tipo de derechos sobre tales
invenciones y, que en consecuencia el trabajador es libre para explotarlas o no,
patentarlas, transmitirlas, etc., salvo que se trate de una invencion tan relacionada
con la actividad de la empresa que su explotacion por parte del trabajador pueda
estimarse como una transgresion del deber de no concurrir con la actividad de la
empresa, deber que establece el art. 5.d) y 21 del ET. Sin embargo, Alonso Oleay
Casas Baamonde defienden, con base en en el deber de fidelidad del trabajador, la
posible existencia de "una cierta obligacion de ofrecer en primer lugar la explotacion
del invento al empresario estando a cuyo servicio la invencién ocurrio, en el
supuesto de que haya nacido con motivo de su actividad", citando en apoyo de tal
postura la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1959°*.

No obstante, a nosotros nos parece que el deber de fidelidad del trabajador,

214 Cfr. Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del Trabajo, 16° ed., cit. pag. 311.
Cfr. STS de 28 de diciembre de 1959 (RJ 4909).
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como derivacién del deber de buena fe, no puede ser entendido de forma tan amplia,
subjetiva y arbitraria, haciendo surgir en el trabajador una obligacion que la LP
pudiendo establecerla, no establecid; pero es mas, la STS de 28 de diciembre de
1959 que se cita, partia de unos supuestos de hecho que, hoy podrian encuadrarse
en el tipo de invenciones que establece el art. 17.1 LP, como eran que la invencion
guardaba relacion con las actividades de la empresa y que el empresario habia
facilitado al inventor medios para llevar a cabo su labor inventiva. Con lo que, si
atendemos al contenido del art. 17.12" resulta evidente que la LP ha tenido en
cuenta los hechos de la STS mencionada, y a diferencia de la solucién adoptada en
la misma que s6lo consideraba que el trabajador estaba "moralmente obligado" a
ofrecer la explotacion de la invencion en primer lugar a su empresario, opta por
conceder al empresario el derecho a asumir la titularidad de la invencién o

reservarse un derecho de utilizacion de la misma.

En conclusién, de lege data ante una invencion laboral encuadrable en la
categoria de libres, ningn derecho sobre ella corresponde por Ley al empresario,

pues pertenecen libremente al trabajador; de ahi que, en este sentido, diga Bercovitz

215 Como hemos reiterado en este capitulo, este precepto delimita las invenciones asumibles por
el empresario, configurandolas como invenciones que siendo, en principio libres, pues no concurren
las circunstancias especificas del tipo de invenciones pertenecientes al empresario, sin embargo en
su obtencion han influido de forma predominante medios o conocimientos facilitados por la empresa
y son invenciones que guardan relacion con la actividad profesional del trabajador; aunque, a nuestro
juicio debid exigirse ademas que guardaran relacion con la actividad de la empresa.
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que las invenciones libres no son propiamente invenciones laborales®'*. Ahora bien,
como destaca Vicent Chuli, la LP para ser congruente con su propia filosofia debid
reconocer algun tipo de opcién o preferencia al empresario’"’, opinién que comparto
siempre que la invencién tenga relacién con la actividad de la empresa, no en otro

caso.

26 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y
antecedentes, cit. pag. 33.

27 Cfy. Vicent Chulia, F.: Compendio critico de Derecho Mercantil. 3* ed. T. 1, vol. 2°, 1991,
pag. 1178.
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CAPITULO QUINTO: ANALISIS DE LOS DEBERES Y DERECHOS

ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 18 Y 19 LP.

1. El deber especifico de comunicacién de la invencién

1.1. Su previsién legal: art. 18.1 LP

La LP, después de establecer los distintos tipos de invencidn, establece en el
art. 18.1 "El trabajador que realice alguna de las invenciones a que se refieren los
arts. 15y 17, debera informar de ello al empresario, mediante comunicacion escrita,
con los datos e informes necesarios para que aquél pueda ejercitar los derechos que
le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligacién

llevara consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador en este

Titulo (Titulo IV)".
1.2. Tipos de invenciones a los que afecta.
El precepto en examen, de forma indubitada y expresa, s6lo impone al

trabajador el deber de informar al empresario la realizacion de invenciones, cuando

se trate de invenciones pertenecientes al empresario (las contempladas en el art. 15),
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y de las asumibles por éste (las contempladas en el art. 17)*%. De manera que, el
deber de informar no afecta a las invenciones pertenecientes al trabajador, esto es

a las libres, o dicho de forma mas exacta a las completamente libres.

La razén que justifica la existencia de tal deber en los tipos de invenciones
sefialados, y su inexistencia cuando se trate de invenciones completamente libres,
resulta evidente. Pues, si las invenciones definidas en el art. 15 pertenecen ab initio
al empresario y las contempladas en el art. 17 son asumibles por éste, es
imprescindible al objeto de que, en las primeras, pueda el empresario -puesto que
le pertenecen- disponer de tales invenciones de la forma que estime mads
conveniente, y en las segundas, pueda asumirlas o reservarse un derecho de
utilizacién de la mismas, que tenga conocimiento de la existencia y realidad de su
realizacion. En estos casos, el deber de informacion se perfila como el instrumento
necesario para la efectividad de los derechos del empresario y de los eventuales
derechos pecuniarios del trabajador’ y, desde luego forma parte del mas amplio y
genérico deber mutuo de colaboracion establecido en el art. 18.2%° del que tra-

taremos en otro apartado.

?1% Respecto a las circunstancias o requisitos que determinan la existencia de estos tipos de
invenciones laborales, nos remitimos al capitulo precedente.

?'% Nos referimos a la remuneracion suplementaria del art. 15.2 y a la compensacién econémica
justa del art. 17.2, ya examinadas en el capitulo anterior, al que nos remitimos.

220 Le llamamos genérico, porque tal deber de colaboracién incluye desde luego el de informacion.
En el mismo sentido se pronuncia la doctrina, vid. por todos, Sala Franco y otros: Derecho del
Trabajo, 6° ed., Valencia, 1992, pag. 640.
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Por el contrario, puesto que sobre las invenciones completamente libres, la
LP no reserva ningtin derecho al empresario, ¢l trabajador puede disponer de ellas

sin ninguna limitacién; de ahi, por tanto, que el trabajador no tenga la obligacién de

informar de su realizacién®'.

Mas, qué ocurre con aquellos inventos dudosos, es decir en aquellos casos
donde el trabajador tenga dudas sobre el tipo de invenci(’m realizado. La respuesta
a este interrogante exige, con caracter previo, tomar en consideracién la
consecuencia o sancion que la ley establece ante el incumplimiento del deber de‘
informar; consecuencia rigurosa (pérdida de los derechos que se reconocen al
trabajador) que, a tenor de su redaccién, se produce al margen de la buena o mala
fe del trabajador. Ante esto, nos parece que como medida de cautela y prevencion
-€sto es, para evitar, en su caso, la sancién-, lo mas prudente sea que el trabajador
informe al empresario de todos los inventos que, realizados durante la vigencia de
su relacién, no pueda determinar con certeza a que tipo de inventos laborales

corresponde™.

2! A diferencia, de lo que sucede en la Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de
1957, que impone la obligacién de comunicar las invenciones libres, vid. en tal sentido Benhard/
Krasser: Lehrbuch des Patentrechts, op. cit. pag. 255; Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La Ley
alemana de invenciones Laborales de 25 de Julio de 1957» en RDM n° 84, 1962, pag. 378; Ruete,

M.: «The German employee-invention law: an outliney. Employees ‘inventions a comparative study.
cit. pags. 194 y 195.

22 En igual sentido, vid. Garcia Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios a la nueva
regulacién de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» cit. pag. 74, que sefiala "esta justificado
que se informe, tanto de los inventos de servicio laborales como de los mixtos o dudosos..."
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En sintesis, el trabajador sélo esta exento del deber de informar cuando no
existe duda alguna de que el invento realizado no entra en ninguno de los tipos
descritos en los arts. 15.1 y 17.1; lo que a la postre, puede significar en la practica
la necesidad de informar de la totalidad de los inventos laborales, ya que, si bien es
cierto que determinar si estamos ante el tipo de invencién descrito en el art. 15.1
puede resultar sencillo; no ocurrira lo mismo con el descrito eﬂ el art. 17.1, pues no
olvidemos que es éste un tipo configurado como una excepcion al tipo de invencion
libre, en el que, para ser asumible por el empresario, han de concurrir determinadas
circunstancias y, es que, justamente determinar la concurrencia o no de las mismas,

que lleva la correlativa obligacion o no de informar, no sera tarea sencilla.
1.3. Forma, contenido y momento de la informacién.

Por lo que se refiere a la forma de la informacion, la LP exige que se efectie
"mediante comunicacion escrita”, mas no basta con informar al empresario por
escrito de que se ha realizado uno u otro tipo de invencién laboral, la Ley impone,
ademas, que tal comunicacion escrita tenga un determinado contenido, al afiadir
"con los datos e informes necesarios para que aquél (rectius empresario) pueda
ejercitar los derechos que le corresponden”. Parece razonable, dada la finalidad que
persigue la informacién, que se imponga la forma escrita, y que la informacién con

cierto contenido, con la que se persigue a nuestro juicio garantizar los derechos de
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ambas partes. Mas, es necesario indagar si la la forma escrita es exigida por la Ley
bien como un requisito ad solemnitatem, 1o que implicaria que una comunicacién
oral no seria valida y seria equiparable al incumplimiento de la obligacién de
informar; o bien, como un requisito ad probationem. Pues bien, si como ya hemos
sefialado la finalidad del deber de informaci6n no es otra que dar a conocer al
empresario los inventos que le pertenecen o que puede asumir al objeto de que
pueda hacer efectivos sus derechos; nos parece que esta finalidad puede ser cubierta
tanto con una comunicacion escrita como verbal, por lo que, en consecuencia, la
forma escrita sélo es exigida, a nuestro entender, como medio de prueba®. Y,
aunque nuestra Ley no diga nada al respecto, para que pueda valer como medio de
prueba, serd necesario que el trabajador pueda acreditar que, en efecto ha realizado
tal comunicacion, por lo que debera hacerlo por alguno de los medios que permitan
tener constancia de la realizacion de tal deber, como puede ser carta certificada con
acuse de recibo™, o bien presentar directamente el escrito al empresario exigiendo
de éste copia fechada y firmada por éste, lo que ademas de tener su importancia

como dies a guo para computar el plazo de tres meses que para el ejercicio de los

*% En el mismo sentido, vid. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes
de 1986 cit. pag. 133; Garcia Ninet, J.I. op. ult. cit. pigs. 74 y 75. Este tiltimo autor dice: "la forma
de la informacion no creemos que sea constitutiva, sino meramente probatoria”.

En sentido contrario, se pronuncia Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley
de Patentes de 20 de marzo de 1986» cit. pag. 153.

24 Esto es lo que se exige en la normativa francesa (Decreto de 4 de septiembre de 1979 sobre
invenciones de trabajadores) que impone obligatoriamente que la declaracion del trabajador de la
realizacion de la invencion, como toda comunicacion entre trabajador y empleador debe realizarse
por carta certificada con acuse de recibo, vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions
de salariés en France» cit. pag. 209.
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derechos del empresario establece el art. 18.1., puede ser exigido por el trabajador
al amparo del art. 18.2 que impone a ambas partes -trabajadr y empresario- €l deber

mutuo de colaboracién en la medida necesaria para la efectividad de sus derechos.

Por otro lado, la comunicacién debe contener los datos e informes necesarios
para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le corresponden. Lo que
implica que deba hacerse describiendo la invencién, sefialando su objeto, sus
aplicaciones, de manera tal que el empresario pueda percatarse de la importancia de
la invencion realizada; lo que, en definitiva, supone que la comunicacion deba tener
un contenido practicamente asimilable a una solicitud de patente, o en general del
derecho de exclusiva que corresponda. Pero una vez mas, hemos de preguntarnos
qué ocurre si la comunicacion no se realiza de forma tan detallada, estamos en este
caso ante un supuesto de incumplimiento. La cuestion planteada no es baladi, pues
si parece coherente que el trabajador deba poner en conocimiento del empresario
todo lo que sepa sobre la invencion realizada; no parece coherente, que el hecho de
que la comunicacion no contenga toda la informacion pueda reputarse sin mas y
automaticamente incumplimiento y lleve aparejado para el trabajador la pérdida de
1os derechos que la LP le reconoce en el Titulo IV. De donde se deduce que lo mas
equilibrado sea que el empresario pueda solicitar a posteriori que se complemente
la informacion, a semejanza de lo que ocurre en otros Derechos comparados.

Interpretacion que, a nuestro juicio, viene avalada por el deber genérico de
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colaboracion mutua que exige el art. 18.2. Con todo, habria sido deseable una mayor

concrecion y desarrollo del contenido del art. 18.1.

Guarda silencio la LP, en cuanto al tiempo o plazo en que el trabajador debe
cumplir su obligacién de informar, lo que, en general ha sido criticado por la
doctrina® y lo que ha llevado a Pedemonte Feu a sostener que tal silencio puede
hacer dificil acusar al trabajador de incumplir la obligacion de informar, ya que éste
siempre puede excusarse en que la invencion no esta suficientemente desanoliada”ﬁ
pero, aun compartiendo esta dificultad, nos parece que tal alegacion del trabajador
puede resultar desvirtuada por una prueba pericial. La Ley no so6lo no sefiala plazo,
sino que ni siquiera sefiala cuando se entiende realizada una invencion, lo que obliga
al intérprete a realizar toda una labor de concretar las lagunas e inconcreciones de

la Ley.

Asi, si invenciones laborales Unicamente son las patentables o mas
propiamente las protegibles por derechos de exclusiva, cabria entender que la
invencién solamente estd realizada cuando cumple los requisitos legales para su
proteccion o, mas propiamente cuando apareniem'ente los cumple. Esta, sin duda,

seria la interpretaciéon mas conforme con el ambito objetivo de aplicacion de las

25 Vid. por todos Gomez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola cit.
pag. 15.

226 Cfr. Pedemonte Feu, J.: Comentarios a la Ley de Patentes, op. cit. pags. 47 y 48.
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invenciones laborales; mas no podemos olvidar que exigir al trabajador determinar
si concurren en la invencién los requisitos legales para su proteccion, resulta
excesivo no sélo porque por lo general los desconocen, sino sobre todo porque -
ademas, de ser algo que compete averiguar a expertos, en nuestro pais a la OEPM-,
puede llevar mucho tiempo. Por lo que, nos parece mas acertado considerar que la
invencion debe estimarse realizada desde el momento en que resulta utilizable, pues
apreciar la utilidad de la misma, no nos parece que ofrezca dificultad al trabajador
inventor y, ello claro estd, sin perjuicio de que, a posteriori, por no reunir los
requisitos legales de patentabilidad o de los que correspondan no pueda estimarse
invencion laboral y no se aplique en consecuencia el régimen juridico que establece
la LP. Por todo ello, nos parece que el deber de informacion debe ser
cumplimentado por el trabajador de forma inmediata™, tan pronto como obtenga la
solucion del problema técnico, lo que resulta avalado por el art. 7.1 de nuestro
Codigo civil que exige la buena fe, por el art. 18.2 que impone el deber mutuo de
colaboracion para la efectividad de los derechos y, porque el transcurso del tiempo
juega un papel crucial en esta materia. Pensemos, por ejemplo, que cualquier otro

sujeto fuera de la empresa puede llegar a la misma invencion, si el trabajador no

227 Ta] es el parecer también de Lema Devesa, C. op. ult. cit. pig. 153. Por otro lado, asi se
establecia en el art. 19 del Proyecto de Ley de Patentes de 1985 (Cfr. BOCG- Congreso de los
Diputados II Legislatura Serie A: proyectos de Ley, 3 de junio de 1985, n° 154-). Y es lo que se
establece en el paragrafo 5 del la Ley alemana (vid. por todos Bernhard/Krasser: Lehrbuch des
Patentrechts, op. cit. pg. 255; y en la normativa francesa, art. 1° del Decreto de 4 de septiembre
de 1979 relativo alas invenciones de trabajadores, (vid. Bouju, A.: «Regards sur I'actuel régime des
inventions des salaries en France» cit. pag. 209.
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cumple tal deber de forma inmediata, ello puede producir el probable decaimiento
del derecho del empresario a solicitar la exclusiva y de la posibilidad de explotarla
bajo secreto, si el sujeto en cuestion solicita la exclusiva. En consecuencia, parece
incluso mas razonable que el deber del trabajador de informar al empresario se
produzca incluso antes de que la invencion sea completa®, pues quedarian mejor

preservados los intereses del empresario.

1.4. Sentido del plazo legal concedido al empresario.

Al unificar el precepto en examen el deber de informaciéon para las
invenciones pertenecientes al empresario y las asumibles por éste se plantea, desde
luego, el problema de determinar qué sentido y alcance tiene el plazo legal de tres
meses que, sin hacer distinciones de ningin tipo™, se concede al empresario para

ejercitar los derechos que le corresponden™.

22 Vid. en tal sentido, Jonczyk, J. «Invenciones de los trabajadores» cit. pag. 40.

22 A diferencia de lo que ocurria en el Proyecto de Ley de Patentes de 1982 que, con buen criterio
unificaba en el art. 19 el deber de comunicacion respecto de las invenciones pertenecientes el
empresario (art. 17) y las asumibles (art. 18), pero no sefialaba plazo alguno para que el empresario
gjercitara sus derechos. Mientras que era el art. 18 el que al ocuparse de las invenciones asumibles
concedia al empresario tres meses, contados a partir de la comunicacién del inventor, para hacer
efectivo su derecho a asumir la invencion. Vid. tal Proyecto en BOCG-Congreso de los Diputados
de 5 de abril de 1982, Serie A: Proyectos de Ley, n® 259-1.

% No obstante, reparese en la falta de rigor lingiiistico, en la utilizacion del pronombre personal
aquél, que se aprecia en la redaccion del art. 18.1, a cuyo tenor "El trabajador que realice alguna de
las invenciones... debera informar de ello al empresario... para que aquél pueda ejercitar los derechos
que le corresponden en el plazo de tres meses...". Pues, en efecto, al utilizar el pronombre aquél en
lugar del de éste, puede dar pie a interpretar que el plazo de tres meses se le concede al trabajador
-que es el mas alejado en el tiempo- y no al empresario; precisamente, ésta es la postura que, en
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La concesién de un plazo al empresario para ejercitar sus derechos, tras la
comunicacion de la realizacién de la invencion, tiene sentido respecto de aquellas
invenciones laborales en que la Ley concede al empresario el derecho a asumirlas,
esto es, respecto de las definidas en el art. 17.1 de la LP, pues el derecho que este
precepto otorga al empresario de asumir la titularidad de la invencion o reservarse

un derecho de utilizacién de la misma, debe ser ejercitado en un determinado plazo.

Por el contrario, no tiene sentido alguno, cuando nos hallamos ante
invenciones pertenecientes en origen al empresario, como son las definidas en el art.
15.1, que tras la comunicacién de su realizacion se le conceda un plazo para
ejercitar sus derechos, ya que sus derechos consisten, sin limite temporal, en hacer

uso de la invencion de la forma que estime mas conveniente”'; de manera que el

solitario, mantiene Vicent Chulid al sefialar "creemos que tal plazo solo tiene sentido referido al deber
de comunicacién del trabajador, contado desde el momento en que se produjo la invencion, a pesar
de la dificultad de fijar dicho momento” (vid. Compendio critico de Derecho Mercantil, op. cit., pag.
1178). Sin embargo, todos los demds autores que se han pronunciado sobre esta cuestion (vid. por
todos Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas introductorias y antece-
dentes, op. cit. pag.55) no dudan en afirmar, aunque no aducen razones, que el referido plazo se le
concede al empresario, pero critican que no se haga distingos. Desde luego, compartimos esta opinion
y consecuentemente rechazamos la de Vicent Chuli porque, aun admitiendo la errata del legislador
al utilizar el pronombre aquél, ademds de ser la mas coherente con los precedentes prelegislativos
(vid. nota anterior), concederle al trabajador un plazo de tres meses para comunicar la invencion es
a todas luces excesivo, conocida como es la importancia que tiene la celeridad en el ambito de las
invenciones protegibles, con lo que lo mas probable es que tras la comunicacién ya, ni hipoté-
ticamente existieran derechos del empresario sobre la invencion realizada. Amén de que, por otro
lado, si el plazo de tres meses se concediera al trabajador para comunicar la invencion, habria que
sostener una importante laguna en la LP, al no fijar plazo alguno para que el empresario pueda hacer
efectivo el derecho a asumir las invenciones definidas en el art. 17.1.

B1 Sobre este particular, puede verse, en concreto la critica de Gomez Segade, J.A.: «Panoramica
de la nueva Ley de Patentes espafiola» cit. pag. 15 que, con referencia a las invenciones del art. 15.1
dice "no se comprende qué sentido tiene concederle un plazo de tres meses, salvo que se admita la
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trabajador inventor, a nuestro Juicio, no tendra ningiin derecho sobre las invenciones
previstas en el art. 15.1, aunque el empresario no gjercite ninguno de los derechos

que le corresponden (patentarla, explotarla en secreto, divulgarla convirtiéndola en

dominio publico, etc.) en el indicado plazo.

Por consiguiente, de lo hasta ahora dicho, se deduce que en el aspecto que
estamos tratando el precepto carece de rigor técnico y, resulta sumamente incorrecto
y perturbador, ya que la atribucién del plazo de tres meses sélo puede referirse a las
invenciones asumibles por el empresario; pero, ademss el precepto plantea otro
problema ya que, como certeramente denuncié Gémez Segade®, no fija el dies a
quo para el computo de tal plazo. En opinién de nuestra doctrina, el dies a quo debe
ser, no el de la realizacién del invento, sino el de }la notificacion del mismo al
empresario®™. Opinién que compartimos, pues ademds de ser la mas coherente y
respetuosa con la seguridad juridica, est4 en la linea de las soluciones del Derecho

comparado y los precedentes prelegislativos del precepto.

Y, finalmente, tampoco sefiala el precepto de qué forma puede tener

reversion al inventor de la invencién para la que no solicite patente el empresario, lo cual parece
ilégico e injustificado”.
52 Vid. op. et loc. ult. cit.

%3 Vid. por todos, Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 1988.
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conocimiento el trabajador de que el empresario ha ejercitado el derecho que le
otorga la Ley, ya que no obliga al empresario a notificarlo al trabajador, por lo que
una vez mas, recurriendo al deber mutuo de colaboracion que recoge el art. 18.2,
seré preciso que el empresario lo haga saber al trabajador dentro del plazo; ya que,
a nuestro juicio, transcurrido que sea el mencionado plazo si el empresario no
hubiera asumido la titularidad de la invencién ni se hubiera reservado un derecho
de utilizacién sobre la misma, el trabajador es libre para disponer de la invencion de
la forma que considere més conveniente, pues no olvidemos que las invenciones
asumibles constituyen una excepcion a las invenciones libres, o dicho de otra forma
son en principio invenciones libres -porque no son el resultado de una actividad de
investigacion que constituye el objeto del contrato o relacion-, en las que por
concurrir determinadas circunstancias el legislador ha considerado oportuno conce-
der al empresario determinados derechos que, habra de ejercitar en el plazo
sefialado, por lo que si no los ejercita es 16gico concluir que la invencién queda

liberada.

| Permitasenos, antes de finalizar este apartado, una observacion que nos
parece importante que, consiste en que si bien, por un lado, resulta razonable y
l6gico que se conceda un determinado plazo al empresario, en las invenciones
asumibles, a fin de que pueda sopesar adecuadamente si le interesa 0 no ejercitar los

derechos que la Ley le concede; por otro, resulta también razonable y logico que se
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tenga en cuenta que, en el ambito de las invenciones protegibles por derechos de
exclusiva temporal, la falta de celeridad en la solicitud de la exclusiva puede hacer
decaer los derechos de ambas partes™; por lo que, se siente la falta de un precepto
que, a modo de lo que ocurre en la legislacion francesa™, permita a cualquiera de
las partes para la conservacion de sus derechos depositar una solicitud de patente o

de la exclusiva que corresponda.

1.5. La sancion por su incumplimiento.

El altimo inciso del art. 18.1 establece "El incumplimiento de esta obligacion
(de informar) llevara consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al
trabajador en este Titulo". De manera que la sancién consiste en que el trabajador
pierde los derechos que la LP le reconoce en el Titulo IV respecto, l6gicamente, de
los tipos de invenciones laborales en los que es obligado informar. Concretando, es

preciso, con caracter previo, seiialar que el llamado derecho moral, esto es, el

234, sobre todo puede verse frustado el eventual derecho del trabajador a solicitar la exclusiva
-ademas del eventual derecho a la compensacién econdmica-, porque piénsese que el trabajador
mientras el empresario no renuncie a sus derechos, o deje transcurrir el plazo de tres meses sin ejer-
citarlos, o bien sélo haga uso de del derecho a reservarse una utilizacion sobre la invencion, no esta
legitimado para solicitar la exclusiva; y logicamente desde el tiempo que transcurre desde la notifica-
cioén de la invencion hasta que el trabajador se encuentre legitimado para solicitar la exclusiva, puede
suceder por ejemplo que la invencion ya no sea tutelable, entre otras razones, porque otra persona
licitamente haya solicitado la exclusiva para la misma invencion. Aunque huelga decir que, desde
luego, también el transcurso del tiempo puede por las mismas razones hacer decaer los derechos del
empresario.

35 Vid. Bouju, A.: «Regards sur l'actuel régime des inventions de salariés en France» cit. pag.
209.
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derecho a ser mencionado como autor de la patente (art. 14 LP), al estar reconocido
fuera del Titulo en cuestion, no esta incluido en la sancion y, por consiguiente, no
lo pierde el trabajador. Los derechos que pierde son: si se trata de invenciones
pertenecientes al empresario, el derecho a la remuneracién suplementaria, si concu-
rrieran los extremos previstos} enel art. 15.2; y, si se trata de invenciones asumibles
por el empresario, el derecho a la compensacion econdmica prevista en el art. 17.2
y, ademés la posibilidad, si al empresario no le interesara la invencion, de poder
ejercitar los derechos inherentes a la invencion, derecho que, a nuestro juicio, esta

implicito en el art. 17.

Ha denunciado Rodriguez-Pifiero que tal sancion "a modo de clausula penal
pretende evitar fraudes y ocultaciones al respecto, pero el automatismo de la regla
puede, a su vez, originar abusos (piénsese, por ejemplo, en casos de mera
comunicacién verbal) y puede ser en muchos casos desproporcionada la

consecuencia'?¢.

Con respecto a los posibles abusos que la regla puede originar, ya hemos
abordado en en el apartado 1.3. de este capitulo los problemas que puede plantear
la expresion legal "el incumplimiento de esta obligacién", en el sentido de si debe

reputarse incluida en tal expresion una mera comunicacion verbal o incompleta, al

256 Cfr. Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» cit. pag. 47.
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que nos remitimos para evitar reiteraciones innecesarias.

Por lo que se refiere a que la consecuencia o sancién puede ser, en muchos
casos desproporcionada, hemos de coincidir con Rodriguez-Pifiero, ya que , en
efecto, el art. 18.1 no toma en consideracion para establecer la sancion, si el
incumplimiento por parte del trabajador de su obligacién de informar se debe a su
buena o mala fe; ademas de que, téngase en cuenta que si el trabajador incumple la
obligacion de informar las invenciones pertenecientes al empresario, en las que el
trabajador no tiene derecho a remuneracion suplementaria, por no concurrir las
circunstancias del art. 15.2, su incumplimiento no tendria consecuencia o sancion

alguna, pues el Titulo IV de la LP no le reconoce derecho alguno.

2. El deber genérico de colaboraciéon

2.1. Su prevision legal: art. 18.2.

De un modo genérico, el art. 18.2 establece "Tanto el empresario como el

trabajador deberan prestar su colaboracién en la medida necesaria para la efectividad

de los derechos reconocidos en el presente Titulo, absteniéndose de cualquier

actuacioén que pueda redundar en detrimento de tales derechos".
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2.2. Ambito y sujetos obligados.

El ambito de este deber es lo suficientemente amplio para imponer, con
caracter general, conductas activas y pasivas con el objeto de que los derechos
reconocidos en el Titulo IV LP no se perjudiquen y sean efectivos. Se trata de un
deber genérico, porque en él esta integrado, sin lugar a dudas, el deber de comuni-
cacion de la invencién -ya examinado- previsto en el art. 18.1, ya que la
comunicacion de la realizacion de la invencion es el instrumento esencial para la
efectividad de los derechos reconocidos; mas, el precepto se refiere a cualquier tipo
de colaboracion que sea necesaria con el fin indicado™ y, ademas, estd integrado el
deber de guardar secreto” que, aunque no de forma explicita puede considerarse
incluido en la expresion legal "absteniéndose de cualquier actuacion...", en tanto que
violar el secreto de la invencién es a todas luces -basicamente, porque decaeria la
posibilidad de obtener la exclusiva- la conducta que més puede perjudicar a la

efectividad de los derechos reconocidos, redundando en detrimento de los mismos.

Los sujetos obligados por este deber genérico de colaboracién son, a tenor

57 Pensemos, por ejemplo, en la colaboracién o auxilio permanente que puede requerir el
empresario del trabajador-inventor en la explotacion del invento e incluso en el proceso de solicitud
y concesion del titulo de proteccion exclusiva que corresponda.

238 En el mismo sentido se pronuncia nuestra doctrina, vid. por todos Rodriguez-Pifiero y Bravo-
Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» cit. pag. 47.
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del precepto en examen "tanto el empresario como el trabajador™®", luego es un de-
ber reciproco. Sin embargo, la LP parece acentuar mas el deber de colaboracion por

parte del trabajador, como hemos puesto de manifiesto al examinar el deber especifi-

co de comunicacion de la invencion.

En general, nuestra doctrina ha criticado el contenido del art. 18.2, por un
lado por considerarlo excesivamente amplio, hasta el punto de que en definitiva no
venga a disponer nada® y, por otro por considerarlo innecesario y reiterativo,
arguinentando que el contenido del precepto en cuestion no es mas que la
manifestacion del genérico deber de buena fe contractual que, de modo general se
encuentra contenido en los arts. 7.1 y 1.258 del Cédigo civil y, de modo especifico
en los arts. 5 a), 20.2 y 54.2 d) del ET?*!. Por nuestra parte, estamos de acuerdo en
que el precepto en cuestion constituye una manifestacion del genérico deber de
buena fe en el cumplimiento de los contratos y, en tal sentido puede considerarse
innecesario; no obstante, nos parece que es de agradecer su prevision especifica en
el marco de la invenciones laborales, pues permite concretar y colmar las lagunas
e insuficiencias que presenta la LP en determinados aspectos, como por ejemplo en

lo relativo a la fijacion de la compensacion econémica o del deber de comunicacion

%% Aunque, en la mayoria de los casos, mas que un trabajador sera un equipo investigador.

20 En tal sentido, vid. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes espaiiola
de 1986y cit. pag.123. '

! Vid. por todos Sala Franco, T./ Vicent Chulid, F.: «El nuevo régimen juridico de las
invenciones laborales» cit. pag. 1988.
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de la invencion. Ademas el art. 18.2 también concreta que el deber de colaboracién
s0lo debe existir en la "medida necesaria" para la efectividad de los derechos,

intentando o pretendiendo asi poner un limite al deber genérico de colaboracion.
2.2.1. La integracién del deber especifico de comunicacién.

Como ya hemos destacado, el deber genérico de colaboracién engloba al
deber especifico de comunicacién de la invencién®?, pues éste supone la colabora-
cién imprescindible y necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en
el Titulo IV LP. Mas, advertimos que los términos en que esta redactado el
mencionado deber en el art. 18.1 sélo tiene como sujeto obligado al trabajador, no
se exige, a diferencia de lo que sucede en el ordenamiento francés y en el alemén,
ni que el empresario acuse recibo de la comunicacién, ni lo que es mas grave que
tenga, en las invenciones asumibles, que comunicar al trabajador si asume la

titularidad de la invencidn, si se reserva algun derecho o si renuncia a tales derechos;
aunque es obvio que tendra que hacerlo con base en el art. 18.2. Sin embargo, habria
sido deseable una mayor concrecion de este deber especifico a dejarlo bastante

desdibujado e inconcreto y establecer una declaracién de buenos principios en el art.

18.2.

22 En cuanto al examen de este deber es

pecifico, nos remitimos al epigrafe anterior de este mismo
capitulo.
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2.2.2. La integracion del deber de secreto.

Como hemos indicado y compartido con nuestra doctrina®”, el deber de
secreto entra o esta implicito en la prevision del art. 18.2, ya que dar a conocer la
invencion a personas ajenas a la relacion, destruye la novedad que es uno de los

requisitos imprescindibles para obtener la exclusiva e impide igualmente obtener las

eventuales ventajas de la explotacion bajo secreto.

Deber que, en principio y con cardcter general, es mutuo o reciproco; mas,

en concreto, para determinar su exigencia es preciso distinguir segin el tipo de

invencién laboral de que se trate:

a) Si se trata de una invencion perteneciente ab initio al empresario, en la medida
en que éste puede utilizar la invencion de la forma que considere mas oportuna, el
deber como tal de guardar secreto pesa exclusivamente sobre el trabajador y, el
tiempo durante el cual debe mantenerlo que, subsiste aun después de extinguida la

relacidon laboral’*, esta en funcion del destino que el empresario dé a la invencién,

28 Vid. por todos Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M. op. et loc. ult. cit.

24 A tenor del ya derogado art. 72 LCT de 1944 "El trabajador esta obligado a mantener los
secretos relativos a la explotacion y negocios de su empresario, lo mismo durante el contrato que
después de su extincion. En este ultimo caso, podra utilizarlo en beneficio propio, s6lo cuando fuese
exigencia justificada de su profesion habitual”" Desde luego, el ambito de aplicacion de este precepto
comprendia a cualquier trabajador y no sélo al trabajador inventor, vid. un comentario a este
precepto en Sala Franco T. y otros: Derecho del Trabajo, 6° ed., Valencia, 1992, pégs. 619y 620.
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ya que si decide patentarla, explotarla bajo secreto o no explotarla subsiste tal deber
para el trabajador; por el contrario, si opta por divulgar la invencion y efectivamente
la divulga cesa obviamente el deber de secreto para el trabajador.

b) Si se trata de invenciones asumibles por el empresario, se hace preciso diferenciar

los siguientes supuestos:

- Durante el plazo que la LP concede al empresario para hacer uso de los
derechos reconocidos en el art. 17.1, el deber de guardar secreto pesa tanto sobre el
trabajador como sobre el empresario.

- Si durante el plazo que la LP concede al empresario, éste opta: 1.- Por
asumir la titularidad de la invencidn, a partir de este momento el deber de secreto
pesa solo sobre el trabajador y, estariamos ante un supuesto igual al examinado en
el apartado a), esto es, a que la invencién fuese ab initio del empresario. 2.- Por
reservarse un derecho de utilizaciéon de la invencidn, en cuyo caso, como hemos
defendido, la titularidad corresponde al trabajador; mas, el &mbito de esta titularidad
no parece que pueda tener la misma amplitud a si la invencion fuera totalmente libre
o si la titularidad fuere del empresario; ya que el trabajador debe respetar, en todo
caso, el derecho del empresario de utilizacién de la invencién, respeto que
unicamente parece posible en la medida en que el trabajador solicite la exclusiva que
corresponda o explote en secreto por si o por otro la invencion; sin embargo, no

parece que pueda divulgar la invencion, porque si bien es cierto que en tal caso el
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empresario podria seguir utilizando la invencién, no es menos cierto que la ratio de
este derecho concedido al empresario por el art. 17.1, est4 en explotar la invencién
con cierta exclusividad, lo que en modo alguno sucederia si la invencién cae en el
dominio publico y cualquiera puede utilizarla; amén de que, por otro lado, no
tendria ningun sentido que el empresario satisfaciera al trabajador, como exi geelart.
17.2, la compensacion econémica justa por reservarse un derecho de utilizacion de
la invencion, si cualquier persona sin limitacion alguna puede utilizarla. En
consecuencia, a nuestro juicio, el deber de secreto pesa sobre ambos, pues solo asi
pueden resultar efectivos los derechos de ambas partes. 3.- Si transcurre el plazo
concedido al empresario, o en cualquier momento durante el mismo el empresario
renuncia a asumir la titularidad de la invencion o a reservarse un derecho de
utilizacion de la misma, la titularidad plené de la invencioén corresponde al
trabajador, quien podré podra utilizarla de la forma que estime més oportuna y, por
consiguiente el deber de secreto pesara solo sobre el empresario.

¢) Finalmente, si la .invencic’)n pese a ser totalmente libre es objeto de comunicacion
al empresario, en tal caso, también el empresario esta obligado a guardar secreto,
pues de lo contrario haria vano el derecho del trabajador a realizar con la invencion

de su pertenencia lo que estime mds apropiado.

2.3. Ausencia de prevision de sancion por incumplimiento del deber

genérico de colaboracion.
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A diferencia del art. 18.1 que, no sélo establece el deber especifico de
comunicacion de la invencién, sino también la sancién que procede imponer al
trabajador por su incumplimiento; el art. 18.2 no establece la sancion que se deriva
del incumplimiento del deber genérico de colaboracion, configurandose por consi-

guiente como una norma incompleta.

Para determinar la sancién que corresponde imponer ante la violacion de este
deber, hemos de partir de la base de que ¢l contenido del art. 18.2 es manifestacion
del genérico deber de buena fe contractual, por lo que su incumplimiento, durante
la vigencia del contrato, es sancionable, a nuestro juicio, conforme al art. 1.101 del
Cédigo civil y, extinguido el contrato, conforme al art. 1.902 del mismo texto
legal®s. Mas, no es posible olvidar que nos encontramos, no ante cualquier contrato
o relacion, sino ante un contrato o relacion laboral y/o ante una relacion de servicio

o empleo publico.

Por lo que, si nos encontramos ante un contrato de trabajo y, el

incumplimiento es del trabajador sera posible el despido, con base en el art. 54.2.

25 A tenor del art. 1.101 "Quedan sujetos a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados
los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los
de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”; por su parte, el art. 1.902 establece: "El que
por accién u omisién causa dafio a otro, interviniendo culpa o negligencia, esta obligado a reparar
el dafio causado”. Por lo demas, asimismo, debe tomarse en consideracion el art. 13 de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, relativo a la violacion de secretos.
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d) ET, referente a la transgresion de la buena fe contractual, o la sancién
disciplinaria que corresponda@; si el incumplimiento es del empresario, cabria la
extincion del contrato de trabajo por el trabajador con base en el art. 50.1.¢) ET, que
alude, entre otros extremos, al incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales por parte del empresario?”’, con derecho, en todo caso el trabajador a
la compensaciéon econdmica justa a la que alude el art. 17.2 LP. Y, si nos
encontramos ante una relacion de servicio o empleo publico, sera necesario acudir
a la normativa reguladora de la funcién puiblica que corresponda -segiin sean
funcionarios del Estado, de la Administracion Local, etc.- a fin de averiguar la

sancion que corresponde imponer ante la transgresion de la buena fe?®.

Por lo que se refiere al deber de secreto en particular, su transgresion puede
ser constitutiva en el ambito penal de los delitos tipificados en los arts. 199.1 y 279

del Cédigo Penal*”, o del delito tipificado en el art. 417, siempre que, en este ultimo

6 Pero, de suscitarse cualquier litigio sobre el despido el conocimiento de esta cuestion no co-
rrespondera al orden jurisdiccional civil, sino al laboral, al no estar prevista en al Titulo IV LP.

7 Pero, como hemos sefialado en la nota anterior, si se suscitare cualquier litigio sobre este
aspecto, su conocimiento correspondera al orden jurisdiccional laboral, al no estar comprendida en
el Titulo IV LP.

3 De forma andloga a lo que hemos sefialado en las dos notas anteriores, cualquier litigio que
se suscite ante la sancion establecida en la normativa reguladora correspondiente de la Funcion
publica, su conocimiento correspondera al orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

29 El art. 199.1 del Cédigo Penal vigente, aprobado por Ley Organica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, establece "El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razén de su oficio
o de sus relaciones laborales, sera castigado con la pena de prision de uno a tres afios y multa de seis
a doce meses". Como podemos comprobar el sujeto activo del delito descrito puede ser tanto el
empresario como el trabajador, pues ambos son sujetos de la relacién laboral. Por su parte, el art.
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caso el sujeto activo del delito sea autoridad o funcionario publico®.

3. La facultad del empresario a reclamar invenciones una vez extinta la relacion

laboral

3.1. Su prevision legal: art. 19.1 LP.

A tenor del art. 19.1 LP "Las invenciones para las que se presente una
solicitud de patente o de otro titulo de proteccion exclusiva dentro del afio siguiente
a la extincion de la relacién de trabajos o de servicios podran ser reclamadas por el
empresario”; precepto, cuyo alcance e inteligencia, dada su actual redaccién

merecera un analisis detallado.

279 del mismo cuerpo legal que, es més especificoy estd ms en relacion con la materia que estamos
tratando castiga, en su parrafo primero, con pena de prision de dos a cuatro afios y multa de doce
a veinticuatro meses "la difusién, revelacion o cesion de un secreto de empresa llevada a cabo por
quien tuviere legal o contractualmente obligacion de guardar reserva”En el parrafo segundo se atenia
la pena a su mitad inferior si el secreto se utilizara en provecho propio. Un comentario de estos
preceptos puede verse en Mufioz Conde, F.: Derecho Penal-Parte especial, 11° ed. Valencia, 1996,

pags. 224/225 y 438/440.

250 A tenor de este precepto 1. "La autoridad o funcionario piblico que revelare secretos o
informaciones de los que tenga conocimiento por razén de su oficio o cargo y que no deban ser
divulgados, incurrira en la pena de multa de doce a dieciocho meses € inhabilitacion especial para
empleo o crgo piiblico por tiempo de uno a tres afios. Side la revelacion a que se refiere el parrafo
anterior resultare grave dafio para la causa publica o para tercero, la pena sera de prision de uno a
tres afios, e inhabilitacién especial para empleo o cargo publico de tres a cinco afios. 2. Si se tratara
de secretos de un particular, las penas seran las de prision de dos a cuatro afios, multa de doce a
dieciocho meses y suspension de empleo o cargo piblico por tiempo de uno a tres afios”.
Comentarios a este precepto pueden encontrarse en Mufioz Conde, F: Derecho penal-Parte especial,
112 ed., Valencia, 1996, pags. 848 y ss.
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3.1.1. Sus precedentes y la eventual desconexién de éstos con la actual
redaccion del precepto.

' Los precedentes prelegislativos del precepto que ahora examinamos, los
encontramos en todos los Anteproyectos y Proyectos que han precedido a la actual
LP; mas, en todos ellos aparecia configurado en términos de presuncion legal iuris
tantum, en favor del empresario, asi, el tenor de los mismos era el siguiente: "Salvo
prueba en contrario, las invenciones para las que se presente una solicitud de patente
(o de otro titulo de proteccion exclusiva®') dentro del afio siguiente a la extincién
de la relacion de trabajo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia
de ésta"*?. La razon de ser de tal precepto se justificaba en la necesidad de arbitrar
algin medio para evitar los fraudes que podrian resultar, si, por ejemplo, el

trabajador, habiendo realizado la invencion durante la relacion laboral, se despedia

51! La ampliacién del dmbito objetivo de aplicacién, mediante la adicion "o de otro titulo de
proteccion exclusiva", s6lo se recoge a partir del Anteproyecto de 1981, elaborado por el profesor
A. Bercovitz.

22 En efecto, tal era el tenor del art. 24, parrafo segundo, del AIEP (vid. Instituto de Estudios
Politicos Reforma del Derecho de Patentes espafiol. , cit. pag. 90); del art. 22 del ACO (vid.
reproducido su texto en ADI, T. 9, 1983, pag. 434); del art. 27 del Anteproyecto de 1981, cuya
rubrica era "presuncion sobre la fecha de realizacion de las invenciones laborales” (vid. Bercovitz
Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes.Ideas introductorias y antecedentes op. cit. pag.
153); del art. 21.1 del Proyecto de Ley de Patentes de 1982 (vid. BOCG -Congreso de los Diputados
de 5 de abril de 1982, Serie A: Proyectos de Ley, nam. 259-1, cuyo texto aparece reproducido en
ADI, tomo 8, 1982, pags. 339 y ss.); del art. 20.1 del Proyecto de Ley de Patentes de 1985 (vid.
BOCG -Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1983, II Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley,
num. 154-I).
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con la intencion de patentar a su favor®, aunque tal presuncion -dada la literalidad
del precepto- operaba con independencia de la causa que hubiera determinado la

extincion de la relacion laboral.

Seguin Bercovitz, estos preceptos estaban inspirados en la Ley alemana de
invenciones laborales de 1957%%, mas lo cierto es que el & 26 de tal Ley lo que
establece es "los derechos y deberes contemplados en esta Ley no se ven afectados
por la terminacion del empleo”, por consiguiente, puede observarse que aqui no se
establece presuncion alguna, por lo que si el empresario pretende reclamar algin
derecho sobre cualquiera invencion para la que se presente solicitud de patente
después de extinguida la relacion laboral recaera sobre €l la carga de probar que tal
invencion fue creada antes de que el empleado abandonase su puesto?. Otros

autores®®, sin embargo, consideran que el precedente del art. 19.1 LP se encuentra

253 En tal sentido, vid. Instituto de Estudios Politicos Reforma del Derecho de Patentes Espafiol,
op. cit. pags. 39y 40.

24 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes.Ideas Introductorias y
antecedentes, op .cit.,pag. 55.

25 Cfr. Ruete, M: «The German employee-invention law: an outline» Employees Inventions a
comparative study cit., pag. 186; sin embargo, como destaca este autor, el Proyecto de tal Ley
alemana de 1957 si contenia un precepto que establecia la presuncion de que las invenciones que se
revelasen durante los seis meses posteriores a la terminacion del empleo habian sido creadas durante
la vigencia del contrato extinto, mas tal precepto fue suprimido en el curso de su tramitacién parla-
mentaria al entenderse que podrian perjudicarse los intereses de los trabajadores.

3¢ Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chuli4, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» en AL n° 34, 25 de septiembre de 1988, pags. 1989 y 1993; Pérez Pérez, M.: Invenciones
Laborales de trabajadores, profesores universitarios y personal investigador, Madrid, 1994, pag.
285; Fernandez de Cordoba Castella, S.: Derecho de Patentes e investigacion cientifica, Valencia,
1996, pag. 246.
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en otros ordenamientos comparados como el Derecho italiano de patentes en cuyo
art. 26 se establece "...se considera realizada durante la ejecucion del contrato o de
la relacién de trabajo o de empleo, la invencién industrial para la cual se solicite
patente dentro del afio siguiente a aquél en que el inventor ha dejado la empresa
privada o la Administracién publica, a cuyo campo de actividad pertenece la inven-
cion"?’. En efecto, entre este precepto del Derecho italiano de patentes y el
contenido en los Anteproyectos y proyectos de Ley de Patentes espafiola se observa
una gran similitud, aunque, por un lado, el ambito de la presuncion de aquélla es
mucho mas restringido al quedar circunscrito a las invenciones que caigan en el
ambito de actividad de la empresa o de la Administracion piblica a la que estaba
vinculado el inventor, delimitacién que no figura ni en el art. 19.1 LP ni figuraba en
sus precedentes prelegislativos y, por otro, en estos precedentes prelegislativos en
Espaiia se establecia expresamente el caracter de presuncion iuris tantum ("Salvo
prueba en contrario...se presumen..."), lo que, en cambio, no aparece claro en el
Derecho italiano y que ha dado lugar a una enriquecedora polémica doctrinal sobre
el caracter de dicha presuncion, aunque en la actualidad va ganando terreno la

corriente doctrinal que defiende su carécter relativo™®. Salvando las diferencias

57 vid. el art. 26 de R.D. de 29 de junio de 1939, n° 1.127.

2% Asi, mientras un sector de la doctrina y alguna sentencia de los tribunales afirman, sin
demostrar, que se trata de una presuncion de naturaleza absoluta, cfr. en este sentido: Vercellone,
P.: Le invenzione dei dipendenti, op. cit., pag. 54; Ascarelli, T.: Teoria de la concurrencia y de los
bienes inmateriales (traducido por Evelio Verdera y Tuells y Luis Suarez Llanos), Barcelona, 1970,
pag. 552 (aunque a juicio de este autor €l no admitir prueba en contrario no esta justificado);
Tribunal de Milano, sentencia de 30-9-1971 en Riv. dir. ind. 1971, I, pag. 181. Por el contrario,
otro sector, mas recientemente y de forma razonada sostienen el caracter relativo de la presuncion
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aludidas, parece que ha sido el precepto del Derecho italiano en el que se inspiraron
los redactores de los Anteproyectos y Proyectos de la vigente LP por lo que se

refiere a la norma de ésta que ahora estamos examinando.

Mas estos antecedentes de Derecho comparado y precedentes prelegislativos,
por los razonamientos que iremos exponiendo, sélo tienen una importancia secunda-
ria ya que, a lo sumo, significan la circunstancia histérica que motivo la formulacién
por sus redactores pero, al no encontrar tal motivacion expresion legal, poca luz
pueden arrojarnos sobre la hermenéutica del art. 19.1 dado los términos en que ha
sido redactado. Y, es que en efecto, el art. 20.1 del Proyecto de Ley espafiola de
Patentes de 1985 durante su tramitacién parlamentaria, no s6lo varié su
numeracion, pasando a ser el art.19.1 sino que vario, a nuestro juicio, sustancial-
mente su contenido al darsele la redaccién que actualmente tiene, merced a una en-
mienda presentada por el grupo parlamentario socialista, grupo que motivo textual-

mente tal cambio con las palabras siguientes: "para modificar los supuestos de

establecida en el art. 26 de la normativa italiana de patentes, en tal sentido, cfr. Franzosi, M.: «L art.
26 L. Brev. Inv.: presunzione assoluta o relativa?» Study in onore di Remo Franceschelli, Milano,
1983, pags. 301 y ss.; Cartella, M.: «Noterelle in tema di invenzione del dipendente» en Riv. dir. ind.
1983, 11, pag. 167; Sena, G.: I diritti sulle invenzioni e sui modelli industrialiy Trattato di Diritto
civile e commerciale op. cit., pags, 216 y ss, quien sostiene que si bien en una época anterior habia
sostenido el caréacter absoluto de la presuncién, en la actualidad se adhiere a quienes defienden su
caracter relativo, entre otras razones porque el precepto en cuestion no excluye la prueba en contra
y, porque de ser absoluta seria inconstitucional por cuanto privaria, sin justificacion alguna, al
inventor del fruto de su trabajo y comportaria ademas un impedimento injustificado a la movilidad
del trabajador.

29 yid. BOCG-Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, II Legilatura, Seric A:
Proyectos de Ley, nim. 154-1.
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presuncion, posibilitando la reclamacién empresarial ">, razonamiento sobre el que,
en el subapartado siguiente, haremos algunas reflexiones, dada la perplejidad que
nos produce, ya que con el actual tenor del reiterado art. 19.1 LP no parece que sea
desacertado plantear si, a pesar del fin pretendido por el legislador, suceda, sin
embargo, el que se haya conseguido justo lo contrario de manera tal que, correcta-
mente interpretado, no pueda afirmarse que se desprenda del mismo presuncion de
naturaleza alguna; pero, adelantamos asi un juicio que debera ir corroborandose en
el curso de la presente exposicion, por lo que a tal fin, resulta oportuno e ilustrador
mostrar previamente de forma sucinta las criticas que en la doctrina patria ha

suscitado dicho precepto, asi como la mas relevantes interpretaciones defendidas.

3.1.2. Principales criticas e interpretaciones doctrinales.

El precepto en estudio ha merecido la critica practicamente unanime de la
doctrina patria que lo ha analizado. Asi, las criticas fundamentales se centran en el
argumento de que el art. 19.1 LP en una interpretacion literal o estricta otorga un
derecho absoluto o una presuncion iuris et de iure al empresario a reclamar frente
a cualquier tipo de invenciones, incluidas también las libres -pues, el precepto no
delimita la naturaleza de las invenciones que caen dentro de su ambito de

aplicacion- sin posibilidad de admitir prueba en contrario, lo que se califica no sélo

260 Qe trata de la enmienda n° 44 vid. Congreso de los Diputados. Comision de industria, obras
publicas y servicios. Proyecto de Ley de Patentes. Enmiendas, pags. 79y 80.
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de gravemente atentatorio para los intereses de los trabajadores y discriminatorio,
sino de inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el art. 33.3 de la Constitu-
cion, a cuyo tenor "Nadie podra ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada de utilidad piiblica o interés social, mediante la correspondiente indemni-
zacién y de conformidad con lo dispuesto por las leyes"*; a nuestro juicio, incluso,
de sostenerse esta interpretacion -que, en nuestro modesto entender no se desprende
de la actual literalidad del precepto- cabria afiadir la tacha de inconstitucionalidad
del mismo por violar el principio a la defensa juridica protegido por el art. 24 de la
Constitucion®?. Por lo que, ante lo inadmisible de la interpretacion aludida, han sido
propuestas por la doctrina interpretaciones alternativas que traten de salvar el escollo
que plantea el precepto en cuestion. Asi, entre la interpretaciones propuestas

merecen ser destacadas las siguientes:

a) La de quienes consideran que la reclamacién del empresario no podra

prosperar si el trabajador prueba que la invencién ha sido realizada después de

21 En tal sentido, vid. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes. Ideas
introductorias y antecedentes cit., pags. 55 y 56; Otero Lastres/Lema Devesa/Casado Cervi-
fio/Gomez Montero: Comentario a la Ley de Patentes. Barcelona, 1987 (apartados 70-130), pags.
42 y 43; Gomez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espaiiola» en RIC, 1988-1,
pag. 15; Guix i Castellvi, V.: «Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo» (I) en AC n° 15, 17 de abril
de 1988, pags 898 y 899.

262 Asi, en el supuesto de que se aplicara el art. 19.1 LP con el desconocimiento del derecho a la
defensa juridica del ex-trabajador, éste podra recurrir ante el Tribunal Constitucional en via de
amparo, al figurar el art. 24 en la seccion primera del capitulo segundo del Titulo I del texto
constitucional, tal como establece el art. 53.2 del mismo.
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extinguida la relacioén laboral’’. En suma, parecen considerar que, no obstante el
contenido del art. 19.1 LP, lo establecido en €l es el contenido del art. 20.1 del
Proyecto™; por lo que, siendo asi, a nuestro Juicio, debera afiadirse que tampoco
podra prosperar la reclamacién del empresario en el caso de que aun cuando el
trabajador no pueda demostrar que la invencién se obtuvo después de extinguida la
relacion laboral, no se alegue y pruebe por el empresario -pues en este aspecto no
esta amparado por presuncién- que concurren los demds requisitos que exigen los
arts. 15y 17 LP y que configuran los tipos de invenciones laborales sobre 'los que
tiene o puede tener derechos el empresario. Porque, si es cierto que presupuesto
indispensable para que una invenci6n pueda se catalogada de laboral es que haya
sido obtenida durante la vigencia de la relacion laboral, no es menos cierto que tal
presupuesto, por si solo, es insuficiente para que pueda afirmarse que la invencion
pertenezca al empresario o éste tenga algtin derecho sobre ella. De no admitirse esto,

habria que continuar calificando al art. 19.1 LP de inconstitucional.

%3 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva Ley de Patentes.. cit. pag. 56; Gémez Segade,
J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola» cit pag. 15, (aunque este autor estima que,
incluso defendiéndose esta interpretacion se perjudica al inventor al imponérsele la carga de probar
¢l momento en que realizé el invento, razon por la que concluye que lo més acertado hubiera sido
suprimir este precepto); Guix i Castellvi, V.: «Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo» (I) cit. pags.
898 y 899; Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de
1986» Derecho y Tecnologia: Curso sobre innovacién y T ransferencia (dir. y coord. por J. Bisbal
y C. Viladas) Barcelona, 1990, pag. 152.

24 Cuyo tenor, recordemos, era "Salvo prueba en contrario, las invenciones para las que se
presente una solicitud de patente o de otro titulo de proteccién exclusiva dentro del afio siguiente a
la extincion de la relacion de trabajo o de servicios se presumen realizadas durante la vigencia de
ésta” vid. BOCG -Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, 11 Legislatura, Serie A:
Proyectos de Ley, nam. 154-]

179

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacicn en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

b) La de quienes, sin afirmarlo categéricamente, sostienen que puede
interpretarse el precepto como un plazo -el de un afio después de extinguido el
contrato de trabajo- durante el cual se presume iuris tantum que los inventos
pertenecen al empresario y, a partir de entonces se presuma de igual manera que los
inventos pertenecen al trabajador®®. Interpretacion que, aun cuando, a nuestro
entender, implica distorsionar el significado gramatical de la expresion legal "podran
ser reclamadas", podria resultar, no obstante, mas respetuosa que la sostenida en el
apartado a) con la literalidad del precepto y quiza con la finalidad pretendida por €l
legislador® ya que, en efecto, con esta interpretacion se consigue, frente a lo
establecido en el Proyecto (art. 20.1) antes de que se introdujera la nueva redaccion,
aumentar los supuestos de presuncion, pues no s6lo supone presumir iuris tantum
que las invenciones para las que se presente solicitud de patente u otro titulo de
proteccién exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion laboral
han sido realizadas durante la vigencia de dicha relacién, sino ir mas lejos al
presumir iuris tantum que tales invenciones pertenecen al empresario, lo cual,

obviamente, posibilita la reclamacion del empresario quién, al estar amparado por

%5 Cfr. Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones
laborales» en AL n? 24, 25 de septiembre de 1988, pag. 1989; Fernandez de Cordoba Castell, S.:
Derecho de patentes e investigacion cientifica. Valencia, 1996, pag. 246.

266 Recordemos que la redaccion actual del art. 19.1 LP procede de la enmienda n° 44 presentada
durante la tramitacién parlamentaria por el grupo parlamentario socialista que razono la necesidad
de la nueva redaccién "para ampliar los supuestos de presuncion, posibilitando la reclamacion
empresarial”, vid. BOCG-Congreso de los Diputados de 3 de junio de 1985, II Legislatura, Serie A:
Proyectos de Ley, n° 154-1.
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una presuncion legal, estd dispensado de toda prueba al respecto® y podria, en
consecuencia, ver estimada su pretension de reclamacion si la contraparte (esto es,
el ex trabajador, su causahabiente o un tercero al que el ex trabajador se la haya
transmitido) no logra destruir la presuncién mediante la prueba en contrario?®. Mas,
a nuestro juicio, con esta interpretacion se estd atendiendo en la hermenéutica del
precepto en examen bésica o exclusivamente al elemento historico centrado, en este
caso, en los trabajos preparatorios de la LP, cuyo valor nos parece en este supuesto
bastante escaso al no haber encontrado el pensamiento que de ellos se deriva expre-

sién legal®®.

Por lo demas, merece destacarse la existencia de algunos autores que
sostienen que el precepto en cuestion no contiene presuncion alguna®, tesis ésta

que, como se vera inmediatamente, suscribimos aportando nuevos razonamientos.

7 Cfr. art. 1250 del C.c. De manera que, el empresario sélo tendria que probar los siguientes
hechos: que se ha presentado solicitud de patente u otro titulo de proteccién exclusiva para amparar
una invencion en la que figura como inventor el ex trabajador y, ademas, que no ha transcurrido un
afio desde la extincion de la relacion laboral. Con respecto a este tema de presunciones y pruebas,
vid. Cortés, V.: «Algunos aspectos sobre la inversion de la carga de la prueba» en RDP, 1972, pags.
599y ss. Castan Tobeiias, I.: Derecho Civil espafiol Comiin y Foral (reimpresion de la 14° ed. revi-
sada y puesta al dia por José Luis de los Mozos), T. 1° vol. II, Madrid, 1988, pags. 925 y 926.

28 Cfr. art. 1251, primer inciso del parrafo primero, del Cédigo civil.
29 Vid. argumentaciones en el subapartado siguiente.

7 Opini6n ésta que es sostenida de forma clara y rotunda por Feas Costilla, J. ( «Las invenciones
laborales en la Ley de Patentes de 1986» en RT, n° 87, 1987, pag. 134) y Pérez Pérez, M.
(Invenciones laborales de trabajadores, profesionales y personal investigador, Madrid, 1994, pag.
292). También, aunque no lo diga de forma clara y expresa, parece ser la interpretacion mantenida
por Rodriguez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales»
cit. pag. 47.
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3.1.3. ; Permite la redaccion del art. 19.1 LP sostener la presencia de una

presuncion legal?

En nuestra opinion, ni de la literalidad del art. 19.1 LP, ni atendiendo al
sentido y finalidad de la ley -no del legislador-, ni siquiera conforme a una inter-
pretacion o canon sistematico puede desprenderse la existencia de presuncién
alguna, por lo que disentimos del parecer mayoritario de nuestra doctrina. Pues, en
efecto, el precepto en examen no sélo no utiliza el término presuncion, esto €s, no
dice que las invenciones para las que se presente solicitud de patente o de otro titulo
de proteccion exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion del contrato o
relacion de trabajo "se presuman” del empresario, sino que siquiera utiliza términos
equivalentes como serian, por ejemplo, el que tales invenciones "se estimen”, "se
reputen”, "se entiendan", "se consideren" del empresario y, €s que, a mayor
abundamiento, atendiendo al entero contenido de la LP -en la que indudablemente

esta inserto en art. 19.1- observamos que en los preceptos en los que se establece

una presuncion, o bien se utiliza sin més tal término, o bien uno equivalente?”, por

211 Ep este sentido, aunque sin pretender que el elenco que sigue sea exhaustivo, cabe citar como
muestras: el art. 10.4 LP "En el procedimiento ante la OEPM se presume que el solicitante esta
legitimado para ejercer el derecho a la patente"; el art. 33.3 LP "Si el solicitante no cumple lo
dispuesto en el presente articulo, se reputara que su solicitud ha sido retirada"; el art. 61.2 LP "Si
una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricacién de productos o sustancias nuevos,
se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas caracteristicas
ha sido obtenido por el procedimiento patentado”; el art. 77.2 LP "El transmitente o licenciante
respondera siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe se presume, salvo prueba en
contrario, cuando..."; el art. 85 LP "Justificada la explotacion ante la OEPM, mediante el
correspondiente certificado, se presume que, salvo prueba en contrario, la invencion patentada esta
siendo explotada..."; el art. 122.2 LP "Cuando el inventor resida habitualmente en Espafia, se
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lo que no vemos razén alguna para que en el art. 19.1, de querer establecerse una
presuncion, no se hubiera operado de igual manera. Muy al contrario, el precepto
en estudio tan solo establece que el empresario podra reclamar tales invenciones,
esto es, se le concede al empresario una simple facultad de reclamar dichas
invenciones, siempre que se cumplan los presupuestos que contiene el precepto,
pero sin alterar las reglas sobre la carga de la prueba; pues, como acertadamente en
nuestra opinién, ha destacado textualmente Pérez Pérez "decir, como hace el
precepto, que algo puede ser reclamado no implica per se que se estime como propio
0 que se considere sometido a determinado derecho real, sino solo que, al poder
reclamarlas, se abre un proceso de discusion sobre ¢l origen de la invencién cuya
proteccion se solicita. Lo que no dice el precepto, en momento alguno, es que tales
invenciones sean propiedad del empresario , ni de nadie, ni tampoco que se entien-
dan o presuman de su titularidad"*”. Por lo que, entender -como hace la doctrina
mayoritaria- que la expresion podran ser reclamadas encierra una presuncion implica
ante todo, a nuestro juicio, basarse en un canon interpretativo muy subjetivo -sin
reflejo en la ley- como es atender exclusivamente a la finalidad del legislador,
contenida en los trabajos preparatorios de la LP, distorsionando a conveniencia el
sentido gramatical de dicha expresion, negando con tal proceder la evidencia literal

del precepto y otros canones interpretativos de los que, como veremos, pueden

presume, salvo prueba en contrario, que la invencion se realizé en territorio espafiol”
272 Cfr. Pérez Pérez, M.: Invenciones laborales de trabajadores...cit. pags. 292 y 293.
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extraerse elementos que inciden en la inteligencia del precepto.

En consecuencia, si como refleja el Presmbulo de la LP se regulan las
invenciones laborales "con la finalidad de promover la investigacion en el seno de
la empresa espafiola tratando de conciliar los intereses del empresario y de los
inventores asalariados", tal finalidad constituye un instrumento valiosisimo al objeto
de ayudarnos a encontrar la interpretacion del precepto que sea mas acorde con los
intereses de ambas partes. Asi, partiendo de esta pretendida conciliacion de
intereses, se descubre que la ratio o sentido del art. 19.1 LP est4, en principio, en
evitar eventuales fraudes por parte del ex trabajador. Por lo que, debe imperar una
interpretacion que sin alterar la literalidad del precepto y tomando en consideracion
su ratio, resulte respetliosa con los intereses de las partes implicadas. Partiendo de
tales premisas, nos parece que esta interpretacion no puede ser otra que la que ya
hemos esbozado, esto es, que el art. 19.1 LP Gnicamente concede al empresaﬁo la
facultad de reclamar aquellas invenciones para las que se presente un titulo de
proteccion exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion del contrato o relacion
laboral, por considerar el empresario -no la ley- que puedan pertenecerle o tener
algin derecho sobre éllas pero, reiteramos, sin estar amparado por presuncion
alguna y, por consiguiente, sin que se produzca alteracion de las reglas sobre la
carga de la prueba. Es mas, con el fin de avalar esta interpretacion cabe ademas, a

nuestro juicio, plantear otra cuestién como es qué habria ocurrido en ausencia de
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este precepto o, dicho de forma mas clara, extinguido el contrato de trabajo, de no
haber sido prevista por el legislador, habria tenido el empresario la facultad de
reclamar las invenciones con respecto a las que se crea con algiin derecho, por
entender que concurren los presupuestos del art. 15 y/o 17 LP. La respuesta a este
interrogante es, sin duda, afirmativa, porque las invenciones configuradas en el art.
15 LP pertenecen ab initio al empresario y para las descritas en el art. 17 LP se le
reconoce al empresario la facultad de asumirlas o reservarse algin derecho de
utilizacién sobre las mismas. En consecuencia, la mera extincion del contrato de
trabajo, aun cuando el legislador no lo previera expresamente, no implicaria sustraer
o arrebatar al empresario la facultad de reclamar aquellas invenciones sobre las que
se crea con algin derecho. Mas, dentro del mismo planteamiento, surgiria
inmediatamente la cuestion de si tal facultad la tendria el empresario siempre, esto
es, con independencia de cual haya sido el tiempo transcurrido desde la extincion
de la relacion laboral. Pues resulta obvio que, aunque s6lo fuera por imperiosas
razones de seguridad juridica, tal facultad no pueda tenerla el empresario a perpetui-
dad, mas la solucion de esta otra cuestion, de no haber sido expresamente prevista
por el art. 19.1 LP, habria sido, ademés de extremadamente compleja, de una gran
inseguridad para todas las partes implicadas, fundamentalmente para el ex trabaja-
dor, pues piénsese, por ejemplo, en quién le contrataria si sus eventuales invenciones
pudieran ser siempre cuestionadas por su ex empresario. De ahi que, tratando de

salvar estos problemas, el art. 19.1 ha condicionado el surgimiento de la facultad de
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reclamacién empresarial a que dentro del afio siguiente a la extincién de la relacién
laboral se solicite titulo de proteccion exclusiva parala invencién’. De manera que,
transcurrido tal periodo sin haberse presentado tal solicitud se extingue o desaparece
tal facultad, esto es, el transcurso del afio -unido a la ausencia de presentacion de

proteccion exclusiva- resulta, por consiguiente, preclusivo.

De los razonamientos precedentes se desprende el pleno sentido que cobra
el art. 19.1 LP que, no sélo se limita a reconocer al empresario la facultad de recla-
mar ciertas invenciones -lo que, reiteremos no constituye novedad pues subsistiria
aunque no hubiera sido expresamente prevista-, sino que -y aqui radica la novedad-
limita la existencia de dicha facultad a que se solicite titulo de proteccion exclusiva
para la invencion dentro de un determinado periodo de tiempo. De ahi que, siguien-
do la interpretacion que hemos defendido, puede descubrirse que el art. 19.1 refleja
una clara peocupacion por conseguir el justo equilibrio o la razonable relacion de

proporcionalidad que debe existir entre todos los intereses implicados?™.

3.2. Exégesis del art. 19.1 LP.

3 Adviértase que el art. 19.1 condiciona la facultad de reclamacién del empresario no sélo a que
no haya transcurrido un afio después de extinguido el contrato de trabajo, sino a que dentro de este
periodo se solicite patente u otro titulo de proteccion exclusiva. Vid. infra 3.2.2. de este Capitulo.

?7* Preocupacién esta que, a nuestro entender, esta reflejada también en el apartado 2 de este art.
19 relativo a la nulidad de la renuncia anticipada por parte del trabajador de los derechos quelaLP

le atribuye en al Titulo IV; por lo que, parece que no haya sido por mero capricho el que ambas
disposiciones aparezcan contenidas en un mismo articulo, como es el art. 19 LP.
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De acuerdo con la tesis defendida®™, a nuestro juicio, el art. 19.1 LP
sencillamente reconoce al empresario, una vez extinta la relacién laboral y siempre
que concurran ciertos presupuestos, la facultad de reclamar determinadas
invenciones, mas sin estar amparado en el ejercicio de tal facultad por presuncién
alguna y, consecuentemente sin que se produzca alteracion de las reglas generales

sobre la carga de la prueba. Partiendo de ello, abordamos a continuacién el estudio

del precepto que nos ocupa.
3.2.1. Ambitos objetivo y subjetivo.

Elart. 19.1 LP no concreta el 4mbito objetivo de la reclamacién empresarial,
lo que ha sido objeto de criticas”®; mas, de acuerdo con una interpretacion siste-
matica podemos descubrirlo, por cuanto resulta incuestionable que la reclamacién
empresarial inicamente puede tener por contenido invenciones respecto a las cuales
la LP concede derechos al empresario, esto es, invenciones encuadrables en el art.
15.1 oenelart. 17.1 de la LP. De manera que, si el empresario desea ver estimada
su pretension, no le bastara con fundar su reclamacién en que se trata de cualquiera
de los tipbs de invenciones laborales expuestas, sino que ademas tendra que probar

que concurren todos los requisitos que exige la LP para estar en presencia de tales

3 Vid. supra apartado 3.1.3

¥ Vid por todos Gémez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola» cit.
pag. 15.
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tipos de invenciones, entre los cuales destaca -aunque no es el unico- el que la
invencién haya sido obtenida durante la vigencia de la relacion laboral y, pese a lo
que pudiera parecer, no creemos, con caracter general, que la prueba del momento
en que la invencion se ha obtenido resulte demasiado compleja para el empresario®”,
habida cuenta de que en la empresa deben quedar las investigaciones realizadas

(compuestas por estudios, formulas, prototipos, disefios, modelos, etc.) por el

entonces trabajador™™.

277 Planteaba Rotondi la dificultad que puede entrafiar la determinacion del momento en que la
invencién es obtenida, asi como lo injusto que puede resultar el hecho de que habiéndose realizado
casi por completo el ciclo de la actividad inventiva durante la vigencia de la relacion laboral, por el
hecho de haberse concluido este ciclo mediante la obtencion de la invencion (esto es, la solucién del
problema técnico) después de extinguida la relacién laboral, ésta sea del ex trabajador inventor, vid.
Rotondi, M.: Diritto Industriale, 5* ed., Padua, 1975, pag. 206. Mas, lo cierto es que, por injusto
que pueda parecer, si la invencion no ha sido obtenida durante la vigencia de la relacion laboral falta
uno de los requisitos esenciales exigidos por la LP para que pueda hablarse de invencion laboral y,
en consecuencia, ningin derecho sobre la invencién puede corresponder al empresario. Quiza fue la
anterior reflexién de Rotondi lo que llevé a Garcia Ninet a sostener la posibilidad de que el art. 19.1
LP haya querido recoger un supuesto distinto de los previstos en los articulos anteriores y que no es
otro "que aquellos inventos que bien pudieron comenzar su andadura durante la relacion laboral y
que se culminaron con posterioridad al término de la relacion, poniendo fin a la misma con o sin
animo fraudulento (la norma no distingue) antes de su definitiva obtencién. La proteccion del interés
empresarial dura asi un afio mas" (cfr. Garcia Ninet, J.I.: «Las invenciones laborales. Comentarios
a la nueva regulacion de la Ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes» en Relaciones Industriales,
n° 1, enero 1989, pags. 76 y 77). Posibilidad ésta que no podemos compartir, no sélo por cuantos
argumentos hemos expuesto en el apartado 3.1.3., sino adems porque implicaria proteger en exceso
los intereses empresariales limitando de forma desproporcionada, durante cierto tiempo, las posibili-
dades de realizar cierta actividad inventiva - o al menos de protegerla- del ex trabajador; por lo que,
no encontramos razén alguna que justifique la interpretacion sostenida por Garcia Ninet, maxime
cuando con la interpretacién que hemos defendido (vid. supra 3.1.3) quedan suficientemente
protegidos los intereses de ambas partes, sin tener que lesionar injustificadamente los de ninguna de
ellas.

278 Desde luego, habria sido, a nuestro juicio, deseable que el art. 19,1 LP hubiera previsto la
posibilidad de que, concurriendo determinadas circunstancias (como por ejemplo, que el trabajador
se haya llevado tales estudios o que la extincion de la relacién laboral haya sido debida a la voluntad
del trabajador), pudiera la autoridad judicial competente alterar las reglas generales sobre la carga
de la prueba.
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Por lo que atafie al ambito subjetivo de lareclamacion, el precepto en examen
tinicamente alude al sujeto activo que puede ejercitar dicha reclamacion, dejando
indeterminado al sujeto pasivo de la misma. Asi, legitimado activamente para
ejercitar la facultad de reclamacion esta el empresario”™ de una relacion laboral
extinta u, obviamente, aunque no se diga en el texto del precepto, quien se subrogue

en su posicion.

Como ya hemos indicado, con respecto al sujeto pasivo frente al cual se
ejercita la facultad de reclamacion empresarial ﬁo viene precisado, al menos de
forma expresa, por el art. 19.1; mas, a nuestro juicio, no resulta dificil precisar tal
cuestion, habida cuenta de que uno de los factores que habilita la reclamacion
empresarial esta en la previa existencia de una relacién laboral, ahora extinta; de
donde deriva que la reclamacion empresarial unicamente podra dirigirse frente a
aquellas invenciones para las que -dentro del afio siguiente a la extincion del
contrato de trabajo- habiéndose solicitado un titulo de proteccion exclusiva, figure
en tal solicitud como inventor el ex trabajador y, es que, en la solicitud de patente,

de modelo de utilidad, de obtencién vegetal o de topografia de productos semicon-

27 Resulta coherente que, siguiendo la propia sistematica del Titulo IV de la LP, el art. 19.1 hable
de empresario, pues la regulacion de este titulo se articula de forma basica y esencial sobre la base
del contrato de trabajo entre personas privadas, de manera tal que, una vez regulados todos los
aspectos que el legislador ha considerado precisos de las invenciones surgidas dentro de ese marco,
es cuando en el art. 20 -el ltimo de los que componen el Titulo de las invenciones laborales-
establece que cuantas normas conforman este Titulo son aplicables a los funcionarios, trabajadores
y empleados del Estado, Comunidades Auténomas, Provincias, Municipios y demas Entes Publicos.
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ductores debe constar, por imperativo legal, quien es el inventor’®, todo ello,
independientemente de quién aparezca como solicitante del titulo de proteccion
exclusiva que, obviamente ademas de poder ser el propio ex trabajador, puede ser
cualquier otra persona, como su causahabiente, el empresario con quien mantiene
una nueva relacién laboral, o cualquier tercero a quien le haya transmitido el dere-
cho. De ahi que, en principio, resulte intrascendente el sujetos a sujetos que hayan
de soportar el ejercicio de la reclamacion empresarial®® siempre que, dandose los
presupuestos establecidos en el art. 19.1°%, tal reclamacion vaya dirigida a

invenciones en las que figure como inventor el ex trabajador™.

3.2.2. Presupuestos de la reclamacién empresarial.

Dos son los presupuestos que, a tenor del art. 19.1 LP, deben presentarse para

280 £y efecto, el art. 23 LP establece "La solicitud de patente debe designar al inventor. En el caso
de que el solicitante no sea el inventor o no sea el @nico inventor, la designacion debera ir
acompafiada de una declaracion en la que se exprese como ha adquirido el solicitante el derecho a
la patente”, precepto que, por virtud del art. 154 LP, es aplicable a los modelos de utilidad.
Disposicion similar viene establecida en el apartado 5.b 3) del art. 4 del Real Decreto 1674/1977,
de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Proteccion de Obtenciones
Vegetales y, en el apartado ¢) del art. 3 del Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre, por ¢l que
se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Proteccion
Juridica de las Topografias de Productos Semiconductores.

281 yid. Pérez Pérez, M.: Las invenciones laborales...cit, pag. 290.
282 Vid. infra 3.2.2. de este capitulo.

25 Asi. si el ex trabajador es a la vez inventor y solicitante, sera €l el inico que ha de soportar la
reclamacion empresarial; mientras que, en cualquier otro supuesto, la reclamacion empresarial
debera ser soportada tanto por el ex trabajador como por la persona o personas que figuren como
solicitantes, produciéndose, si tal fuera el caso, un litisconsorcio pasivo necesario.
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que el empresario pueda hacer uso de la reclamacion de la invencion, a saber: 1° que
se presente solicitud de patente o de otro titulo de proteccion exclusiva para dicha
invencion y, 2° que tal solicitud se haga dentro del afio siguiente a la extincion de

la relacién laboral.

El primer presupuesto resulta coherente con el marco legal en el que, hoy, se
encuentran reguladas las invenciones laborales, al margen de que tal presupuesto
constituye la Gnica forma que tiene el empresario de constatar la existencia de una
invencion -en principio, protegible- realizada por su ex trabajador y, sobre cuya
base, si lo estima oportuno poder ejercitar la reclamacion empresarial. Ahora bien,
debemos reparar que el art. 19.1 considera simplemente como presupuesto el que se
presente para la invencion solicitud de patente o de otro titulo de proteccion
exclusiva, lo que plantea la cuestidon no baladi de qué ocurre si presentada la
solicitud -dentro de plazo, obviamente-, sin embargo, no llegara a publicarse en el
Boletin correspondiente por cualquiera de los motivos establecidos en la LP, en la
LPTPS o en la LPOV (como, por ejemplo, por no ser subsanados en tiempo los
defectos formales de la solicitud o porque sea voluntariamente retirada), pues efecto
de la falta de publicacion de la solicitud es que el empresario no puede tener conoci-
miento de la misma. De ahi que, aunque no lo diga el art. 19.1, deba, a nuestro
juicio, estimarse que la facultad de reclamacion empresarial de la invencion sélo

surge si, presentada la solicitud de un titulo de proteccion exclusiva dentro de plazo,
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ésta llega a ser publicada en el BOPI o, si se solicita un titulo de obtencion vegetal,

en el Boletin del Registro de Variedades Protegidas.

El segundo presupuesto que ha de presentarse, como ya adelantamos,
consiste en que la solicitud de proteccion exclusiva de la invencién se presente
dentro del afio siguiente a la extincion de la relacion laboral. El dies a quo para el
computo de este plazo -al que de forma consciente hemos calificado, en otro lugar,
de preclusivo- comienza el dia de la extincion de la relacion laboral, cualquiera que
sea la causa que la motive, computo que ha de efectuarse de fecha a fecha®™. Lo que
necesariamente implica que, si se presentara la solicitud mas alla del afio a contar
desde la extincion de la relacion laboral, el empresario no podra ejercitar su facultad
de reclamacién de la invencion, al faltar uno de los presupuestos esenciales
requeridos por el art. 19.1 para que surja tal facultad, con lo que la titularidad de la

patente o del titulo de proteccion exclusiva de que se trate resultara incuestionable.

Este plazo de un afio, a contar desde la extincién de la relacién laboral, ha
sido criticado por algin autor al considerarlo demasiado amplio®. Desde luego,

carecemos de datos suficientes para pronunciamnos sobre el extremo de si es

%% Tal como establece el art. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin, a la que se remite el
art 36.1 del Reglamento para la ejecucion de la Ley de Patentes, aprobado por R.D. 2245/1986, de
10 de octubre.

2 En tal sentido cfr. Gémez Segade, J.A.: «Panoramica de la nueva Ley de Patentes espafiola»
cit. pag. 15.
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demasiado amplio, demasiado corto o, si por el contario, es el adecuado; lo que si
podemos afirmar es que tal plazo resultara tanto mas adecuado si estuviera fundado,
de forma conjunta, tanto en un estudio de probabilidad estadistica de que es el
tiempo durante el cual son posibles eventuales actuaciones fraudulentas por parte
del ex trabajador, como en la celeridad con la que se suceden los inventos en el
estado actual de la técnica, de manera tal que mas alla del plazo en cuestién, el
eventual invento del ex trabajador no resulte ya protegible al ser superado por otro
u otros inventos, o por haber solicitado la proteccién exclusiva el empresario®.
Desde luego, como ya adelantamos, desconocemos si tales factores fueron tomados
en consideracion al establecer, como uno de los presupuestos de la facultad de
reclamacion empresarial, el plazo de un afio desde la extincién de la relacion
laboral. Lo que sin duda, a nuestro juicio, resulta incuestionable, por imperiosas
razones de seguridad juridica y de mantener el justo equilibrio entre los intereses de
las partes implicadas™, es la necesidad de establecer un plazo como presupuesto del

ejercicio de la facultad de reclamacion empresarial, de manera que, finalizado tal

%% En efecto, nos parece que debe tomarse muy en cuenta la importancia que juega el tiempo en
los inventos protegibles, de ahi que nos parezca que resultaria excesivamente arriesgado para el ex
trabajador, caso de que actuara fraudulentamente, tener guardada la invencién por mas de un afio
desde la extincion de la relacion laboral, siendo lo méas probable que sus estudios consagrados en
férmulas, prototipos, modelos, etc. -que el trabajador debe dejar en la empresa a la extincién de su
relacion laboral-, sean tomados por otros trabajadores de la misma empresa, los cuales consigan el
mismo, anlogo o superior resultado inventivo, de tal manera que la patente (o, €l titulo de proteccion
exclusiva de que se trate) sea solicitada por el empresario antes de que el ex trabajador pueda
depositar su solicitud sin caer en el ambito del art. 19.1 LP. Similar opinién, con referencia a la
normativa italiana, concretamente con respecto al art. 26 del R.D. de 29 de junio de 1939, n° 1127,
es mantenida por Vercellone, P.: Le invenzioni dei dipendenti, Milan, 1961, pag. 61.

287 Vid. supra 3.1.3. de este capitulo.
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plazo, si no se cumple tampoco el primer presupuesto, no sea posible al empresario
plantear conflicto sobre la titularidad de las invenciones que, realizadas por el ex
trabajador, se protejan por derechos de explotacion exclusiva. Por lo que, en
coherencia con lo que acabamos de manifestar, nos parece elogiable que tal

necesidad haya sido tomada en consideracion por el art. 19.1 LP.

Por tiltimo, debemos reparar en que, lejos de lo que pudiera parecer a primera
vista, este plazo de un afio a contar desde la extincion de la relacion laboral, a que
se refiere el art. 19.1 LP, no es el plazo durante el cual el empresario puede hacer
uso de su facultad de reclamacién de la invencién®®, sino inicamente uno de los
presupuestos que han de concurrir para que surja tal facultad, esto es, para estar
legitimado a plantear, si lo estima procedente, su reclamacion ante los érganos

pertinentes.

3.2.3. Duracién de la facultad de reclamacion empresarial

Concurriendo los presupuestos ya examinados, esto es, que dentro del afio
siguiente a la extincion de la relacién laboral se presente una solicitud de patente o
de cualquier otro titulo de proteccién exclusiva para un invencion que, realizada por

el ex trabajador, pueda caer dentro del 4mbito de los arts. 15.1 0 17.1 LP, se plantea

288 De esta cuestién nos ocuparemos en el subapartado siguiente.
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la importante cuestion de cuanto tiempo dura la facultad de reclamacioén empresarial
sobre tal invencion, pues ni el art. 19.1, ni ninguno de los contenidos en el titulo IV
de la LP, contemplan esta cuestion. Cuestion a la que, sin duda, debe darse
respuesta y, parece l6gico que tal respuesta haya de encontrarse bien en la propia
LP, si lo que se ha presentado es una solicitud de patente o de modelo de utilidad,
bien en la normativa de Proteccion de Obtenciones Vegetales®™, si lo que se ha
presentado es una solicitud de obtencion vegetal, bien en la normativa sobre
Topografias de Productos Semiconduqtores”“, si lo que se ha presentado es una

solicitud de este tipo.

Centrandonos en la LP observamos, por un lado, que su art. 11 contempla el
supuesto de que, antes de que haya concluido el procedimiento de concesion de la
patente, se dicte sentencia firme reconociendo el derecho a la patente solicitada a
persona distinta del solicitante, permitiendo a esta persona a optar: bien a continuar
~ con el procedimiento subrogandose en el lugar del solicitante, bien -gozando de la
misma prioridad- solicitar una nueva patente, bien a pedir que la solicitud sea
rechazada. Lo que presupone que, durante el procedimiento de concesion ante la
OEPM; haya sido interpuesta ante los érganos judiciales una demanda en la que se

reclama por el demandante que se le reconozca el derecho a la patente, ain no

29 Vid. arts. 8.3 y 11.1 a) del Reglamento General sobre Proteccion de Obtenciones Vegetales.

20 vid art. 4.4 de la LPTPS.
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concedida, frente al solicitante. Por otro lado, el art. 12 del mismo texto legal
contempla el supuesto de que, habiendo culminado el procedimiento de concesion
de la patente, haya sido ésta concedida a persona no legitimada para obtenerla,
facultando a la persona que se crea legitimada a (sic) «reivindicar» ante los 6rganos
judiciales que le sea transferida la titularidad de la patente; accién que s6lo podra
ejercitar, salvo mala fe por parte del titular de la patente, en el plazo de dos afios a
contar desde la fecha en la que se publicé la concesion en el BOPI. Mas, dicho esto,
debemos reparar en la importante deficiencia técnico-juridica que existe en la
redaccion de estos dos preceptos que conectan el ejercicio de la accion de
reclamacion frente, respectivamente, al solicitante o titular de la patente a que haya
sido solicitada o concedida a persona no legitimada "conforme al art. 10.1 de la LP"
y, permitiendo, por consiguiente, el ejercicio de tal accidn Unicamente a la persona
legitimada "conforme al art. 10.1 de la LP"; precepto éste que establece "El derecho
a la patente pertenece al inventor y es transmisible por todos los medios que el
derecho reconoce", pero ocurre que, en los supuestos de invenciones laborales, que
son la mayoria hoy como hemos demostrado en otro capitulo™, el derecho a la
patente pertenece al empresario, si se dan los requisitos del art. 15.1, o puede
perteneﬁerle, si se dan los requisitos del art. 17.1. La deficiencia técnico-juridica a
la que hemos aludido podia haberse evitado: bien, estableciendo en ¢l art. 10.1 que

el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes salvo en los

1 Vid. supra capitulo primero.
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supuestos de invenciones laborales contemplados en los art. 15.1 y 17.1 -a modo
similar a como acontece en otras leyes y textos supranacionales*-; bien, haberse
redactado los arfs. 11 y 12 sin hacer expresa referencia al art. 10.1, sino
sencillamente haber hecho referencia a persona legitimada conforme a la propia Ley
de Patentes. Claro que, de haberse procedido de cualquiera de las formas indicadas,
no tendriamos ahora que cuestionarnos si los preceptos referenciados, esto es, los
arts. 11 y 12 LP son o no de aplicacion en los casos en los que el derecho a la
patente pertenece o puede pertenecer al empresario; ya que, en principio, el tenor
literal de dichos articulos lo impediria. Mas, la facultad de reclamacion empresarial,
reconocida en el art. 19.1 LP, no difiere de la facultad de reclamacioén que reconoce
al inventor o a sus causahabientes los arts. 11 y 12. De ahi que, ateniéndonos a una
interpretacion extensiva o mas bien a una interpretacion analdgica, deba estimarse
que dichos arts. son aplicables en el supuesto de que la accion de reclamacién, con
base en el art. 19.1, sea ejercitada por un empresario. Que ésta es la interpretacion
que debe prosperar, a nuestro juicio, viene confirmada por uno de los textos legales,
de ambito supranacional, en cuya redaccion se inspird nuestra actual Ley de

Patentes, como es el CPE*>,

2 Asi, por ejemplo, ocurre en el art. 18 de la Ley de invenciones italiana; en el art. 60 del CPE;
en el art. 11 del Reglamento relativo a la Proteccion Comunitaria de las Obtenciones Vegetales
(publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas n°L 227, de 1 de septiembre de 1994).

2% En efecto, puede observarse la practica identidad entre el contenido de los arts. 60.1y 61.1
del CPE y los arts. 10.1 y 11.1 de la LP, salvo en que éstos ultimos olvidan el caso relativo a que
el derecho a la patente pertenece (cfr. art. 15.1 LP) o puede pertenecer al empresario (cfr. art. 17.1
LP). Asi, el art. 60.1 del CPE establece "El derecho a la patente europea pertenece al inventor o a
sus causahabientes. Si el inventor es un empleado, el derecho a la patente europea se determinara de
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Por lo que, en suma, imponiéndose la aplicacién de los art.s 11y 12 de laLP,
la duracién de la facultad de reclamacién empresarial, reconocida en el art. 19.1,
varia en funcién de si, al interponer la demanda, ha culminado o no el procedimiento
de concesion de la patente ante la OEPM. Asi, no habiéndose culminado el
procedimiento de concesion de la patente, puede el empresario plantar su demanda
en cualquier momento previo a dicha concesion®*; mientras que, si ya ha culminado
el procedhﬁiento de concesion dispone el empresario del plazo de dos afios, a contar
desde la fecha de publicacion de la concesion en el BOPI, para plantear tal demanda,

plazo que, como dispone el art. 12.3, in fine, "no ser4 aplicable si el titular, en el

acuerdo con la legislacion del Estado en cuyo territorio el empleado ejerza su actividad principal; si
no puede determinarse el Estado en cuyo territorio ejerza esa actividad principal, Ia legislacién
aplicable ser la del Estado en cuyo territorio se encuentra el establecimiento del empresario del que
el empleado dependa”; de manera que, si el inventor es un empleado y la legislacion aplicable, de
acuerdo con los criterios establecidos, fuera la espaiiola, el derecho a la patente europea habria de
determinarse conforme a los arts. 15 a 20 de la LP. Por su parte, el art. 61.1 del CPE dispone
"Cuando una sentencia firme hubiere reconocido el derecho a la obtencion de la patente europea a
una persona de las mencionadas en el art. 60.1, distinta del solicitante, y siempre que la patente no
hubiera llegado a ser concedida todavia, esa persona podrd, dentro del plazo de tres meses desde que
la sentencia haya adquirido fuerza de cosa juzgada, y en lo que se refiere a los Estados contratantes
designados en la solicitud de patente europea en los que la decision ha sido adoptada o reconocida,
0 deba ser reconocida en virtud de lo dispuesto en el Protocolo sobre el reconocimiento, anejo al
presente Convenio: a) Continuar el procedimiento relativo a la solicitud, subrogandose en el lugar
del solicitante, haciéndose cargo de la solicitud. b) Presentar una nueva solicitud de patente para la
misma invencidn. ¢) Pedir que la solicitud sea rechazada”; asimismo, vid las reglas 13 a 16 del Capi-
tulo Primero de la Segunda Parte del Reglamento de Ejecucion del CPE.

Por lo demas, puede servir también para avalar la interpretacién de la aplicacién de los arts.
11y 12 de la LP a la facultad de reclamacion, reconocida en el art. 19.1, al empresario, lo dispuesto
en los arts. 11 y 98 del Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo
a la Proteccién Comunitaria de las Obtenciones Vegetales (DOCE n° L 227, de 1 de septiembre de
1994).

¢ Tengamos presente que, presentada tal demanda, de conformidad con el art. 11.3 LP "no podra
ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del demandante. El juez decretara la
suspension del procedimiento de concesion, una vez que la solicitud hubiese sido publicada, hasta
que la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria de la pretension del actor,
o hasta tres meses después si es estimatoria”.

198

© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espariola de Patentes de 20 de marzo de 1986

momento de la concesién o de la adquisicién de la patente, conocia que no tenia
derecho a la misma". Claro que, en ausencia de esta aludida mala fe, y habiendo
transcurrido el plazo de los dos afios mencionados sin haber planteado la demanda,
decae para el empresario la posibilidad de plantear la demanda de reclamacién con
el fin de que se le transfiera el derecho a la patente; pero, podra, no obstante, instar
la nulidad durante todo la vida legal de la patente y hasta cinco afios después de su
caducidad, fundando su pretension de nulidad en que el titular de la patente no tenia

derecho a obtenerla, de acuerdo con los arts. 112.1 d)y 113.1y 2 LP*,

Finalmente, observemos que los preceptos aludidos, esto es, arts. 11, 12 y
113 LP hacen referencia expresa a demanda judicial y sentencia de organos judicia-
les™. Ahora bien, el art. 140 LP dispone "Antes de iniciar accion judicial alguna
basada en la aplicacion de las normas del Titulo IV de esta Ley, relativo a las inven-
ciones laborales, la cuestion discutida debera ser sometida a un acto de conciliacién
ante la OEPM"; por su parte, el art. 141 se refiere a la composicién de la Comision
de conciliacién y, por altimo el art. 142 preceptiia, en su primer apartado: "Una

propuesta de acuerdo debera dictarse por la Comision de conciliacién en un plazo

25 Preceptos éstos que adolecen de las mismas deficiencias que hemos denunciado con respecto
alosarts. 11y 12 LP y, que por las mismas razones aducidas, deben estimarse de aplicacion en los
supuestos en que el derecho a la patente pertenece o puede pertenecer al empresario.

%% Lo que ademas, viene corroborado por el art. 123 LP, a cuyo tenor "El conocimiento de todos
los litigios que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clase y
naturaleza que sean, derivadas de la aplicacion de los preceptos de la presente Ley, corresponde a
los 6rganos de la Jurisdiccién ordinaria®.
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maximo de dos meses desde que el acto de conciliacién se solicit6 y las partes
deberan manifestarse en el plazo maximo de quince dias si estan o no conformes con
dicha propuesta. En caso de silencio se entendera que existe conformidad", en su
segundo aparfado: "Ningun Juez admitird uﬁa demanda sobre derechos dimanantes
del Titulo IV de la presente Ley que n§ vaya acompaifiada de una certificacion del
Director de la OEPM en que se haga constar la no conformidad de las partes con la
propuesta de acuerdo (sic) prevista en los articulos anteriores", y, por tltimo, en su
apartado tercero: "Los art. 460 y 480 de la LEC seran de aplicacion supletoria en lo

que sea pertinente".

De ahi que, en principio y sin mds reflexion, cabria sostener que de
conformidad con la literalidad del art. 140 LP*’, puesto que el art. 19.1 -que recono-
ce al empresario la facultad de reclamar ciertas invenciones-, est4 incluido en el
Titulo IV de la LP, relativo a las invenciones laborales, resultard necesario que tal
reclamacion se someta a la Comisién de conciliacién®® y, solo si no existiese
conformidad de las partes sobre la propuesta formulada por la Comision cabria
acudir a la via judicial. Mas, reparese en que podria existir conformidad por lo que,

si éste fuera el caso, habria que entender -a los efectos de los arts. 11 y 12 LP-

27 E] estudio detallado de estos preceptos se aborda en el capitulo siguiente.

% Esto, contrasta con lo dispuesto en el & 37 de la Ley alemana de invenciones laborales de 25
de julio de 1957, en que el procedimiento arbitral previsto para las cuestiones que se susciten en esta
materia, se exceptua, entre otros supuestos, "cuando el trabajador no esta ya en la explotacion del
empleante” Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de
julio de 1957» en RDM, n° 84, 1962, pag. 385.
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equiparadas la conciliacion y la propuesta con la demanda y la sentencia judicial;
de no ser asi, el planteamiento de la conciliacién careceria de todo sentido, amén de

constituir un obstaculo para el demandante®.

4. La nulidad de la renuncia anticipada a los derechos que la LP otorga al

trabajador en el Titulo IV

4.1. Su prevision legal: art. 19.2 LP.

La ley de Patentes culmina la regulacion basica de las invenciones laborales
con una disposicion claramente tuitiva para el trabajador, pues como es sabido el art.
20 -tltimo de los que integran el Titulo IV- se limita, por un lado, a sefialar que
cuanto se ha establecido en los arts. anteriores (arts. 15 a 19) sera de aplicacion a
trabajadores, funcionarios y empleados de Entes publicos y, por otro, a destacar
ciertas especialidades de las invenciones de profesores universitarios. Tal disposi-
cion tuitiva -que prohibe sélo hasta un momento determinado su poder dispositivo,

en lo referente tinicamente a la renuncia no a la transmisibilidad de derechos’®- esta

% Estas cuestiones son objeto de analisis critico en el Capitulo siguiente, vid. infra su epigrafe
2.

3% Cfr. Cano Martinez de Velasco, J.I.: «La disponibilidad del derecho subjetivo» en RDN,
enero/marzo 1985, pags. 57y 58; Batlle Vazquez, M.: Comentarios al Cédigo civil y Compilaciones
forales. Revista de Derecho Privado. Tomo [, 1978, pag. 108; Gullon Ballesteros, A.: Comentarios
al Cadigo civil. Ministerio de Justicia. T. I, Madrid, 1993, pag. 35.
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establecida en el art. 19.2, a cuyo tenor "Sera nula toda renuncia anticipada del

trabajador a los derechos que la Ley le otorga en este Titulo".

4.2. Antecedentes.

El antecedente de este precepto se encuentra en el art. 29, parrafo cuarto, de
la LCT de 1944 cuyo tenor era "A la propiedad, patentada o no, de las invenciones
libres, el trabajador no podra renunciar en beneficio del empresario o de un tercero
mas que en virtud de un contrato posterior a la invencién". A simple vista, el
paralelismo del precepto recién glosado con el contenido del art. 19.2 LP parece
evidente, aun cuando el ambito material u objetivo de éste ultimo es mas amplio®”’;
mas, a nuestro juicio, existid una gran imprecision terminolédgica en la redaccion del
art. 29, parrafo cuarto, de la LCT 1944 Que, aunque utiliz6 el término renunciar, de
su total contenido se desprendia que mas bien quiso referirse a todo negocio
dispositivo, es decir, tanto al abdicativo (como es la renuncia) como al traslativo®®.
Con lo que, si partimos, siguiendo a la doctrina mayoritaria, de que la renuncia es

un negocio juridico unilateral que determina el abandono o dejacion de un derecho

31 Vid. infra 4.3.2. de este Capitulo.

302 En el mismo sentido, vid. por todos Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los

derechos laborales» en RPS, n° 85, enero/marzo 1970, pag. 29, donde sostiene que el art. 29, parrafo
cuarto, de la LCT "no puede referirse al negocio juridico de renuncia en sentido técnico estricto, y
ello por dos razones basicas: 1* Una renuncia a favor de persona determinada -el empleador o un
tercero- resulta incompatible con la naturaleza de la renuncia, de acuerdo con lo que anteriormente
ha quedado expuesto; y 2° Todavia resulta mas incompatible con su naturaleza la conversion de la
renuncia en una clausula contractual".
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0 expectativa tutelado por la ley sin transmitirlo a otra persona y sin contrapresta-
cion dentro de los limites establecidos por el ordenamiento juridico®®, resulta obvio
que no cabe hablar de que la renuncia se haga "en beneficio del empresario o de un
tercero”, sin perjuicio de que, como consecuencia de la renuncia, pueda existir algiin
beneficiario®®. En consecuencia, a nuestro juicio, mientras que, correctamente
interpretado, el art. de la LCT de 1944 prohibia toda disposicion anticipada sobre
la propiedad de las invenciones libres, el art. 19.2 LP queda circunscrito inicamente

a la renuncia’®.

3% Cfr. Castan Tobefias, J.: «Efectos de la renuncia a los gananciales efectuada por uno de los
conyuges o sus herederos» en RGLJ, 1929, tomo 155, pag. 228; Diez-Picazo, L./Gullén, A: Sistema
de Derecho Civil, vol. 1, 9° ed., Madrid, 1998, pags. 466-467; Batlle Vazquez, M. en Comentarios
al Cédigo civil y Compilaciones Forales cit., pag. 108, autor que afiade "la renuncia, que algunos
llaman traslativa, por la que el titular abandona un derecho transmitiéndolo a otro, no es renuncia
sino enajenacion (donacion, permuta, etc....), pues la verdadera renuncia es siempre abdicativa del
derecho o situacion juridica"; Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los derechos
laborales» cit. pags. 9y 10.

El caracter de la renuncia como abandono de derechos sin contraprestacion viene destacado
por: Ojeda Avilés, A.: La renuncia de derechos del trabajador. Instituto de Estudios Politicos,
Madrid, 1971, pags. 184 y 190; Prados de Reyes, F.J.: «Renuncia y transaccién de derechos en el
Estatuto de los Trabajadores» en RPS, n° 127, julio/septiembre 1980, pag. 59; Sala Franco, T. y
otros: Derecho del Trabajo, cit. pag. 293.

Por su parte, el Tribunal Supremo en reiteradas sentencias- asi, 3/3/86 (RJ 1094); 25/4/86
(RJ 2002); 11/6/87 (RJ 4278); 16/10/87 (RJ 7292); 7/7/88 (RJ 5559); 24/10/91 (RJ 7863, 7864,
7865); 28/10/91 (RJ 7872, 7873, 7874); 8/11/91 (RJ 8149, 8150, 8151); 31/10/91 (RJ 7879, 7880,
7881); 13/12/92 (RJ 10399)- conceptia la renuncia como mera manifestacion de voluntad del titular
de un derecho por cuya virtud hace dejacion del mismo; no obstante, la sentencia de 21/10/92 (RJ
1420), apartandose del sentir mayoritario, distingue entre renuncia abdicativa y traslativa, diciendo
textualmente "la renuncia puede ser abdicativa, al desistirse del derecho, con ambito de eficacia sélo
personal o traslativa en cuanto se renuncie y cede el mismo".

3% Vid. Villa Gil, L.E.: «El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales” cit. pag. 19
y la bibliografia alli citada; asimismo vid. supra nota 85.

3% De la misma manera, similar diferencia de amplitud puede apreciarse entre el vigente art. 3.5
ET y el art. 19.2 LP. El art. 3.5 ET establece "Los trabajadores no podran disponer validamente,
antes o después de su adquisicion, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales
de derecho necesario. Tampoco podran disponer vilidamente de los derechos reconocidos como
indisponibles por convenio colectivo”. Reparese en que este precepto, a diferencia del art. 19.2 LP,
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4.3. Prohibicion de renuncia.

4.3.1. Su ambito temporal.

El art. 19.2 LP no prohibe la renuncia hecha en cualquier momento por el
trabajador de los derechos que la LP le otorga en el Titulo IV, sino sélo la anticipa-
da, esto es, la efectuada antes de que los derechos se hayan incorporado a la esfera
Juridica del trabajador. Dejando al margen la cuestion sobre lo impropio o incorrecto
que resulta, desde el punto de vista técnico, el hablar de renuncia anticipada de
derechos o, lo que es lo mismo, sobre derechos todavia no existentes o no adqui-

ridos®®, lo cierto es que, llamese repudiacion, exclusion o renuncia impropia, sera

prohibe toda disposicion y, no sélo la renuncia -que no es mas que una de las formas en que puede
concretarse aquélla-. Es decir, la expresion disponer comprende tanto los negocios juridicos abdica-
tivos como los traslativos. Cfr. Prados de Reyes, F.J.: «Renuncia y transaccion de derechos en el
Estatuto de Trabajadores" en RPS n° 127 julio/septiembre, 1980, pags. 59 a 68; Sala Franco y otros:
Derecho del Trabajo, cit. pag. 293, aunque en la pag. 294 sostiene "hay que entender sin embargo,
probablemente, que lo que se quiere prohibir es la renuncia pura y simple, sin compensacién, y no
el negocio transaccional”.

Por otro lado, del art. 19.2 LP puede inferirse la posibilidad de realizar anticipadamente
disposiciones traslativas con compensacion. Cfr. Pedemonte Feu, J.: Comentario a la Ley de
Patentes, Barcelona, 1989, pag. 50. En contra, en cambio, parece mostrarse Pérez Pérez, M.:

Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador, cit.
pag. 330. -

3% Cfr. Gullén Ballesteros, A.. Comentarios al Cédigo civil. Ministerio de Justicia, cit. quien, en
la pag. 34, sostiene "la mencion (en el art. 6.2 C.c.) de la renuncia de derechos junto con la exclusién
de la ley aplicable significa en realidad que hay dos formas de renuncia: la renuncia de derechos que
han sido ya adquiridos, y la renuncia como voluntad de no llegar a adquirir aquéllos, que se hubiera
producido si la ley aplicable no se hubiese excluido. Pero técnicamente s6lo hay renuncia en el primer
caso, porque existe algo concreto sobre lo que se dispone..."; Castellé Saez, A.: «Cuestiones sobre
la renuncia de derechos y la exclusion voluntaria de la ley: distincién entre ambas, relacion con la
autonomia de la voluntad y limites para su validez» en RGD n° 604/605, enero/febrero 1995, pags.
50y 51; Lasarte Alvarez, C.: Principios de Derecho Civil (Parte general y derecho de la persona)
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nula por imperativo del art. 19.2 LP; con lo que se prohibe temporalmente su poder
dispositivo de renuncia. De manera que, el momento a partir del cual el precepto de
referencia admite la eficacia de la renuncia, es aquél en el que los derechos existen
en la esfera juridica del trabajador; mas, esto no significa que la renuncia hecha a
partir de este momento sea, en todo caso y sin mas, vélida ya que, sélo lo sera si no
contraria los limites genéricos a que esta supeditada toda renuncia de derechos segin
el art. 6.2 del Cédigo civil®’; debiendo, ademas, seguin reiterada jurisprudencia ser
"clara, terminante e inequivoca, sin condicionante alguna, con expresion indiscutible
de criterio de voluntad determinante de la misma, y revelacion expresa o ticita, pero

mediante actos concluyentes igualmente claros e inequivocos™®.

4.3.2. Ambitos objetivo y subjetivo.

El ambito material u objetivo del art. 19.2 LP comprende todos los derechos
que la LP otorga al trabajador en el Titulo IV y, por consiguiente, basicamente €stos
son: el derecho a la remuneracion suplementaria (art. 15.2), el derecho a la

titularidad de las invenciones libres (art. 16), a la titularidad de la invencion

Tomo 1, 5° ed., Madrid, 1996, pag. 155; Batlle Vazquez, M.: Comentarios al Cédigo civil y
Compilaciones Forales. Revista de Derecho Privado, cit. pag. 108.

307 Cuyo tenor es "La exclusién voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de derechos en ella
reconocidos solo seran vilidas cuando no contrarien el interés o el orden piblico ni perjudiquen a
terceros”.

398 Asi, en efecto, se establece en numerosas sentencias de nuestro Tribunal Supremo, vid. supra
nota a pie de pagina n° 303.
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aéumible o é la correspondiente compensacion economica justa si quien asume la
invenci6n es el empresario (art. 17), el derecho del profesor universitario a participar
en los beneficios que obtenga la Universidad de la explotacion o de la cesion de sus
derechos sobre las invenciones por él realizadas o la titularidad si la Universidad le

cede la misma (art. 20.4 y 5).

Respecto al ambito subjetivo el art. 19.2 es explicito, en cuanto s6lo declara
nula la renuncia anticipada hecha por el trabajador (sin perjuicio, claro esta que, por
imperativo del art. 20, aquél precepto sea aplicable a funcionarios, empleados y
trabajadores de entes piiblicos), quizés por entender que como parte mas débil dela
relacién merece una mayor tutela. Tutela que pretende conseguir, como hemos dicho
antes, prohibiendo temporalmente su poder dispositivo de renuncia y de este modo
conseguir equilibrar los intereses de las partes de dicha relacion. Por el contrario,
la renuncia anticipada del empresario -como la posterior-, en cuanto no estd
comprendida dentro del 4mbito subjetivo del art. 19.2 LP, queda unicamente

sometida para su validez a los limites genéricos del ya mencionado art. 6.2 del C.c
4.3.3. El efecto juridico de su transgresion.

El efecto juridico que el art. 19.2 LP liga a la renuncia anticipada de los

derechos que la LP otorga al trabajador en el Titulo IV es el de la nulidad. Nulidad
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que habra que entender radical o de pleno derecho®”, lo que trae como consecuencia

que la renuncia sea invalida ab initio sin necesidad de impugnacion.

309 Cfr. Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986», cit. pag.
134.
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CAPITULO SEXTO: LA RESOLUCION DE LOS LITIGIOS EN MATERIA

DE INVENCIONES LABORALES
1. Introduccion

La Ley de Patentes no se limita a regular los aspectos sustantivos propios de
su ambito, sino que incluye normas procesales dirigidas a la adecuada proteccion de
los derechos que reconoce. En efecto, contiene todo un titulo, el XIII, cuya ribrica
es "Jurisdiccion y normas procesales" que, como ha sefialado algin autor, constituye
en si un auténtico tratado de Derecho Procesal’™® y, dentro del mismo, dedica su
capitulo IV a la conciliacién en materia de invenciones laborales. De ahi que, para
completar nuestra investigacion, centremos este capitulo en el analisis de ]amentada
conciliacion asi como del orden jurisdiccional competente, previstos por nuestra LP,
para la solucién de cuantos litigios se susciten en aplicacion de los preceptos que la

LP dedica a las invenciones laborales.
2. La conciliacion en materia de invenciones laborales

2.1. Su prevision legal y antecedentes.

31 Cfr. Retuerta, J.J.: Nueva Ley de Patentes. Normativa procesal. Madrid, 1989, pag. 202.
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Como se ha indicado, la LP dedica el capitulo IV de su titulo XIII a lo que
denomina "conciliacién en materia de invenciones laborales", integrado por los arts.
140 a 142. El art. 140 textualmente establece: "Antes de iniciar accioén judicial
alguna basada en la aplicacion de las normas del titulo IV de esta Ley, relativo a las
invenciones laborales, la cuestion discutida debera ser sometida a un acto de conci-
liacién ante la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas”. El art. 141 se ocupa de la
composicion de la Comision que a los efectos de la conciliacion ha de constituirse,
de sus miembros y de a quién o a quiénes corresponde su nombramiento; finalmente,
el art. 142 contiene tres apartados; su apartado 1 sefiala el plazo en que la Comision
debe dictar la propuesta de acuerdo y el que tienen las partes para aceptarla o no’"’;
el apartado 2 acentia el cardcter previo y obligatorio que tiene la conciliacion’; por
ultimo, su apartado 3 se limita a establecer el caracter supletorio, en lo que sea perti-
nente, de los arts. 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Deficiente
regulacion que al no haber sido desarrollada ni tan siquiera en sus aspectos mas
elementales, plantea numerosas lagunas como expondremos a lo largo de este

Capitulo.

311 Qu tenor es el siguiente "Una propuesta de acuerdo debera dictarse por la Comision de
conciliacion en un plazo maximo de dos meses desde que el acto de conciliacion se solicit6 y las
partes deberan manifestarse en el plazo méximo de quince dias si estan o no conformes con dicha
propuesta. En caso de silencio se entendera que existe conformidad”

312 Asi dispone: "Ningin Juez admitira una demanda sobre derechos dimanantes del Titulo IV de
la presente Ley que no vaya acompaifiada de una certificacién del Director de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas en que haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta
de acuerdo prevista en los articulos anteriores”
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El encuadramiento sistematico de esta conciliacién ha sido criticado con el
argumento de que la conciliacién ante un 6rgano administrativo, como es la
OEPM’", no puede ser calificada de jurisdiccional, por lo que se estima que el
encuadramiento adecuado habria sido el titulo dedicado a las invenciones
laborales’™. No obstante, nos parece que, aun siendo evidente que la conciliacion
regulada en los arts. 140 a 142 LP no es jurisdiccional pues su conocimiento no
corresponde a ningun 6rgano judicial, al tener la misma la consideracion de presu-
puesto procesal auténtico o estricto®”’, no creemos que su encuadramiento dentro del

titulo dedicado a la jurisdiccion y normas procesales resulte del todo inadecuado.

Los antecedentes prelegislativos de la institucion que examinamos se
encontraban en el Anteproyecto del Instituto de Estudios Politicos (AIEP)**¢, en el

Anteproyecto redactado por el profesor Bercovitz por encargo del entonces Registro

313 Aunque, permitasenos adelantar la advertencia de que no es la OEPM a quien corresponde la
tramitacion de la conciliacion, sino una comision especifica constituida para cada asunto, cfr. infra
apartado 2.3 de este capitulo.

314 Cfr. Lema Devesa, C.: «Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de
1986» Derecho y Tecnologia: curso sobre innovacion y transferencia (coord. por J. Bisbal y C.
Viladas) cit. pag 155.

33 Cfr. infra apartado 2.3. de este capitulo

*1¢ Concretamente, en los arts. 180 a 182, que obligaban a las partes a acudir al arbitraje del
Consejo de la Propiedad Industrial antes de iniciar accion judicial alguna sobre cuestiones relativas
a invenciones laborales. Vid su texto en Instituto de Estudios Politicos: Reforma del Derecho
espafiol de Patentes, Madrid, 1967, pags. 159 y 160
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de la Propiedad Industrial*”, los cuales, segin opinioén unanime de la doctrina®®,

tuvieron como fuente el procedimiento arbitral previsto en la Ley alemana de
invenciones laborales de 25 de julio de 1957*" y, finalmente, en el Proyecto de Ley
de Patentes aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de abril de 1985°° que, aun
siguiendo de forma basica el planteamiento de los dos Anteproyectos indicados y,
por ende la citada Ley alemana, sin embargo sustituye el nombre de la institucion
que, en lugar de arbitraje pasa a denominarse conciliacion, sin duda, por influjo de

la Ley de Patentes francesa vigente en dicho momento*', la cual en este aspecto se

317 Concretamente en los arts. 170 a 172 que conformaban el capitulo IV del Titulo XV bajo la
riibrica de "Arbitraje en materia de invenciones, descubrimientos e innovaciones laborales” que
continfia el mismo planteamiento del AIEP, vid su texto en Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: La nueva
Ley de Patentes. Ideas introductorias y antecedentes, pags. 205 y 206.

318 Vid. por todos Bercovitz Rodriguez-Cano, A. ob.ul.cit. pag. 140.

319 Las acciones judiciales en relacién con aspectos tratados por la Ley alemana de invenciones
laborales s6lo pueden ejercitarse después de que dichas cuestiones hayan sido tratadas por el tribunal
arbitral; de manera que tal arbitraje -regulado en los & 28 a 36- es obligatorio, aunque existen varias
excepciones a esta regla establecidas en el & 37 que determinan que, en la realidad, en la mayoria
de los casos el arbitraje resulte voluntario. Sobre el contenido y comentario de estos preceptos vid.
Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio de 1957»
en RDM, n° 84, 1962, pags. 383 a 385; Bernhard/Krasser: Lehrbuch des Patentrechts, 4° ed.
Munich, 1986, pag. 269; Ruete, M.: «The German employee-invention law: an outline» Employees-
'Inventions a comparative study (edit. por Jeremy Phillips), Oxford, 1981, pags. 187 y 201 a 202;
Heimbach, K.J.: «Law and practice of employee inventions in Germany» Symposium on employee
inventions, Ginebra, 1993, pags. 42 a 45.

320 Concretamente, los arts. 138 a 140 que, comprendian el capitulo IV del Titulo XIII bajo la
ribrica "Conciliacién en materia de invenciones laborales” y, cuyo contenido no sufrié modificaciéon
alguna durante su tramitacién parlamentaria, esto es, pas6 sin pena ni gloria, pues ninguno de estos
preceptos fue objeto de enmienda alguna. Vid su texto en BOCG-Congreso de los Diputados: II
Legislatura, Serie A, Proyectos de Ley, de 3 de junio de 1985, n® 154-.1

321 La Ley de 13 de julio de 1978, que modificé la Ley de Patentes francesa de 2 de enero de
1968, introdujo las disposiciones relativas a las invenciones de los asalariados en los arts. 1 ter y 68
bis. Este altimo precepto establecia que si una de las partes (empleante o asalariado) lo solicitaba
toda controversia relativa a la aplicacion del art. 1 ter (que trataba sobre las invenciones laborales)
sera sometida a una comision paritaria de conciliacion presidida por un magistrado del orden
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inspiro, a su vez, en el procedimiento arbitral de la citada Ley alemana*?. Mas, lo
cierto es que, como reflexionaremos luego’, la conciliacién previstaen los arts. 140

a 142 de nuestra LP no parece adecuarse a lo que por conciliacion debe entenderse

€n su correcta acepcion técnico-juridica.

2.2. Su fundamento.

Como ha puesto de relieve la doctrina procesalista, el fundamento de toda
conciliacion™ estd en la idea que tiene el Estado de que el proceso es una forma
costosa, complejay muy a largo plazo de resolver los conflictos, de ahi que la conci-
liacién, se establezca con la finalidad de obtener una composicion rapida y justa
mediante la intervencion de un érgano imparcial que, actuando, no con caracter

coactivo, sino mediador, procure una avenencia entre las partes; facilitando, asi, una

salida no traumaética al conflicto®®.

Juducial, cuyo voto sera decisivo en caso de empate.

Actualmente en Francia, con la promulgacién del Codigo de la Propiedad Intelectual el 1 de
Julio de 1992 (Ley n° 92-597 de 1 de julio. JO de 3 de Jjulio de 1992) las invenciones laborales se

regulan en los arts. L. 611-7 y L 615-21 que han venido a sustituir respectivamente a los arts. 1 ter
y 68 bis.

*Z Asi es reconocido por la doctrina, cfr. por todos Bouju, A.: «Regards sur 'actuel régime des
inventions de salariés en France» La Propiété Industrielle, mayo, 1985, pag. 211.

*B Vid. infra apartado 2.3.

24 Fundamento que, con caracter general, puede extenderse al arbitraje y a la mediacion como
mecanismos o institutos alternativos o complementarios a la resolucion judicial de los litigios.

** Vid. por todos Aragoneses Alonso, P.: «Exposicion sistematica del acto de conciliacién» en
R.D.Proc. n° 2, 1951, pag. 270
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Pues bien, esta fundamentacion genérica vale igualmente para la llamada
conciliacion previa y obligatoria que en litigios sobre invenciones laborales preveé
nuestra LP mas, observamos que ésta puede tener, ademas, otras razones afiadidas:
asi, por un lado, podria estar 1a razon consistente en preservar la paz que debe existir
dentro del marco de una relacion laboral. De ahi, que pudiera afirmarse que, en los
supuestos en los que se plantea vigente la relacion laboral, €l fundamento de esta
previa y obligatoria conciliacion esta en evitar, en la medida de lo posible, que los

_conflictos que puedan plantear las invenciones laborales lleguen a los 6rganos
judiciales por la inevitable incidencia negativa que ello comportaria para el clima
de armonia y colaboraciéon que debe existir en las relaciones empresario-
trabajador’®. Planteamiento éste al que, sin duda, obedece en todo caso el procedi-
miento arbitral previo previsto en la Ley alemana de invenciones laborales, pues el
mismo no resulta obligatorio cuando el trabajador no esté ya en la explotacion del
empleante®”, excepcion que no prevé el art. 140 LP que obliga a someter toda
controversia que se suscite en aplicacion del Titulo IV de la LP a un acto de
conciliacién ante la OEPM, y resulta incuestionable que tales controversias pueden
plantearse y, de hecho, se suelen plantear una vez extinguida la relacion laboral,

como lo demuestra, tanto el tenor del art. 19.1 LP que estd dentro del mencionado

326 En términos similares se explicaba la razon de regular el llamado arbitraje en materia de
invenciones laborales en el AIEP, cff. Instituto de Estudios Politicos, Reforma del Derecho espariol
de Patentes cit. pag. 72.

327 Cfr. Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio
de 1957» cit., pag. 385; Bernhard/Krasser: Lehrbuch des Patentrechts, cit., pag. 269; Heimbach,
K.J.: «Law and practice of employee inventions in Germany» cit. pag. 42.
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Titulo, como algunos de los escasos actos de conciliacién de los que, desde la
vigencia de la LP, han sido presentados ante la OEPM®®; por lo que, por otro lado,
resulta evidente que no toda conciliacién en esta materia obedece exclusivamente
a motivos de politica social, pues extinta la relacién laboral no ha lugar a evitar
incidencias negativas en una relacion que ya no existe, con Io que
consecuentemente, la fundamentacién especifica en estos supuestos -aplicable
también a los anteriores- parece residir en que la composicién experta de la
Comision que, ademas, no impone sino sencillamente propone, pueda resultar lé mas
adecuada para prima facie lograr la solucién consensuada de estas cuestiones’,

amén de resultar ser gratuita y rapida.

2.3. Anilisis de su régimen juridico.

Al margen de que la llamada conciliacion que ahora nos ocupa lo sea
0 no en rigor técnico-juridico, cuestion sobre la que nos manifestaremos en el
siguiente epigrafe, lo cierto es que del analisis de su escueta regulacion procede

destacar lo siguiente:

% En efecto, en 5 de los 12 expedientes de conciliacién que, hasta junio de 1998, habian sido
sometidos a la OEPM, la relacion laboral estaba extinguida.

*® Aunque, por diversas razones, tal finalidad en la realidad no se haya logrado, vid. infra
apartado 2.4 y 2.5.
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-la Ilamada conciliacién estd configurada como previa y obligatoria sin excepcion
al ejercicio de cualquier pretension j'udicial fundada en las normas que en la LP
regulan las invenciones laborales. Esto es 1o que se deduce de los términos inequivo-
camente imperativos en que se expresan tanto el art 140 LP "antes de iniciar accion
judicial alguna...la cuestion debatida debera ser sometida a un acto de conciliacién
ante le OEPM", como el art. 142.2 LP "ningin Juez admitird una demanda...",
presupuesto para ello es que el litigio que enfrente a las partes esté basado en la
aplicacion de las normas que sobre las invenciones laborales contiene el Titulo IV
de la LP*°; de ahi que, por consiguiente, deba ser considerada como presupuesto
procesal estricto o auténtico®!, esto es, como requisito prejudicial o presupuesto de
admisibilidad de la demanda judicial que, en consecuencia, obliga al Juez a inad-
mitir o rechazar de oficio cualquier demanda sobre derechos dimanantes de la
regulacion que el titulo IV de la LP contiene sobre las invenciones laborales si no
va acompafiada de la certificacion negativa a que alude el precepto’. El aludido
caracter obligatorio, sin salvedad de ningln tipo, contrasta con lo establecido en
otros ordenamientos comparados, tales como ¢l francés, donde la controversia sobre

invenciones laborales s6lo ha de ser sometida a la comision paritaria de conciliacion

%3 Normas que han sido objeto de anélisis en los capitulos anteriores y, por consiguiente, a ellos
nos remitimos.

331 Con carécter genérico sobre este particular vid. Valcarce, F.R.: «Los actos de conciliacién en
materia civil» en Rev. de Der. Proc., n° 3, 1953, pag. 334 a 337.

332 Tal parece ser también la opinién de Gonzélez Poveda, P.: «Normas procesales en la Ley de
Patentes» en la Ley 1988-4, pag. 1008.
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[}

si alguna de las partes lo solicita™; o el italiano, en el que el sometimiento de la
controversia a un colegio de arbitros es facultativo™; o el aleman, donde el
sometimiento previo de la cuestion litigiosa a la comision arbitral esta sometido a
las salvedades establecidas en su Ley reguladora®®, de entre estas salvedades merece
ser destacada la relativa al hecho de que el trabajador, en el momento en que se
plantea el litigio, né mantenga relacién con el empleante, pues nos hace reflexionar
sobre la posibilidad de si, pese a lo sefialado, tal excepcién también, aunque
indirectamente, pudiera estar permitida por nuestra LP. La reflexién sobre tal posibi-
lidad descansa en Ia literalidad del art. 141 de la LP que, al ocuparse de los
miembros que han de componer la Comision que, a los efectos de toda conciliacion,

ha de constituirse, contempla sé6lo el supuesto de vigencia de la relacion®s. Se

33 Asi lo establece el art. 615-21 del Cédigo galo de la propiedad intelectual de manera que sélo
en tal caso tiene caracter obligatorio (cfr. Mulatier, L.: «Law and practice of employee inventions
in France» Symposium on emploee inventions, Ginebra, 1993, pag. 29.)

334 En efecto, asi ha de ser interpretado el art. 25 de de la normativa de patentes italiana, después
de Ia sentencia de la Corte Constitucional 77/177 (vid. Marchetti, P/Ubertazzi, L.C.: Commetario
breve alla Legislazione sulla proprieta industrriale e intellettuale, Padua, 1987, pags. 190y 191)

* Cff. a este respecto los & 28 a 39, fundamentalmente los apartados 2 a 5 del & 37 que trata
de las salvedades al caricter previo y obligatorio del procedimiento arbitral (Vid. Heimbach, K.J.:
«Law and practice of employee inventions in Germany» Symposium on employee inventions, cit.

pag. 42; Bercovitz Rodriguez-Cano, A.: «La Ley alemana de invenciones laborales de 25 de julio
de 1957» en RDM, n° 84, 1962, pags. 384 y 385.

% En efecto, obsérvese la utilizacién, por el art. 141, de los verbos que ahora nos interesan
exclusivamente en presente de subjuntivo, asi su apartado 1 dispone "a los efectos del acto de
conciliacion...se constituira una Comisién...formada por un experto designado por los trabajadores
de la empresa a la que pertenezea el inventor..." y su apartado 2 "en los casos en que el inventor sea
un funcionario al servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, la Comisién de concilia-
cion estard..." por lo que, podria interpretarse que de haberse querido someter a conciliacion todos
los litigios sobre invenciones laborales, con total independencia de si la relacion se encuentra o no
vigente, lo correcto desde el punto de vista gramatical y que habria evitado la duda ahora planteada,
habria consistido en utilizar también los verbos referidos en pretérito perfecto de subjuntivo, esto es,
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observa, por consiguiente, una manifiesta contradiccion, al menos gramatical, entre
el tenor de los arts. 140y 142.2 por un lado que, recordemos, imponen la concilia-
cion previa sin contemplar excepcién alguna, y el art. 141. 1 y 2. por otro.
Contradiccién que, sin embargo, habra de resolverse considerando que la
conciliacion prevista por nuestra LP tiene caracter obligatorio en todo caso, sin con-
templacion de excepcion alguna y ello en base, no s6lo a la clara literalidad de los
reiterados arts. 140 y 142.2 sino, incluso mads alld de la estricta literalidad, en
atencion al elemento teleologico perseguido en la regulacion de la institucién que
nos ocupa y que, como ya hemos destacado, no es otro que lograr una solucion
consensuada, experta, gratuita y rapida del conflicto evitando el recurso a los
organos judiciales, para lo que es totalmente indiferente la vigencia de la relacion;
interpretacion esta que, ademds vendria avalada tanto por el art, 19.1 LP, precepto
ubicado dentro del Titulo IV LP que contempla el supuesto de que la relacion no se
halle vigente®’, como por el hecho de que conforme al tenor del art. 141 no cabria

interpretar el caracter facultativo de la conciliacion cuando se halle extinguida la

pertenezca o haya pertenecido, sea o haya sido.

337 Asi deben haberlo entendido también cada uno de los presidentes de las escasas Comisiones
de Conciliacion, constituidas en nuestro pais desde la vigencia de la LP, pues de los 12 expedientes
de conciliacion de los que ha conocido (dos de los cuales entre las mismas partes y por el mismo
asunto) en 5 la relacion laboral ya se habia extinguido. Por otro lado, tenemos constancia de que, al
menos, un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona inadmitié una demanda sobre invenciones
laborales en la que la relacién laboral entre las partes enfrentadas no estaba vigente, por no haber
existido conciliacion previa o, més propiamente, por no haber dictado la Comisién la propuesta de
acuerdo que, al efecto, le impone el art. 142.1 LP.
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relacion laboral, sino la total imposibilidad en estos casos de que pueda acudirse a
la conciliacion prevista en la LP, al no ser posible la designacion de uno de los
miembros que necesariamente ha de componer la Comisién, lo que a todas luces

resultaria absurdo y sin parangon en Derecho comparado.

-solicitada la conciliacion ante la OEPM por cualquiera de las partes, habra
de procederse a la constitucion de la VComisi('m de conciliacién; solicitud que actaa,
en consecuencia, como presupuesto ineludible a estos efectos. Pero advirtamos
nuevamente que, no es la OEPM a quien corresponde la funcién de conciliaciéon™.
La OEPM es s6lo el Organismo ante el que, por imperativo legal, art. 140 in fine,
debe presentarse dicha solicitud y, como en los ordenamientos aleman y francés, el
lugar de reunion de cada una de las Comisiones, esto es, su sede’®. La LP no sefiala
forma de presentar la solicitud, ausencia de formalismo coherente con la finalidad
de la institucién, pero obviamente -dadas las consecuencias que se derivan de su
presentacion y la naturaleza administrativa del Organismo ante el que se presenta-
habra de presentarse por escrito y, aunque dirigida a la OEPM, podra presentarse en

cualquiera de los lugares establecidos en la Ley de Régimen juridico de la Adminis-

% En sentido distinto parece pronunciarse Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en materia de
invenciones laborales» en ADI, Tomo XVII, 1996, quien, en las pags. 1050 a 1053, se refiere reitera-
damente a la conciliacion de la Oficina, en lugar de la Comisién.

3 Cfr. Pérez Pérez, M. Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios
y personal investigador, op. cit. pag. 342.
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traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun™® que, conforme al
art. 3 LP, resulta en este aspecto de aplicacion supletoria. Asi, presentada la indicada
solicitud y segiin establece el art. 141.1 "...se constituirs una Comisidn presidida por
un experto de la OEPM designado por el Director de dicho Organismo y formada
por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el
inventor y otro experto designado por el empresario” Por consiguiente, se trata de
una composicion tripartita y experta de cada uha de sus miembros, mas advirtamos
que al no especificarse en qué materia o materias se requiere que sean expertos, se
suscita la cuestién de si han de serlo en la técnica concreta a que se refiera la
invencion, en la legislacion sobre propiedad industrial en general e invenciones
laborales en particular, esto es, en leyes, o en ambas. Como acontece en Derecho
comparado, lo ideal -dada la funcién asignada a toda Comisién- seria que en la
préctica se. impusiera su composicién ecléctica™!; sin embargo, utilizando el bro-

cardo «donde la ley no distingue, no debemos distinguir», lo cierto es que nuestra
LP deja en total libertad a quienes corresponde el nombramiento de sus miembros

para determinar aquello en lo que hayan de ser expertos. Lo que no ha lugar a dudas

3 Se trata de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE n° 285, de 27 de noviembre), vid. art.
48.2 .

%1 Asi, en el Ordenamiento francés se requiere en el presidente de la Comisién su condicién de
magistrado, esto es, su pertenencia a la carrera Judicial, quien ser4 asistido por dos expertos en la
técnica de la invencion (cfr. art. L. 615-21 del Cédigo de la propiedad intelectual). Por su parte, en
el alemén, el presidente ha de tener capacidad para acceder a la judicatura y sus dos asesores han
de ser expertos técnicos de la Oficina de Patentes (cfr. & 30 de la Ley de invenciones laborales). En
Espafia, tenemos constancia de que a partir de 1992 ha sido designado presidente de las escasas
comisiones constituidas al efecto un experto en leyes.
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es que el presidente de toda Comision ha de ser experto de la OEPM y designado
por su Director, mientras que con respecto a los otros dos miembros, si bien han de
S€r eXpertos no tienen que pertenecer a la OEPM y en su designacion advertimos
la clara tendencia en favor del empresario que muestra el legislador, pues, mientras
que ﬁno de ellos ha de ser nombrado directa y exclusivamente por el empresario,
con lo que teéricamente cuenta con su confianza parcial; el nombramiento de] otro
corresponde no exclusivamente al trabajador-inventor, sino a todos los trabajadores
de la empresa; con lo que, solo si el trabajador-inventor contintia en la empresa, si
acaso, podra contribuir con su voto a tal nombramiento. Mas, en cualquier caso, no
Vemos razon alguna para esta diferencia que, a la postre, dado el funcionamiento
practico, s6lo puede suscitar recelos en el inventor respecto a la neutralidad de los
miembros de la Comisién para la finalidad que se le asigna, maxime aun si la
relacion laboral que unia a éste con el empresario ya se ha extinguido™. La descrita
es la composicién que ha de tener la Comision de suscitarse litigios entre
trabajadores (a lo que habria que afiadir o ex trabajadores) y empresarios, sean éstos
publicos o privados; pues, de suscitarse conflicto entre la Administracién Publica
Y sus trabajadores, empleados o funcionarios (a lo que habria que afiadir sus ex

trabajadores, ex empleados y ex funcionarios, aunque la LP no lo contemple) la

2 A diferencia de lo que acontece en la Ley alemana, vid. nota a pie de pagina anterior.

** Supuesto no contemplado por la LP, que permite plantear si, en tal caso, la designacion
deberia corresponder al ex trabajador-inventor directamente, como ya ha sucedido en uno de los
expedientes de conciliacion.
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composicion es la prevista en el apartado 2 del art. 141, cuyo tenor es el siguiente:
"En los casos en que el inventor sea una persona al servicio de cualquiera de las
Administraciones Publicas, la Comisién de conciliacién estara presidida por un
experto de la OEPM y formaran parte de la misma los miembros designados en la
forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de la legislacién de
funcionarios"; precepto que plantea, dada su genericidad e inconcrecidn, cuantos
seran los miembros de la Comision y el si tendran que ser expertos, salvo en
relacion al presidente para el que no hay cambios con respecto al supuesto anterior.
Pues, al Real Decreto exigido por el precepto transcrito que, después de diez afios
de vigencia de la LP aun no se ha dictado, s6lo se le impone determinar la forma de
designacion de los miembros, distintos al presidente, que han de componer en cada
caso la Conﬁsién. Otra cuestion sumamente importante, no resuelta por el precepto
que ahora comentamos es si la reclamacion en via administrativa previa al ejercicio
de acciones fundadas en derecho privado o laboral, exigida por la normativa
administrativa®, queda exceptuada o sustituida por esta conciliacién, como creemos

debera interpretarse dada la idéntica finalidad perseguida por ambas®*.

Por lo demas, en cualquier caso, se trata de una Comisién especifica,

34 Vid. art. 120 de la Ley 30/1992

3 Sobre la identidad de finalidad perseguida por ambas instituciones vid. Garcia Alfonso, J.M.:
«A propésito de la reclamacion administrativa previa» en REDT n° 73, 1995, pag. 854; Pefia
Bernaldo de Quirés, C.M.: El arbitraje. La Conciliacion. Los modos anormales de terminacion del
proceso. (El desistimiento. Larenuncia. El allanamiento. Latransaccion. La caducidad). Granada,
1991, pag. 106.
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temporal, constituida ad hoc para cada particular conflicto sobre invenciones
laborales que enfrente a las partes. De ahi que la solicitud de conciliacién actie
como requisito previo inexcusable para que se proceda a la constitucion de la siem-
pre ocasional Comision que, a nuestro juicio no tiene la consideracion de érgano
administrativo en sentido estricto, pues, al menos el acto en que se plasma el
cometido especifico de la Comision, por imposicién legal, a saber, dictar una
propuesta de acuerdo en un determinado plazo, carece de los mas tipicos atributos
del acto administrativo, como son su ejecutoriedad por la propia Administracion y
su recurribilidad ante la jurisdiccion contenciosa-administrativa®®. Con todo, reite-
remos una vez mas, no cabe confundir dicha Comision con la OEPM, donde se debe
presentar la solicitud de conciliacién y, a la que, en cierto modo se le encarga velar

por el buen fin de la misma, pues el director de la OEPM, como ha quedado expues-

3% En cambio, parece admitir el caracter 6rgano de la Administracién Piblica de la Comisién,
aunque sin aducir razones Pérez Pérez, M..: Invenciones Laborales de trabajadores, profesionales
universitarios y personal investigador, cit. pag.348.

Un repaso a los expedientes de conciliacién en materia de invenciones laborales, también
vienen a evidenciar por parte de alguna de las Comisiones constituidas, la consideracién por éstas,
al menos en determinadas actuaciones, de su carécter de 6rgano de la Administracién pablica al
admitir, por ejemplo en el expediente de conciliacion 1/1995, que contra Ia resolucion adoptada, en
la que no admite la funcién conciliadora al entender que la pretension ejercitada no se basaba en la
aplicacion de las normas del Titulo IV LP, cabia interponer ante el Director General de la OEPM
recurso administrativo ordinario en el plazo de 1 mes de conformidad con la LRJAP y PAC (Ley
30/1992).

A lo sumo, a nuestro juicio, seria posible si acaso, aunque de manera forzada, llegar a
interpretar que esta Comision de conciliacion pueda constituir un ejemplo de los 6rganos colegiados
de las distintas Administraciones Piblicas "en que participen organizaciones representativas de
intereses sociales” sin participar en sus estructuras jerarquicas a que alude el art. 22.2 de la Ley
30/1992. La descrita es la opinién defendida para la Comision Mediadora y Arbitral de la Propiedad
Intelectual prevista en el art. 153 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, por el profesor Marin Lopez en AA.VV.: Comentarios a la
Ley de Propiedad Intelectual (coord. por Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano), 2° edic. Madrid,
1997, pags. 2195y 2196.
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to, es a quien corresponde designar al experto de ésta que ha de presidir la Comisién
y entendemos que, salvo delegacion en el designado, también le correspondera
notificar la solicitud a quienes competa a fin de que procedan al nombramiento de
los otros miembros, lo que por otra parte tiene enorme trascendencia pues sin tal
nombramiento no es posible la constitucion aludida; en definitiva, hay una impor-
tante intervencion administrativa de la OEPM sobre la Comision, como lo
demuestran los datos sefialados, de ahi que la conciliacién en la materia que
tratamos se desarrolla bajo el paraguas o direccion de una Entidad de Derecho
Piiblico, esto es, de un organismo de la Administracion, como es la OEPM, orga-
nismo auténomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo®*’ mas la
Comisién constituida no participa, al menos plenamente®®, del caracter de Adminis-
tracion publica que ostenta la OEPM, sino que como hemos dicho un simple instru-
mento u 6rgano que, dada su composicion nos parece que de actuacion colegiada,
cuya finalidad fundamental radica en la elaboracion de una propuesta de acuerdo,

propuesta que no tiene la consideracion de acto administrativo.

-En efecto, el cometido asignado por la LP a la Comisién no es otro que el

347 Vid. Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creacién del Organismo Auténomo Registro de la
Propiedad Industrial (BOE n° 107, de 5 de mayo de 1975). Recordemos que conforme preveé el
apartado 1 de la Disposicion Adicional Primera de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, "el
Registro de la Propiedad Industrial se denominara en lo sucesivo Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas" (BOE n° 176, de 23 de julio)

348 Cfr. penaltima nota a pie de pagina.
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de elaborar una propuesta de acuerdo en un plazo méaximo de 2 meses, cuyo dies a
quo es el de presentacién de la solicitud. No contiene la LP ni el Reglamento que
la desarrolla ninguna otra especificacion sobre la Comisi6n, pero huelga decir que
esta parca regulacién que omite los pormenores de la tramitacién de la Conciliacion
y sus efectos presenta indudables lagunas e interrogantes, como entre otras merece
destacar: qué efectos produce la ausencia de nombramiento de cualquiera de los
expertos por quien corresponda; a quién compete examinar si la conciliacion
solicitada versa o no sobre la aplicacion de las normas del Titulo IV LP y, en
consecuencia resolver si procede o no dictar una propuesta de acuerdo; qué efectos
produce el transcurso del plazo méaximo de 2 meses establecido por la LP sin que la
Comision haya elaborado la propuesta; cémo actuara la Comisidn, tiene la obliga-
cién en todo caso de formular la propuesta, estara entre las facultades de su
presidente el tener que eléborar la propuesta, ante la falta de voluntad negociadora
de los demas miembros*”, etc. Son éstas muchas de las cuestiones que se plantean,
para cuya resolucion sera preciso atender a la naturaleza de 1a institucion®® . Por lo
demas el segundo inciso del apartado 1 del art. 142 dispone "las partes deberan
manifestarse en el plazo maximo de 15 dias si estan o no conformes con dicha

~ propuesta. En caso de silencio se entendera que existe conformidad” mas, como

3 Pues, aunque tedricamente cabria pensar que, puesto que son expertos deberian ejercer su
funci6n con independencia y neutralidad; no cabe olvidar que la forma en la que son designados
determina en la realidad el que lleven a la Comisidn los intereses de parte, como se ha constatado en
la practica.

30 vid. infra 2.4.
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diafanamente se desprende del apartado 2 del mismo precepto , a cuyo tenor "ningiin
Juez admitira una demanda sobre derechos dimanantes del Titulo IV de la presente
Ley que no vaya acompaifiada de una certificacion del Director de la OEPM en que
se haga constar la no conformidad de alguna de las partes con la propuesta prevista
en los articulos anteriores"*!, basta la disconformidad manifestada por cualquiera
de las partes dentro del indicado plazo para que la propuesta de acuerdo no pase de
ser mera propuesta y quede expedita la via judicial. Ahora bien, tanto la manifes-
tacion extemporéanea de disconformidad, dado el caracter maximo del plazo, como
la ausencia de manifestacion en tal sentido por las partes debe ser interpretada, por
imperativo legal, de conformidad de éstas con la propuesta. Pero, una vez mas, la
escasa regulacién plantea nuevos interrogantes, como los relativos a la forma de
manifestar la disconformidad, al computo del plazo y, fundamentalmente el efecto
juridico que produce o surte la conformidad. Cuestiones que s6lo podran se
resueltas, como las anteriores, una vez indaguemos sobre la verdadera naturaleza o
esencia de la instituciébn que nos ocupa, pues sélo entonces estaremos en
condiciones de saber a qué normas se puede acudir para llenar las lagunas y despejar
las dudas que la aplicacion de esta institucién, como ya hemos manifestado, plantea,
ya que la invocacioén a los arts. 460 y 480 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como
preceptos de aplicacion supletoria en lo que sea pertinente, no sélo no soluciona

ninguno de los interrogantes sefialados sino que, si cabe, plantea otros.

33! Permitasenos sencillamente sefialar que la propuesta de conciliacion sélo se prevé en este art.
142.
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2.4. Su naturaleza juridica.

Ha llegado el momento de aproximarnos a la verdadera esencia de la
institucion que nos ocupa, cuestidn que a nuestro Juicio resulta capital toda vez que
nos puede ayudar a colmar y resolver satisfactoriamente algunas de las lagunas e
interrogantes que, como ha quedado expuesto en el epigrafe anterior, plantea su
exiguo régimen juridico en la LP y nulo en el Reglamento que la desarrolla. La LP
habla reiteradamente de conciliacién® lo que impone examinarla, siquiera sea bre-

vemente.

Etimol6gicamente conciliacién deriva de conciliare cuyo significado es
componer o ajustar las posiciones de quienes opuestos entre si, buscan un arreglo
a través de la intervencion de un tercero. Analogo sentido tiene en el terreno juri-
dico-procesal, donde aparece como institucién cuyo objeto lo constituye "el intento
de lograr un acuerdo entre intereses o posiciones en litigio con la mediacic’m de un
tercero, cuya participacion no va dirigida a ofrecer o imponer ese acuerdo, sino a

intentar su consecucion"*?, pues se enmarca dentro de la autocomposicion. Luego,

%2 Asi, no solo la rizbrica del propio Capitulo IV LP sino, ademas, cada uno de los tres arts. que
lo integran.

3% Caracterizacion textual de Montén Redondo, A.: «Lineas generales de la nueva normativa
procesal en materia de patentes y modelos de utilidad" en la Ley 1V-1986, pag. 1.113, caracteri-
zacion que reitera en «Régimen procesal de la Ley de 20 de marzo de 1986, sobre patentes y modelos
de utilidad» en Justicia, n® II-1987, pag. 731. De forma similar es conceptuada por gran parte de la
doctrina italiana y espafiola (Carnelutti; Calamandrei; Alcala Zamora; Montero Aroca; Pietro
Castro; Gimeno Sendra; Roca Martinez), tal como pone de relieve Garciandia Gonzalez, P.: «La
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la esencia de la conciliacion esta justamente en el intento de acuerdo que las partes
quieren lograr, mas las partes nunca el tercero, cuya mision estriba en intentar que
lleguen a dicho acuerdo para lo cual habra de desplegar la actividad precisa para
facilitarlo y propiciarlo, pero nunca hasta el punto de ofrecer o imponer €1 tal
acuerdo, ya que en estos casos estariamos ante supuestos de heterocomposicion que
en el terreno técnico-juridico reciben otras denominaciones. El problema surge
porque, pese a que la LP habla de conciliacion, el art. 142.1 impone a la Comision
formular una propuesta de acuerdo. Por ello, procede que sucintamente hagamos
refereﬁcia a la esencia de aquellas otras instituciones de resolucion de conflictos de
intereses, al objeto que nos hemos marcado; asi, lo caracteristico del instituto de la
mediacion frente a la conciliacion radica en que en aquélla el tercero propone una
solucion a las partes en conflicto, quiénes son libres para a posteriori aceptarla o

no***; mientras que, lo caracteristico del arbitraje frente a 1a conciliacion estriba tanto

Comisiones de Conciliacion (de la Ley de Ordenacion del Seguro Privado). Naturaleza y caracteres»
en Rev. Der. Proc. n° 3, 1995, pag. 871.

3 Asi, puede comprobarse que la elaboracion de una propuesta es la finalidad de la Mediacion,

propuesta que a posteriori podran las partes aceptar o no, entre otras en las siguientes normas:

- en el ambito laboral y constreiiido a conflictos colectivos: el art.2 del Real Decreto 2756/-
1977, de 23 de noviembre, relativo a la Mediacion, Arbitraje y Conciliacion: el art. 10 del Acuerdo
sobre Solucién Extrajudicial de Conflictos Laborales y arts. 12-17 de su Reglamento de aplicacion
(El Acuerdo y el Reglamento adjunto han aparecido publicados en el BOE de 8 de febrero de 1996)

- en el ambito administrativo y constrefiido a asuntos concretos, el art. 38 de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, reguladora de los drganos de representacion, determinacion de condiciones de trabajo
y participacion, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociacion colectiva y partici-
pacion en la determinacion de las condiciones de trabajo de la funcién publica.

- en el ambito de la propiedad intelectual y constrefiido a la faita de acuerdo entre las partes
que intervienen en la negociacion de un acuerdo para la autorizacion de distribucion por cable, el art.
153.1, b)de la LPL.
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en el caracter voluntario de someterse a él por las partes como en la aceptacion a

priori por éstas de la solucion que el arbitro o arbitros adopten®.

De lo hasta ahora expuesto podemos deducir lo siguiente:

—que la institucién establecida por la LP en los arts. 140 a 142 no es la
arbitral, por lo que, debemos manifestar nuestro aplauso ante el hecho de que frente
a lo que sucedia en los anteproyectos y proyectos™ no se haya escogido la
denominacién de arbitraje, pues lo regulado en la LP no responde de ningiin modo
en nuestro ordenamiento a lo que por tal debe entenderse en nuestra tradicion
juridica.

-que la llamadla conciliacion regulada en la LP, no encaja en rigor técnico en
lo que debe entenderse por tal, dada la existencia de una propuesta de acuerdo por
parte de la Comision y, mucho menos encaja en la llamada conciliacion judicial,
dada 1a ausencia de juez alguno en su composicion, por lo que resulta criticable el
uso de esta institucién y la aplicacion supletoria de los arts. 460 y 480 Ley de

Enjuiciamiento Civil’*".

355 Cfr. arts. 1 a 11 de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, reguladora del Arbitraje .

3% Vid. supra 2.1.

357 Observemos que el art. 142.3 LP invoca la aplicacién supletoria, en lo que resulte pertinente,
exclusivamente de los arts. 460 y 480 LEC. Curiosamente llama la atencion el que sean precisamente
estos dos arts. los invocados, dado el contenido de los mismos. El primero, destaca el caracter
facultativo de la conciliacién ante el juez, asi como los supuestos en los que en ningun caso se
admitir la conciliacion, entre los que destaca los litigios en los que estén "interesados el Estado, las
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-que en puridad de rigor técnico y atendiendo a la finalidad de la Comision,
formular una propuesta de acuerdo, lo previsto en los arts. 140 a 142 encaja en el
instituto de la mediacion®*. Por lo que, sera la regulacion que de este mecanismo se
contempla en las diversas normas aludidas en la nota a pie n° 354 a las que, en lo
pertinente, tendremos que acudir para solventar las lagunas que la regulacién de la
llamada conciliacién en materia de invenciones laborales plantea. Principalmente
ala LPI, concretamente a su art. 153 que dispone la creacion en el Ministerio de

Cultura de la Comisién Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, como

Comunidades Auténomas y las demas Administraciones Piblicas, Corporaciones o Instituciones de
igual naturaleza", lo que, como se comprendera, contrasta con el caricter obligatorio -incluso en este
supuesto (cfr. art. 142.2)- de la llamada conciliacién en materia de invenciones laborales, por lo que
el desatino de la invocacion al art. 460 resulta mas que evidente. El segundo dispone "Los Jueces de
Primera Instancia y de Paz remitiran a los de Primera Instancia de sus respectivos partidos, para que
se archiven en ellos, relaciones semestrales de los actos de conciliacidn convenidos", si la razon de
este precepto esta en el archivo centralizado de tales actos, dada la diversidad de organos judiciales
que pueden intervenir, no terminamos de entender su aplicacion supletoria, ya que de la llamada
conciliacién en materia de invenciones laborales conocen las Comisiones constituidas en la OEPM,
sede en la que se desarrollan, inica en Espafia con lo que la razén del archivo centralizado queda
garantizado, amén de que literalmente aplicado plantearia la duda de a qué Juzgado o Juzgados de
Primera Instancia habria que remitir los actos de conciliacion en los que haya existido conformidad
de las partes. A nuestro juicio, la aplicacién supletoria de este precepto unicamente se salva
interpretando lo dicho en el precepto como la necesidad de que queden archivados en la OEPM, dado
el cardcter ocasional y variado de las Comisiones, todos los expedientes de conciliacion en los que
haya existido conformidad de las partes. Con todo, dada la deficiente regulaciéon que hemos
denunciado en el epigrafe anterior de este capitulo, parece que siendo coherente el legislador con lo
por €l insturado "conciliacién en materia de invenciones laborales" debia haber dispuesto la
aplicacion supletoria, en lo pertinente y mutatis mutandi, de todos los arts. que la Ley de Enjuicia-
miento Civil dedica a la conciliacién, esto es, los arts. 460 a 480 ¥y no solo los arts. 460 y 480. No
obstante, Montén Redondo («Régimen procesal de la Ley de 20 de marzo de 1986, sobre patentes
y modelos de utilidad» cit., pag. 732) considera supletorio por disposicion del art. 142.3 de la LP los
arts. 460 a 480.

% cfr. Pérez Pérez, M.: Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y
personal investigador, cit. pags. 348 y 349, quien coincide en que el procedimiento con el que mas
similitudes tiene el establecido en la LP es el de mediacion previsto en la normativa laboral,
concretamente en el art. 2 del Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre, sobre Mediacion,
Arbitraje y Conciliacién.
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organo colegiado y de 4mbito nacional; precepto que, ademas, haciendo gala de
rigor juridico, diferencia claramente la actuacién de la Comisién en su funcién de
arbitraje y en su funcién de mediacién. Por lo que se refiere a esta ultima, que es la
que nos interesa™ se deja claro que una de las vertientes de la funcién mediadora
de la Comision consiste en presentar propuestas a las partes y, ademas, con talante
previsor toma en consideracién aspectos tan importantes como son los relativos a
la eficacia que tendré la propuesta si no hay oposicion de las partes y a la forma de
llevar a efecto las notificaciones de propuestas y oposiciones y deja para el posterior
desarrollo reglamentario los demas detalles del procedimiento mediador y la

composicién de la Comision®®.

3 El hecho de que, a nuestro juicio, deba acudirse a los efectos sefialados fundamentalmente a
la regulacion de la mediacion regulada en la LPI radica en que la llamada en Espafa Propiedad
Intelectual presenta gran afinidad con la tradicionalmente llamada Propiedad Industrial -dentro de
la cual se halla toda la regulacién relativa a los derechos de exclusiva sobre invenciones u otras
creaciones de fondo, tales como los derechos de patentes-, hasta tal punto de que, por un lado, en
otros Ordenamientos, como el anglosajén, ambas se atinan bajo la expresion de Propiedad Intelectual
¥, por otro, son cada vez mas los autores patrios y extranjeros que optan por referirse a ambas, bien
con la expresion Derecho sobre los bienes inmateriales (por todos, cfr. Ascarelli, T.: Teoria de la
Concurrencia y de los bienes inmateriales (traducido por Evelio Verdera y Tuells y Luis Suédrez
Llanos), Barcelona, 1970, pags. 621 y ss.; Massaguer Fuentes, J.: «Aproximacion sistematica
general al Derecho de la competencia y d elos bienes inmateriales» en RGD. n° 544-545, 1990, pags.
245y ss.), bien derecho industrial (por todos, cfr. Rotondi, M.: Diritto Industriale, 5* edic. Padua,
1965, pags. 5y ss.; Baylos Corroza, H.: Tratado de Derecho Industrial, 2* edic., Madrid, 1993,
pags. 77y ss.).

** Dada la similitud entre este procedimiento de mediacién con el previsto a estos efectos en la
LP y, aunque constreiiido a la falta de acuerdo para la autorizacién de la retransmision por cable
entre las entidades de gestion de los derechos de propiedad intelectual y las entidades de radiodifusion
Yy a su carcter facultativo, conforme al art. 22.4 f) de la LPIL, teniendo en cuenta el interés que, a
nuestro juicio tiene -para su aplicacion analogica- a efectos de colmar las lagunas que, como reitera-
damente hemos denunciado, presenta el procedimiento llamado de conciliacion en materia de inven-
ciones laborales, reproducimos literalmente el art. 153.1 b) de la LPI "La Comisién actuara en su
funcion de mediacion:

Presentando, en su caso, propuestas a las partes.
Se considerara que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el parrafo anterior,
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A nuestro juicio, por las razones aludidas, es posible una aplicacién analégica
de este procedimiento de mediacion y de su futuro desarrollo por Reglamento a la
llamada conciliacidn en materia de invenciones laborales con lo que algunos de los
interrogantes que dejamos planteados quedan de este modo resueltos, concretamente

el relativo a la eficacia juridica de la propuesta si no hay oposicion por las partes.

En suma, que lo llamado por la LP conciliacién como medio parajudicial de
solventar conflictos en materia de invenciones laborales es, en realidad, un
procedimiento de mediacion.

2.5. La experiencia conciliadora.

Desde la entrada en vigor de la LP hasta este momento®' doce han sido las

si ninguna de ellas expresan su oposicion en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolucién
d ela Comisi6n surtira los efectos previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, y sera
revisable ante el orden jurisdiccional civil.

La propuestay cualquier oposicion a la misma se notificar4 a las partes, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comiin.

El procedimiento mediador, asi como la composicién de la Comision a efectos de mediacion,
se determinaran reglamentariamente, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en
cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestion de los derechos de
propiedad intelectual objeto de negociacion y otros dos de las empresas de distribucién por cable".
Claro que el Gobierno aiin no ha desarrollado por Reglamento esta funcién mediadora de la
Comisién. Para mayor profundidad en general sobre al art. 153 de la LPI, vid. AA.VV.:
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, cit. pags. 2.191 a 2.210.

*! Junio de 1998, fecha en la que, gracias a la colaboracién prestada por la OEPM vy, en
particular, por su Consejero técnico Don Miguel Hidalgo Llamas, hemos realizado el examen de los
actos de conciliacién solicitados a la OEPM y tramitados por las Comisiones constituidas al efecto.
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solicitudes de conciliacién que se han presentado ante la OEPM, lo que
aproximadamente viene a representar como media una solicitud por afio, cifra
verdaderamente escasa y que apresuradamente y de forma superficial podriamos
explicar diciendo que su razén reside en la escasa litigiosidad que suscitan en
Espafia las invenciones laborales, mas tal explicacién no nos basta pues es preciso,
mediante un analisis més riguroso, descubrir las razones que se esconden detras de
tan escasa litigiosidad y, coincido con quienes opinan que las razones estan inti-
mamente relacionadas con el hecho constatable de lo poco que patentan las
empresas espaiiolas en relacion a lo que corresponderia atendiendo a su potencial
economico e industrial, lo que a su vez resulta explicable por la escasa informacion

que se tiene sobre las formas de proteger los inventos’®.

Del andlisis de las doce conciliaciones habidas®® cabe extraer los siguientes

resultados y observaciones:

*2 Cfr. Gonzélez-Bueno Catalan de Océn, C.: «El papel de las patentes en la economia espariolay
en Revista de Estudios Econémicos n® 1/1998, pag. 16 quien, para confirmar tal acerto recurre a un
parametro tan revelador como las solicitudes de patentes europeas presentadas por empresas o
particulares espafioles que, en 1996, representaron escasamente un 0°44%; Hidalgo Lamas , M.:
«Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa: Régimen juridico en el Derecho
comparado y en el Derecho espafiol. La experiencia de la OEPM en esta materiay en Revista de
Estudios Economicos n° 1/1998, pag. 192 quien, también proporciona datos sobre la solicitudes de
patentes presentadas en el afio 1996 por empresas y particulares espafiolas (282 frente a las 2.322
de italianos o las 1.685 de franceses) como causa que explica el limitado nimero de expedientes de
conciliacion en materia de invenciones laborales que se producen en Espafia.

** A las que, en lo sucesivo, nos referiremos utilizando las mismas abreviatura y numeracion
(referente a n° de solicitud y afio de presentacion) con las que se encuentran archivadas en la OEPM
y que son: CL 1/1988; CL 2/1988; CL 1/1989; CL 1/990; CL 1/1992; CL 1/1993; CL 1/1994; CL
2/1994; CL 1/1995; CL 1/1996; CL 1/1997 y CL 2/1997.
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-En tres de ellas (CL 1/1988, CL 1/1995 y CL 1/1996) la Comisién consideré
no ser de su competencia realizar la funci6n conciliadora amparandose en que la
pretension no versaba sobre la aplicacién de las normas del titulo IV de la LP, por
lo que resolvié rechazar la conciliacion solicitada. Y, es que para que la Comision
deba desplegar su actividad tendente a la formulacién de la propuesta de acuerdo es
preciso, por imperativo legal, que la cuestién que se someta a conciliacion verse
sobre la aplicacion de las normas que la LP dedica en su Titulo IV a las invenciones
laborales (art. 140 LP), de ahi que, aunque la LP no lo diga expresamente, es
menester examinar si existe competencia para ello, aunque, inmediatamente se nos
suscita la cuestion de a quién competera tal cometido si al Director de la OEPM o
a la Comision constituida pues la LP no es clara a este respecto. A nuestro juicio,
lo mas coherente es que sea la propia Comision, y esto es lo que ha acontecido, al
menos, en la CL 1/1995 y CL/1996°%. Con todo, otro resultado que cabe extraer de
las tres conciliaciones citadas es que ha sido una constante la consideracién de que
los elementos que determinan la competencia para la formulacion de la propuesta
de acuerdo son: 1°) la realizacion de una invencion, elemento con respecto al cual
no ha sido planteado conflicto alguno en ninguna de las conciliaciones planteadas

hasta la fecha; 2°) la existencia de una relacién laboral en el momento de la

3% Asi se desprende de los datos obrantes en la OEPM, pues aunque en tales resoluciones se diga
textualmente "la OEPM no acepta la funcion conciliadora solicitada", lo que podria hacer dudar de
quien estd adoptando tal resolucion, lo cierto es que se afiade que, contra tal resolucién cabe
interponer de acuerdo con la LRJAP y PAC recurso ordinario ante el Director de la OEPM. En
cambio, la resolucién adoptada en la CL 1/1988 fue firmada por el Director del entonces Registro
de la Propiedad Industrial -hoy OEPM-.
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obtencion de la invencion entre las partes, asi en la CL 1/1988 estimé la inexistencia
de este elemento ya que en el momento de obtencién de la invencién la persona
frente a la cual se solicit6 la conciliacion tenia la consideracion de consejero de
entidad mercantil y accionista mayoritario, de lo que se desprendia que no se
consideraba comprendida como invencién laboral la obtenida por una persona
vinculada a una empresa por una relacién distinta a la laboral, salvo y por
imperativo del art. 20.1 las obtenidas por personas vinculadas no ya a empresas Sino
a cualquier Administracién Piblica u organismo de ella dependiente por una rela-
cién funcionarial, laboral o de empleo. En cambio, en la CL 1/1996, instada por un
empresario frente a tres personas en las que s6lo con respecto a una resultaba
acreditada la relacién laboral, parece que la Comisién suaviza tal elemento ya que,

aunque de forma tangencial y no cétegérica, alude a la posibilidad.de que puedan
utilizar la conciliacién prevista en la LP personas vinculadas por relacion distinta a
la laboral’®; 3°) la naturaleza de la acci6n o pretension que se ejercita, hasta el punto

que se ha considerado crucial para determinar la competencia conciliadora y ha sido

el motivo fundamental que para rechazar tal competencia se ha esgrimido en las tres

conciliaciones citadas. Elemento este titimo que requiere, en nuestra opinién, una
profundareflexion pues en las conciliaciones mencionadas se viene a considerar que

si lo que se solicita en conciliacién por cualquiera de las partes en conflicto es que

la patente o modelo de utilidad solicitado les pertenece o que tienen algun derecho

3% Por lo que se refiere a nuestro parecer sobre tal elemento vid. supra Capitulo tercero, epigrafes
225y23
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sobre la invencién, falta este tercer elemento porque la accién o pretension
ejercitada es la contenida en el art. 11 de la LP que no est4 comprendida en el Titulo
IV de la LP y para la que tinicamente , segun se estima, tienen competencia los

organos judiciales®®,

Pero, a nuestro parecer, yerran las Comisiones constituidas en las
conciliaciones aludidas al apreciar el elemento que estamos comentado, lo que, a
nuestro juicio, viene avalado por las siguientes razones: a) porque la cuestion basica

que tratan de resolver los arts. 15 a 17 LP -que no olvidemos forman parte del Titulo

3% Sin embargo, es de apreciar cierta incoherencia en la aplicacion de este elemento; asi en la
CV1996 basicamente la cuestion fue la siguiente: una entidad insta conciliacin ante la OEPM al
estimar que la invencion objeto de la patente solicitada por uno de sus trabajadores y dos personas
mas, le pertenecia por cuanto su creacién y desarrollo se produjo, de conformidad con el art. 17 LP,
mediante la utilizacién de recursos humanos y técnicos de su propiedad, de ahi que solicitara que en
la propuesta de acuerdo que habia de dictarse fuera declarado su derecho a obtener la patente
solicitada por los demandados en conciliacion; en la CL 2/1988 la cuestion fue en esencia la misma,
pues concretamente consistio en que una entidad solicit6 conciliacion ante la OEPM al estimar que
las invenciones objeto de los Modelos de Utilidad solicitados por un ex trabajador le pertenecian, por
cuanto su obtencion se produjo vigente la relacion laboral y, de conformidad con el art. 17 LP,
mediante la utilizacién de medios humanos y materiales de su propiedad, de ahi que solicitara que
enla propuesta de acuerdo que deba formularse se declare que la titularidad legitima para la solicitud
de tales modelos de utilidad le correspondia. Obsérvese que, pese a la préctica identidad de estas
cuestiones, en la CL 1/1996 la Comision constituida se considerd incompetente para formular una
propuesta de acuerdo en atencion a la accién ejercitada y, en cambio, en la CL 2/1988 se considera
competente y formula una propuesta de acuerdo consistente basicamente en que el ex trabajador
transfiriera a la entidad solicitante de la conciliacién las solicitudes de los Modelos de utilidad, asu-
miendo por consiguiente tal entidad la titularidad de las invenciones y reconociendo al ex trabajador
una compensacion econémica consistente en un determinado porcentaje sobre el precio de venta. La
incoherencia, a nuestro juicio es palmaria y aun mas resulta cuando menos sorprendente que en esta
ultima la propuesta formulada comience diciendo textualmente "La Comisién de conciliacién
considera en primer lugar no ser de su competencia, ni la intencion de su constitucién, prejuzgar la
titularidad de la invencién debatida, sino conciliar intereses contrapuestos entre los futuros
demandante y demandado” y, digo que es sorprendente porque resulta evidente y es algo pacifico que
la finalidad fundamental de los arts. 15 a 17 de la LP, comprendidos en su Titulo IV, es determinar
a quien pertenece la invencion.
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que €sta dedica a las invenciones laborales-, es a cual de las partes, trabajador o
empresario, pertenece la invencién obtenida en determinadas circunstancias
especificadas en dichos preceptos y, ello es asi independientemente de que se
solicite patente o cualquier otro titulo para su proteccion exclusiva, es decir, que si
el conflicto entre las partes se suscita una vez haya sido solicitada por cualquiera de
ellas tal proteccién exclusiva la esencia del problema sigue siendo la misma
contemplada en los preceptos mencionados, a saber, a quién pertenece la invencién
¥, por ende, la patente o titulo de que se trate, asi como en su caso la posiblidad de
remuneracion suplementaria o compensacién economica’”’; b) otrarazén igualmente
poderosa se encuentra en el contenido del art. 19.1 LP -igualmente incluido dentro
del Titulo dedicado a las invenciones laborales-, pues tal precepto parte de la base
de que el empresario pueda reclamar para si invenciones para las que se haya
solicitado dentro de un determinado periodo cualquier titulo de proteccion exclusiva
por el ex trabajador. En cualquier caso, nos parece que la razén del, a nuestro juicio,
mal plantemiento de las Comisiones en el elemento comentado, ha venido
propiciada por la redaccion de la propia LP que, como hemos denunciado, contem-
pla los arts. 10 a 12°%, referentes a quien corresponde la patente y de las llamadas
accione§ reivindicatorias a ejercitar cuando ésta haya sido solicitada o concedida por

persona no legitimada para ello, con total desconexién de las invenciones laborales,

%7 De ahi que consideremos acertada, aunque no en todos sus términos, la propuesta de
conciliacion dictada en la CL 2/1988, vid. nota inmediatamente anterior.

%% Preceptos comprendidos en el Titulo I1I de la LP.
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como si éstas fueran algo verdaderamente excepcional frente a las obtenidas por
inventores aislados, cuando la realidad es bien distinta. Y, si bien es verdad que tales
preceptos, arts. 12 y 13, exigen sentencia firme y, por consiguiente, un
pronunciamiento concreto de los 6rganos judiciales, lo cierto es que los mismos
hacen referencia siempre al art. 10 que sélo se ocupa de determinar que el derecho
a la patente pertenece al inventor o a su causahabiente; mientras que en los arts. 15
a 17 relativos a las invenciones laborales no se menciona a quien pertenece la
patente sino la cuestion ‘previa de a quien pertenece la invencion, pero obvio resulta
que ésta conllevara la otra; por lo que, a nuestro juicio lo mas sensato, ante la
necesidad de armonizar los preceptos mencionados dada la disparidad o perversidad
que se deriva de lo sefialado y, atendiendo a la loable finalidad perseguida por la
llamada conciliacién debera lo establecido en los arts. 12 y 13 interpretarse en un
sentido amplio que permita entender asimilable la sentencia firme aludida con la
propuesta de acuerdo frente a la cual no se ha formulado oposicién en tiempo habil,
pues de otro modo esta via de solucion extra- judicial rapida, experta y simple
quedaria obviada, sin justificacion a nuestro juicio®®.
- En dos de ellas (CL 1/1990 y CL 1/1992) no se dict6 propuesta de acuerdo,
sino resblucién declarandose el acto sin avenencia. En ambas se solicitaba, con base
en el art. 17 LP, compensacion econémica al empresario por estimar la utilizacién

por éste de la invencion obtenida por el trabajador; mas, como en la CL 1/1990 la

3% En sentido contrario vid. Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en materia de invenciones laborles»
cit, pags. 1051 y 1053.
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posicién mantenida por el experto de la empresa era la inexistencia de la invencién
y, enla CL 1/1992 la posicién mantenida por ¢l experto de la empresa fue que el
solicitante de la conciliacion al término de su relacién de personal de alta direccion
con la empresa habia sido indemnizado por ésta por todos los conceptos, es decir,
en ambas conciliaciones existia un conflicto en que al ser contrarias y reitera-
damente mantenidas las posturas de las partes, el presidente de cada una de las
Comisiones constituidas al efecto, a nuestro juicio erroneamente, considerd
imposible la formulacion de una propuesta de acuerdo y aplicando supletoriamente
elart. 471 de la LEC declar6 el acto sin avenencia. La calificacion de erréneo reside
tanto en creer que lo establecido por la LP es verdaderamente una conciliacion, error
propiciado por el propio tenor del capitulo IV del Titulo XIII de la LP, como en

estimar que pueda aplicarse supletoriamente el mencionado precepto de la LEC, al

que en ningin caso considera supletorio el art. 142.3 LP; cuando, pese a su
denominacion, lo instituido en la LP es, como se ha dicho en el epigrafe anterior,
una mediacion que-debe llevar al presidente de la Comision junto a los demas
expertos a formular una propuesta en todo Caso, pues nuestra LP no permite la

posibilidad de declarar el acto sin avenencia’”, ni tampoco tal posibilidad es contem-

*0 Asi, lo ha entendido, al menos el Juzgado de Primera Instancia ante el que el solicitante de
conciliacion en la CL 1/1992 interpuso la demanda, inadmitiéndola por no haberse dictado la
propuesta de acuerdo requerida por el art. 142.1 LP. Por o que, lamentablemente, fue preciso que
se volviera a solicitar la conciliacién, fue la CL 1/ 1993, que culminé en una propuesta cuy punto
crucial estrib6 en la aceptacién de someter la cuestiones debatidas (titularidad de la invencion yla
existencia de compensacién econémica reclamada por el ex trabajador) a la decisién unnime de un
Organo arbitral, propuesta frente a la que ambas parte mostraron expresamente su disconformidad.
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plada en ninguna de las leyes que en nuestro Ordenamiento juridico prevén procedi-
mientos de mediacioén que, serdn las que, a la postre, podran aplicarse supletoria y
analogicamente; y las razones para ello parecen radicar tanto en la neutralidad con
la que, pese a su deSignacién, deberian actuar los expertos, como en que la

propuesta que formulen puede ser aceptada o rechazada a posteriori por las partes.

-En las sicte restantes las distintas Comisiones constituidas formularon
propuestas de acuerdo, pero frente a las cuales ha sido en todos los casos manifesta-
da la disconformidad®”'. De ahi que podamos decir que en nuestro pais el éxito de
la experiencia conciliadora, desde el punto de vista de la eficacia exigible a

cualquier regulacién juridica ha sido nulo o negativo.

La falta de eficacia en nuestro pais de la institucion que nos ocupa contrasta
con el €xito que institucion similar juega en otros paises*. Las causas aducidas de

tal falta de eficacia por quien, en Espaifia, se ha ocupado de presidir -como experto

37! Pues, salvo en la CL 1/1993 en la que se formulé por ambas partes la disconformidad, en
todas las demas fue el trabajador (CL 1/1997 y CL 2/1997, ambas entre las mismas partes pero en
relacion a invenciones distintas) o ex trabajador (CL 2/1988, CL 1/1989, CL 1/1994 y CL 2/1994)
el que se opuso a la Propuesta. Dato este que, ademas, nos permite constatar la orientacién
claramente empresarial que se advierte en las propuestas, reflejo del modo en que segiin el art. 141
debe procederse a la composicion de la Comision.

372 Asi, en Alemania entre el 70 a 75% de los aproximadamente 100 casos anuales de conflictos
sobre invenciones laborales que se plantean ante la Comision arbitral las partes han aceptado la
propuesta formulada por dicha Comisién. Cfr. estos datos en Lois Bastida, F.: «Litigiosidad en
materia de invenciones laborales» cit. pag. 1050. v

También en Francia se constata el éxito de la Comision paritaria, vid. Bouju, A.: «Regards
sur actuel régime des inventions de salaries en Francey, cit pag. 212.
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de la OEPM y por designacién en cada caso de su Director- cada una de las escasas
Comisiones de conciliacion que a partir de 1992 se han constituido, han sido las
siguientes: desconocimiento general de esta normativa por los trabajadores,
composicion de la Comision y, finalmente, en la obligatoriedad del acto de
conciliacion y la elaboracion preceptiva de una propuesta de acuerdo’”, a las que
afiadiriamos: parquedad normativa; creencia de que lo instituido es una conciliacion;
la composicién real que presentan las Comisiones; la forma de designacion de

algunos de sus miembros y falta de cultura mediadora.

3. Orden jurisdiccional competente

La llamada conciliacién en materia de invenciones laborales no excluye,

como no podia ser de otro modo, sino que, en su caso, pospone o aplaza el derecho

fundamental a una efectiva tutela judicial que nuestra Constitucién reconoce a todo

*7 Cfr. Hidalgo Lamas, M.: «Las invenciones realizadas por el trabajador en la empresa:
Régimen juridico en el derecho comparado y en el derecho espaiiol. La experiencia de la OEPM en
esta materia, cit, pags. 193 a 197, donde, ademas, propugna para mejorar en el futuro el éxito de
la institucion cuestiones de lege ferenda, como la modificacién de la LP en los arts. 140 y ss. para
prever la posibilidad de dictar la celebracién sin avenencia y establecer, a efectos de quedar garan-
tizada la neutralidad de la Comisién, un procedimiento de composicion de la Comision similar al del
sistema alemén, con un presidente y dos asesores nombrados por el Director de la OEPM con la
posibilidad de completarse con un experto por cada una de las partes en el procedimiento y, plantea
la cuestién de que la obligatoriedad de la Comisién de formular la propuesta sin contemplacién de
excepcién alguna puede resultar incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva contemplada
en el art. 24 de nuestro texto constitucional, si queriendo una de las partes bloquear el acceso a la
via judicial de la otra decide no comparecer, con lo que destaca el autor "al no poderse constituir la
Comisién, no puede elaborarse la propuesta de acuerdo ni tampoco emitirse la certificacién del
Director de la OEPM en los términos sefialados en el art. 142. 2 LP".
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sujeto en su art. 24*™. En efecto, el acceso a la jurisdiccion en conflictos de esta
naturaleza est4, al menos tedricamente, garantizado tanto, por un lado, por los arts.
140 a 142 que acabamos de comentar como, por otro lado, en el art. 123 LP a cuyo
tenor "El conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia del
ejercicio de acciones de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la
aplicacion de los preceptos de la presente Ley, corresponde a los 6rganos de la
Jurisdiccién ordinaria", precepto, considerado por lo demas acorde con el principio
de unidad jurisdiccional establecido en el art. 117 de la Constitucién espaiiola, por
lo que quedan vedados los tribunales especiales, pero no la especializacion dentro

de los 6rganos judiciales, esto es, los diferentes 6rdenes jurisdiccionales.

Mas, la cuestion que inmediatamente se nos plantea es la determinacion del
orden u ordenes judiciales competentes para conocer de los litigios en materia de
invenciones laborales, una vez cumplido el tramite previo de la conciliacion, bien
por frustracion de éste, esto es, por falta de aceptacion a la propuesta formulada por
la Comision de conciliacion, bien porque aceptada expresa a tacitamente dicha

propuesta no es cumplida o bien se pretenda su impugnacion.

Con anterioridad a la vigencia de la LP, la cuestiéon de la determinacion de

374 La compatibilidad de este derecho con instituciones juridicas tales como la conciliacion o la
reclamacion administrativa previa, que se imponen con la finalidad de impedir un pleito ante los
tribunales ha sido reiteradamente declarada por el Tribunal Constitucional (SS TC 21/1986,
60/1989, 65/1993...).
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la competencia jurisdiccional, a juzgar por las sentencias del TS, fue compleja y
parecia depender aunque de forma poco clara de la naturaleza de la reclamacion; de
manera que habian asuntos de la competencia del orden jurisdiccional laboral
(declarar la clase de invencién, decidir sobre las indemnizaciones debidas -por falta
de acuerdo, en las invenciones que la LCT de 1944 atribuia al empresario y declarar
en las invenciones libres la propiedad civil abstracta’’”) y asuntos del orden
jurisdiccional civil (la declaracion de los derechos dimanantes de las invenciones
libres, los litigios centrados sobre derechos de patentes®™). Estaban implicados, por
consiguiente, en la resolucion de estos litigios organos judiciales civiles y labora-

les”

Con la vigente LP, la cuestion no parece del todo clara, aunque la opinién
dominante en nuestra doctrina es que los competentes en la materia son los 6rganos

judiciales del orden civil’™. Nuestra opinion requiere de unas minimas reflexiones.

35 Cfr. SS TS 15 de junio de 1950, 11 de febrero de 1959, 28 de abril de 1981, 9 de abril de
1981, 12 de febrero de 1985.

37 Cfr. SSTS 15 de junio de 1950, 28 de abril de 1971.

*"7 En el mismo sentido vid. Alonso Olea, M..: Derecho del Trabajo, 9* ed., Madrid, 1985, pag.
250; Sala Franco, T./Vicent Chulia, F.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» cit.
pag. 1982; Pérez Pérez, M.: «Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y
personal investigador» cit. pag. 358; Sala Franco, T. y otros: Derecho del Trabajo, 11* ed., cit.,
pag. 414; Alonso Olea, M./Casas Baamonde, M.E.: Derecho del Trabajo, 16* ed., cit., pag. 312.

3% Cfr. Mont6n Redondo, A.: «Lineas generales de la nueva normativa procesal en materia de
patentes y modelos de utilidad» cit. pag. 1115.; Gonzalez Poveda, P.: «Normas procesales en la Ley
de Patentes» en la Ley, 1988-4, pag. 1011; Feas Costilla, J.: «Las invenciones laborales en la Ley
de Patentes de 1986» en RT, n° 87, 1987, pag. 135; Pérez Pérez, M.: «Invenciones laborales de
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Asi, en principio, del art. 123 LP, ya glosado, no cabe extraer sin mas tal conclusion,
salvo que se interprete la expresion jurisdiccion ordinaria, empleada también por al
art. 62 LP referente a las acciones por violacion del derecho de patente, como
alusiva sélo al orden civil3’9; Por su parte, tampoco ampara tal conclusion el art. 125
LP que, en su apartado 1, se ocupa a de determinar el procedimiento por el que han
de tramitarse todos los litigios civiles, asi dispone "todos los litigios civiles que
puedan surgir al amparo de la presente Ley se tramitaran por el procedimiento
ordinario de menor cuantia", precepto que en sus apartados 2 y 3 se centra en

determinar la competencia territorial y funcional® y, finalmente, el apartado mas

trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador» op. cit. pdg. 363 y 364.

En cambio, sostiene que la LP deja abierta la cuestion de la jurisdiccion competente Rodri-
guez-Pifiero y Bravo-Ferrer, M.: «El nuevo régimen juridico de las invenciones laborales» op. cit.
pag. 42

Por lo que respecta al tratamiento de esta materia en los Anteproyectos y Proyectos que han
precedido a la vigente LP vid. supra Capitulo Segundo, epigrafe 2.

379 Asi, ha sido interpretado por la Ginica sentencia del TS que, desde la vigencia de la LP, se ha
dictado en la materia que nos ocupa. Se trata de la STS, sala de lo Social, de 17 de julio de 1989 (RJ
5482) que, textualmente sefiala en el fundamento de derecho n° sexto: "...la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, vigente ya en el momento de presentacion de la demanda de la que estos autos
dimanan, y que expresamente deroga los arts. 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada
por Decreto de 26 de enero de 1944, dispone en su art. 123 que el conocimiento de todos los litigios
que se susciten como consecuencia del ejercicio de acciones, de cualquier clasey naturaleza que sean,
derivadas de la aplicacién de los preceptos de la misma, corresponden a los 6rganos de la jurisdiccion
ordinaria, disposicién que, por lo que a los titulares de patentes concretamente se refiere, encuentra
su correlato en el art. 62 de 1a misma Ley y que cierra el paso al conocimiento del asunto por
parte de esta Sala"

Por su parte, autores como Pedemonte Feu, J.: Comentarios a la Ley de Patentes op. cit,
pags. 137 a 139, después de aludir a la unidad de jurisdiccién proclamada tanto por la Constitucion
como por la Ley Organica del Poder judicial, entienden que bajo la expresién jurisdiccion ordinaria
se deben entender comprendidos los 6rdenes civil y penal exclusivamente.

380 E] apartado 2. establece "Sera competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma correspondiente al domicilio del
demandado, pudiendo ser designado uno con caricter permanente, donde hubiere varios, por el
drgano judicial competente”, y el apartado 3. "Las resoluciones de los jueces de Primera Instancia
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ambiguo es el 4 que establece "la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicara en todo
lo no previsto en este Titulo", pues es el que Gnico que, por el momento, nos permite
sostener que en la regulacién de todo el Titulo XIII el legislador parece estar
centrado en el orden jurisdiccional civil y en el proceso civil. Por otro lado, tampoco
de los arts. 140 y 142.2 de la LP centrados en la conciliacién en materia de
invenciones laborales, pues no determinan, respectivamente, ni el tipo de accién a
ejercitar (sencillamente establece "antes de iniciar accion judicial alguna basada..."),
ni el juez competente en la materia ("ningun Juez admitira una demanda sobre
derechos dimanantes del Titulo IV...). Ahora bien, si partimos de que la LP bajo la
expresion invenciones laborales cubre no sélo las obtenidas por los trabajadores
durante la vigencia de su relacion laboral con la empresa sea esta publica o privada,
sino también, por imperativo del art. 20.1 LP, las obtenidas por funcionarios,
empleados o trabajadores durante la vigencia de su relacion con Entes Publicos™' y,
ademas, tomamos en consideracion: a) que las cuestiones que plantean o pueden
plantear las invenciones laborales exceden de las que entiende la jurisdiccion laboral
o contenciosa-administrativa; b) que la unificacion sustantiva de la materia de
invenciones laborales exige, dada su complejidad y por obvias razones de

unificacién de criterios y especializacion, la unificacion de orden jurisdiccional; ¢)

serdn apelables ante la Audiencia Provincial de su sede, y las dictadas por ésta podran recurrirse
en casacion con sujecion, en ambos casos, a lo dispuesto sobre esta materia por la Ley de
Enjuiciamiento Civil"

*31 Con mayor extension, vid. supra epigrafe 2, del Capitulo Tercero.
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que, si tanto la Ley Organica del Poder Judicial (art. 9.5) como la vigente LPL (art.
1) atribuyen a los Organos jurisdiccionales del orden social la competencia para
conocer de las pretensiones que se promuevan en la rama social del Derecho y, mas
concretamente, a tenor del art. 2 a) de la LPL, de las cuestiones litigiosas que se
promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de
trabajo, lo cierto es que tal disposicion se establece sin pretensiones de exclusividad.
Todas estas cuestiones permiten, de acuerdo con una interpretacion amplia,
sistematica, coherente, sostener que la especialidad del sector juridico en que se
hallan reguladas las invenciones laborales, derecho de patentes, debe llevar consigo
la unificacion del orden jurisdiccional y, que este es el civil. De ahi que, en atencion
a todo lo dicho, ahora si consideremos que bajo la expresion "todos los litigios
civiles que puedan surgir al amparo de la presente Ley..." del art. 125.1 deben

estimarse comprendidos los litigios en materia de invenciones laborales.
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CONCLUSIONES

1) Punto de partida para el anélisis de ]a regulacion juridica que la vigente LP
espafiola contiene de las denominadas invenciones laborales es constatar empirica-
mente su presencia e importancia, las razones que justifican su regulacion, fines de

la misma y el marco legal mds adecuado para ello.

2) Componente basico del desarrollo econémico es el desarrollo tecnologico
que se consigue basicamente a través de invenciones, invenciones que para ser
relevantes, dado el actual estado mundial de la técnica, requieren cuantiosas
inversiones tanto en recursos materiales como humanos que s6lo pueden ser sufra-
gados por grandes empresas y por Administraciones Piblicas, lo que a la postre se
traduce, tal como ha podido comprobarse cuantificando el fenémeno de las
protegibles por patente y, tanto en Espafia como en otros paises, en que la inmensa
mayoria de las mismas sean obtenidas hoy y, con mayor razén en el futuro, durante
la vigencia de su relacion por personas vinculadas a tales empresas y Administra-
ciones por una relacién laboral, funcionarial o de empleo publico, en suma,

encuadrables en lo que la LP denomina invenciones laborales.

3) La existencia de principios contrapuestos en los principales sectores

juridicos que confluyen en las invenciones laborales, la necesidad de tutelar de
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forma equilibrada, clara, sin ambigiiedades, los intereses y expectativas de ambas
partes, favoreciendo un clima arménico han determinado que la gran mayoria de los
paises se hayan hecho eco de la necesidad de regular la problemética de las
invenciones laborales, si bien difieren en el marco legal en el que son reguladas, en
su extension y contenido normativo; por lo demas, las expectativas de una
armonizacién del derecho de invenciones laborales en el ambito de la Union europea
son escasas, tanto en las esferas de las legislaciones nacionales (pues los intentos de
armonizar las legislaciones de los Estados miembros via Directiva han fracasado),
como en lo referente a la proteccion especifica por patente en la esfera comunitaria,
pues el Convenio sobre la- Patente Comunitaria que, a su vez, se apoya en el
Convenio sobre la Patente Furopea renuncia a una regulacion uniforme del derecho
ala pétente comunitaria y europea en los casos de invenciones obtenidas por

empleados, remitiéndose alo que al respecto dispongan las legislaciones nacionales.

4) Las finalidades que debe perseguir una adecuada regulacion sobre las
invenciones laborales estan, a nuestro juicio, en impulsar el desarrollo tecnologico
en toda su amplitud, lo que implica tomar en consideracion no sélo las invenciones
patentables, sino también los descubrimientos y ciertas innovaciones, asi como en
obtener un clima arménico en su consecucion, lo que conlleva delimitar con la
mayor claridad y justicia los derechos y deberes que para las partes de la relacion

se derivan de su obtencion; por lo que, el marco legal idéneo para el logro de los
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mismos, amén de existir otras razones, no es una Ley de Patentes -marco utilizado
por la mayoria de los paises europeos- fundamentalmente por la evidente razén de
que uUnicamente debe contemplar las invenciones patentables, sino una Ley

especifica, en linea con lo que acontece en Alemania o Suecia.

5) Las primeras regulaciones en Espafia fueron abordadas por leyes laborales,
por influencia innegable del Proyecto aleman de Ley General de Contrato de
Trabajo de 1923; en efecto, en primer lugar por los arts. 24 y 25 de laLCT de 1931
y, con idéntico contenido después, en los arts. 29y 30 de 1a LCT de 1944, preceptos
estos {iltimos que han estado vigentes en Espaiia hasta la entrada en vigor de la LP,
pues el ET aprobado en 1980 que derogo la LCT de 1944, no abordo la regulacion
de invenciones laborales en atencion a que, ya por entonces, estaba arraigada la idea
de que era una cuestion que debia ser acometida no por leyes laborales sino de
patentes, lo que venia corroborado por la existencia de dos Anteproyectos de Ley
de Patentes, €l AIEP de 1967 y el ACO de 1970 que abordaban la regulacion de laé
invenciones laborales. No obstante, el ET de 1980 salvo la vigencia de los arts. 29

y 30 de la misma, si bien con el rango de normas reglamentarias.

6) La regulacion contenida en los arts. 29 y 30 de la LCT de 1944, era
excesivamente simplista, contemplaba tres tipos de invenciones, en dos de ellos

atribuia la invencién al empresario, asi en unas -las de explotacion- en atencion a
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su caracter anénimo y en otras -las de servicio- a que fueron obtenidas por personas
contratadas para ello, Uinicas ademas que, en su caso, si se daban las circunstancias
previstas, podian dar derecho al trabajador autor de las mismas a una indemnizacion
especial, y en el ultimo tipo -las libres- atribuia la invencién al trabajador; prohi-
biendo respecto a éstas la renuncia anticipada por parte del trabajador; por lo que,
en definitiva, result6 sumamente criticable por no contemplar toda la problematica
que encierran las invenciones laborales, no conciliar adecuadamente los intereses
de las partes y, restringir injustificadamente, pero en clara sintonia con su marco

legal, su ambito subjetivo.

7) Un analisis de los antecedentes prelegislativos de la actual regulacion
espaiiola relativa a las invenciones laborales (AIEP, ACO, Anteproyecto de LP de
1981, elaborado por el profesor Bercovitz, Proyecto de LP de 1982 y Proyecto de
LP de 1985) evidencia basicamente, la influencia de la Ley alemana de invenciones
laborales, asi como también de la ley de Patentes francesa que, a su vez, se inspird
en aquélla; antecedentes e influencias que, en la medida en que han encontrado
reflejo o plasmacién en el régimen vigente contenido en la LP de 20 de marzo de
1986, conétituyen, junto a su tramitacién parlamentaria y preambulo, un valioso

criterio hermenéutico.

8) La LP espafiola regula las invenciones laborales en el Titulo IV (arts. 15
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a 20) bajo la denominacién "invenciones laborales" y en el Capitulo IV del Titulo
X1 bajo la denominacién "conciliacin en materia de invenciones laborales"” (arts.
140 a 142), regulacion que, tras su andlisis, nos permite poner de manifiesto que, si
en determinados aspectos Tepresenta un avance considerable respectoala regulacion
anterior, en los mas contintia siendo criticable dada su parquedad, falta de concre-
cion, falta de precisién y ambigiiedad; ademas, constituye una materia regulada por
la LP como una especie de injerto, ya que esté totalmente desconectada del resto de
su articulado, lo que se constata en que fuera de los articulos especificos aludidos
no se hace mencion alguna a la materia en el resto de su articulado, ni siquiera en
los més necesarios como son los arts. 10 a 12 alusivos a determinar a quién corres-
ponde el derecho a la patente y a las acciones que es posible gjercitar cuando es
solicitada o concedida la patente por quien no sea su legitimo titular, de o que se
deriva que el enfoque dado a esta materia por la LP no es el adecuado, pues la mera
lectura de su entero contenido propicia la creencia errénea de que las invenciones

laborales constituyen un fenémeno marginal y excepcional.

9) El ambito objetivo de aplicacion del vigente régimen juridico de las
invenciones laborales queda circunscrito, dado el marco legal en que se encuentra,
a las invenciones que retinan los requisitos legales para ser protegidas por patentes
y por modelos de utilidad, tnicas a las que cabe conceptuar como invenciones en

sentido técnico juridico, y por expresa remision del Reglamento de ejecucion de la
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LOV y de la LPTPS resulta de aplicacion, respectivamente, a las variedades que
cumplan los requisitos legales para ser protegidas por obtenciones vegetales y a las
topografias de productos semiconductores que colmen los requisitos exigidos para
su proteccién por su normativa reguladora. Por consiguiente, quedan fuera de su
ambito objetivo de aplicacion todas aquellas "invenciones” que no llenen los
requisitos que las leyes establecen para su proteccion por titulos de exclusiva
temporal, como son las conocidas por la doctrina como innovaciones y

descubrimientos cientificos.

10) Del examen realizado de los arts. 15 a 19 de la LP se evidencia, a nuestro
juicio, que el 4mbito subjetivo de aplicacion de dichos preceptos, que contienen la
regulacién basica, esta limitado a las invenciones obtenidas por los trabajadores
durante la vigencia de su relacién laboral, comun o especial, con su empresario y,
ello pese a la ambigiiedad en la redaccion del art. 15 de la LP, que ha llevado a parte
de 1a doctrina a determinar su aplicacion a las obtenidas por personas vinculadas por
otros contratos; regulacion que, por expresa disposicion del art. 20.1 es aplicable a
trabajadores, funcionarios y empleados de Entes publicos, cuando éstos actien
investidos de imperium. Por lo que, se ha ampliado el dmbito subjetivo de
aplicacién, lo que resulta un gran acierto de la nueva regulacion espafiola, en linea

con el derecho comparado.
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11) La ampliacion del ambito subjetivo de aplicacion determina
inequivocamente la inadecuacion del nomen iuris de invenciones laborales para
comprender toda esta regulacion, al no reflejar con exactitud su actual ambito
subjetivo. Mas, con todo, defendemos su conservacion (o, nos parece preferible
mantenerla) en atencion basicamente a que cualquier otra pueda evocar, por lo que
se refiere a su regulacion basica, arts. 15 a 19, las invenciones obtenidas en el
cumplimiento de contratos distintos al contrato de trabajo que, a nuestro juicio, no
estan comprendidas y con respecto a las cuales solo cabe sostener su aplicacion

analogica en determinados casos.

12) La LP no define las invenciones laborales, pero de su regulacion, a
nuestro entender, se extrae el que deban conceptuarse como tales todas aquellas que,
reuniendo los requisitos que las leyes establecen para su proteccién por titulos de
exclusiva temporal, se obtengan durante la vigencia de su respectiva relacion tanto
por trabajadores del sector privado como por trabajadores, empleados y funcionarios
del sector publico. Todas estas circunstancias necesariamente han de integrar la
defmicic’m de invencion laboral, cualquiera que sea el tipo o clase. Pues la existencia
de los distintos tipos, inicamente determinara la concurrencia obvia de alguna o
algunas otras circunstancias que sérén las que, en definitiva, sirvan para valorar ¢l

que nos encontremos en presencia de uno u otro tipo.
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13) Tres, sdn a nuestro juicio, los tipos de invenciones laborales
contemplados por la LP, lo que viene avalado tanto por la rabrica del Titulo IV de
la LP "invenciones laborales" como por los precedentes prelegislativos, tipos a los
que, a diferencia de estos precedentes, no se les da una denominacion especifica, lo
que sélo tiene importancia a los efectos de precisar la existencia de unos u otros y
el régimen juridico al que quedan sometidos. De ahi, que nosotros, atendiendo a
quién conforme a la LP resulta o puede resultar titular de la invencion distingamos
entre invenciones pertenecientes al empresario previstas en el art. 15, invenciones
pertenecientes al trabajador, previstas en el art. 16 e invenciones asumibles por el
empresario, previstas en el art. 17 y que parte de nuestra doctrina prefiere

denominar, respectivamente, de encargo, libres y de servicio.

14) La circunstancia especifica que, segin el art. 15 LP, determina la
presencia del tipo de invenciones pertenecientes al empresario estd en la necesidad
del nexo causal que ha de existir entre invencion y trabajo debido, esto es, la
invencion obtenida por el trabajador ha de ser el resultado de una actividad de
investigaci()n que constituya el objeto, explicito o implicito, exclusivo o no, del
contrato o relacién. Concurriendo tal circunstancia, la invencion se origina o
pertenece al empresario, esto es, a él le pertenecen los eventuales derechos
patrimoniales que se derivén de la invencion, siendo libre para solicitar la patente

o no, para explotarla bajo secreto, para transmitirla a quien desee o para divulgarla;
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con lo que, sdlo en el caso de que solicite la patente cobra virtualidad el derecho del
trabajador a ser mencionado como inventor en la patente. Por su parte, el eventual
derecho del trabajador a una remuneracion suplementaria -de naturaleza salarial- es
s6lo excepcional al haber optado el legislador por la aplicacion del principio de
prestacion extraordinaria. Ademas los contornos imprecisos de las circunstancias
necesarias para que nazca el derecho permiten aventurar la escasas probabilidades

de su nacimiento.

15) Las circunstancias especificas que, conforme al art. 17, determinan la
presencia del tipo de invenciones asumibles por el empresario estan, en que la
invencién obtenida, no siendo resultado de una actividad debida, guarde relacion
con la actividad profesional que el trabajador realiza en la empresa y, ademas, en su
obtencion hayan influido de forma predominante (criterio bastante ambiguo) y con
caracter alternativo bien conocimientos adquiridos dentro de la empresa bien la
utilizacién de medios proporcionados por ésta. Siendo censurable el que no se
previera también la circunstancia de que el invento guarde relacion con la actividad
del emp;esario. En este tipo, a nuestro juicio, la invencion se origina en la esfera
del propio trabajador inventor, mas el legislador reconoce al empresario la facultad
de asumir la titularidad de la invencién o reservarse un derecho de utilizacion de la
misma; facultades a ejercitar con independencia de la voluntad del trabajador, mas

tal ejercicio esta subordinado siempre al pago de una compensacion econdmica, de
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naturaleza extrasalarial al no ser la invencion resultado de actividad debida, cuya
cuantia debera variar en funcion del derecho que se reserve el empresario, pero cuya
determinacion no sera facil dado los criterios establecidos, por lo que seria deseable
que, a semejanza delo que ocurre en Alemaniay en aras a evitar eventuales conflic-

tos, se dictaran unas directrices que sirvieran de pauta para el calculo de la

compensacion.

- 16) Por lo que se refiere al tipo de invenciones pertenecientes en origen al
trabajador, art. 16, pese a su defectuosa e inexacta configuracién, mediante una
interpretacion contextual es posible conceptuarlas como aquellas invenciones
laborales en las que no concurran las circunstancias especificas que determinan la
presencia de los otros dos tipos y, frente a las cuales ningtin derecho se reserva por
la LP al empresario, ni siquiera en el caso de que la invencién obtenida esté

estrechamente relacionada con la actividad de la empresa.

17) Del anélisis de los dos apartados del art. 18 de la LP que prevé un
régimen juridico comun para los dos primeros tipos de invenciones laborales ya
glosados, es posible extraer el caracter amplio, inconcreto y vago que presenta en
su prevision, con importantes lagunas que implican una tarea de continua
interpretacion e integracion y que, en conjunto, evidencia una orientacién pro

empresarial.
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18) Asi, el apartado 1 del art. 18 configura el especifico deber de informacion
quc corresponde realizar a todo trabajador que obtenga una invencion laboral en las
que€ concurran las circunstancias especificas que determinan el tipo de las
pertenecientes al empresario o el de Jas asumibles. Deber este que, atendiendo al
genérico deber de colaboracion previsto en su apartado 2 asi como al papel crucial
que juega el tiempo de cara a Ia proteccion de la invencion, estimamos habra de ser
cumplido tan pronto aprecie el trabajador su utilidad. También opinamos que, dado

Su caracter instrumental, a fin de que el empresario pueda ejercitar sus derechos o
facultades v, consecuentemente, para la efectividad de los eventuales derechos
pecuniarios del trabajador, no debers exigirse la forma escrita como requisito ad
solemnitatem, ni serd necesario para que tal deber se estime cumplido, en principio,
una informacion tan detallada como en principio sugiere el precepto. El plazo que

s€ preve Unicamente debe ser referido al tipo de invenciones asumibles, F malmente,

la sancién que se vincula al incumplimiento de este deber, la pérdida de los derechos
que el Titulo IV de la LP reconoce al trabajador, aun con la finalidad de evitar

eventuales fraudes, al surgir con total independencia de la buena o mala fe del

trabajador puede resultar desproporcionada.

19) El deber genérico de colaboracion, apartado 2 del art. 18, que, engloba
al especifico de informacion y al de secreto, este tltimo también previsto por el

apartado 2, no es més que una manifestacion del, a su vez, genérico deber de buena

256

© Universidad de Las Palmas de Gran éanaria. Biblioteca Digital, 2003



Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espaiiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

fe contractual, mas su prevision no nos resulta superflua pues permite colmar alguna
de las lagunas e inconcreciones observadas en la regulacion. Deber que es mutuo o
reciproco, pero para cuyo incumplimiento la LP no establece sancion o efectos, mas
siendo tal deber manifestacion del mas general deber de buena fe, sus efectos se

encuentran fuera de la LP.

20) Una concienzuda y extensa investigacion de la norma contenida en el
apartado 1 del art. 19 de la LP, justificada, atin mas si cabe, ante la critica practica-
mente unanime, a nuestro juicio equivocada, que ha merecido por parte de la casi
generalidad de nuestra doctrina, nos permite constatar la desconexion de su actual
redaccion con sus antecedentes prelegislativos y de derecho comparado que, en
consecuencia, no pueden ser utilizados como criterio hermenéutico; por lo que, ni
la literalidad del art. 19.1, ni el contexto, ni el sentido y finalidad de la Ley permiten
sostener la existencia de presuncion alguna, ni absoluta ni relativa, a favor del
empresario, sino s6lo una simple facultad reconocida al empresario de reclamar
ciertas invenciones respecto de las que se crea con algun derecho, pero sin estar
amparadq por presuncion y sin alterase en momento alguno las reglas procesales de
la carga de la prueba; mas limita el ejercicio de dicha facultad de reclamacion a la
concurrencia de dos presupuestos: uno, que se presente solicitud de patente o de otro
titulo dé proteccion exclusiva y, dos, que tal solicitud se haga dentro del afio

siguiente a la extincion de la relacion laboral. Plazo este ultimo que, justificado por
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imperiosas razones de seguridad juridica y de procurar el justo equilibrio de las
prestaciones, implica que su mero transcurso sin cumplirse el otro presupuesto aludi-
do, imposibilite al empresario o0 a quien se subrogue en su posiciéon a plantear
conflicto alguno sobre la titularidad de invenciones que, realizadas por un ex
trabajador, se pretenda su proteccion exclusiva -siendo indiferente el sujeto que lo
pretenda- mediante la presentacién de la correspondiente solicitud. Lo que no
establece el precepto es durante cudnto tiempo, concurriendo tales presupuestos,
puede el empresario ejercitar tal facultad de reclamacion, mas esta cuestion se
resuelve acudiendo a los preceptos generales (11 y 12) de la LP o a los de la
normativa de que se trate en funcion, obviamente, del titulo de proteccion exclusiva
solicitado, cuyos plazos varian en atencion al hecho de si al ejercitarse la facultad

de reclamacion el procedimiento de concesion esta o no culminado.

21) Del anélisis del contenido del art. 19.2 se extrae que la nulidad prevista
queda circunscrita inicamente a la renuncia, entendida como negocio unilateral que
determina la dejacion de un derecho o expectativa tutelado por la Ley sin
transmitjrlo a otra persona y sin contraprestacion, y siempre que tal renuncia se haga
por parte del trabajador, no por el empresario, récaiga sobre los derechos patrimo-
niales que la LP le reconoce y se efectiie antes de que éstos se hayan incorporado
a su esfera juridica. Precepto claramente tuitivo pero en grado bastante inferior a la

tutela ofrecida con caracter general por la normativa laboral que excluye cualquier
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acto dispositivo y tanto con anterioridad como con posterioridad a su adquisicion.

22) De la investigacion del capitulo IV del Titulo XIII de la LP (arts. 140 a
142) bajo la denominacién "conciliacion en materia de invenciones laborales"
constatamos con caracter previo, la prevision loable de exigir a las partes en
conflicto antes de iniciar accion judicial alguna en relacion a cualesquiera aspectos
que sobre la regulacion que la LP dedica a las invenciones laborales pueda
plantearse, la solicitud de una conciliacion ante la OEPM. Conciliacion que aparece
configurada como presupuesto procesal estricto sin contemplacién de exéepcién
alguna y, cuya fundamentacion resulta radicada en la posibilidad de lograr con ella
una solucién consensuada, experta, gratuita y rapida, evitando el recurso siempre

traumatico a los 6rganos judiciales.

23) Mas, se comprueba una gran imprecision técnica pues, pese a que la LP
lo denomine conciliacion, el procedimiento establecido es realmente una mediacion,
cuya esencia consiste en someter a las partes en conflicto una propuesta de acuerdo
para ser aceptada o rechazada por éstas a posteriori; naturaleza juridica que, a
nuestro juicio, resulta de gran trascendencia pues nos permite acudir a las
normativas que contemplen regulaciones de la mediacion, fundamentalmente la LPI,
para colmar las lagunas, inconcreciones € interrogantes que su exiguo régimen en

la LP plantea; de ahi, que resulte criticable el llamamiento a la aplicacion supletoria
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que el art. 142.3 de la LP hace a dos preceptos de la LEC, tanto por el contenido de
los mismos, como por el hecho de que lo establecido ni es una conciliacién, ni

menos aun judicial, pues ningiin juez forma parte de la comisién a la que se atribuye

la pretendida funcién conciliadora.

24) Resulta constatable que, aunque la solicitud de conciliacién deba
presentarse por cualquiera de las partes en conflicto ante la OEPM, no es ésta sino
una Comision ad hoc, circunstancial que para cada asunto debe constituirse al efecto
y cuya composicién experta, expresion no clarificada, pone de manifiesto
nuevamente una tendencia claramente pro empresarial y, cuyo cometido no es otro

que elaborar en todo caso una propuesta de acuerdo.

25) Del analisis de los expedientes de conciliacion se extrae que la
experiencia en Espafia ha sido verdaderamente escasa, sélo doce expedientes desde
la entrada en vigor de la LP. Escasez, cuyas razones reales estan en lo poco que
patentan las empresas espafiolas y la poca informacién que tienen sobre la materia.
Otro dato evidenciado es el nulo éxito o eficacia de la institucion, lo que contrasta
con lo que ocurre en otros paises, pues no ha habido conformidad con ninguna de
las propuestas de acuerdo formuladas por las distintas Comisiones, cuyas causas -
propiciadas por la propia normativa- estan basicamente en la parquedad normativa,

en la creencia de que lo instituido es una conciliacion (lo que ha llevado,
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erroneamente, en dos expedientes, a declarar el acto sin avenencia), en la
composicion real de las Comisiones y en la forma de designacion de alguno de sus

miembros, asi como en la carencia de cultura mediadora.

26) Se constata también que, de los doce expedientes de conciliacion, en tres
las circunstanciales Comisiones se declararon incompetentes para realizar la funcion
conciliadora por entender que el litigio no versaba sobre la aplicacion de las normas
que la LP (Titulo IV) destina a las invenciones laborales y, es que, en todas ellas -
como doctrina constante- se consideran que tres son los criterios que determinan su
competencia, a saber, la realizacion de un invencion, la existencia de una relacion
laboral entre las partes en el momento de la obtencion de dicha invencion y la
naturaleza de la accién o pretension que se ejercita; este ultimo, considerado crucial,
les ha llevado a estimar, erréneamente a nuestro entender, que dandose los restantes
criterios, si el conflicto se plantea después de ser solicitada la patente carecen de
competencia. A nuestro juico, el error propiciado por la propia LP, debe subsanarse
pues asi lo impone la aplicacion de la propia regulacion de las invenciones laborales

en la LP, regulacion que debe ser armonizada con los arts. 11y 12 LP.

27) Del examen del Titulo XIII "jurisdiccion y normas procesales" de la LP
no es posible extraer de forma contundente, dada su vaguedad, que el orden juris-

diccional competente para conocer de los litigios que versen sobre invenciones
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laborales sea el civil, como asi ha sido entendido por la doctrina mayoritaria y por
la Sala de o Social del TS, en una tnica sentencia habida hasta la fecha desde la
entrada en vigor de la LP. Mas, atendiendo al real 4mbito subjetivo de aplicacién de
las invenciones laborales; al hecho de que las cuestiones que pueden plantear las
invenciones laborales exceden de las que entiende el orden jurisdiccional laboral o
contencioso—administrativo; que la unificaciéon sustantiva de la materia de
invenciones laborales y el sector juridico en que s¢ encuentran reguladas exige, por
obvias razones de unificacién de criterios y especializacion, Ia unificacion del orden
Jurisdiccional, puede extraerse mediante una hermenéutica sistematica y finalista de
la LP, maxime cuando ello no contraria ni a la Ley Organica del Poder Judicial, ni

a las leyes procesales laboral Y contenciosa-administrativa, que el orden

jurisdiccional competente es el civil.

28) Teniendo en cuenta, en fin, todos los aspectos expuestos sobre la
regulacion de las invenciones laborales en la LP, de 20 de marzo de 1986, puede
concluirse, a su vez, planteando Ia necesidad de una regulacién més clara, amplia,
precisa que, ademas, sea capaz de ampliar su ambito objetivo a determinados
descubrimientos e innovaciones en linea con lo que sucede en Ia Ley alemana a fin
de conseguir el fomento de Ia actividad de investigacion en toda su extension, para
lo cual sera necesario contemplar toda la probiemética de las invenciones laborales

en una Ley especial que podra siempre compatibilizarse con la LP. Por todo ello, tal

262

o o
8
8
&
=
>
(=]
©
8.
2
s
2
m
s
s
g
&
(8]
e
S
o,
2
5
«
8
£
]
o
a
8
3
?
$
©
]
b
[
]
H
£
=1
o




Las invenciones laborales de los trabajadores: su regulacion en la Ley espafiola de Patentes de 20 de marzo de 1986

vez esté justificada una labor de lege ferenda.
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