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RESUMEN: Este trabajo discurre acerca del estatuto jurídico de las 
invenciones de los trabajadores contratados para ello, comúnmente denominadas 
invenciones laborales. Revisa la legislación española a este respecto en su califi
cación y distinción en el ámbito objetivo en invenciones patentables, modelos de 
utilidad, adiciones y otros tipos de protección exclusiva; y en el ámbito subjetivo, 
describe la vinculación con las relaciones laborales, de servicios, de alto directivo 
y de funcionarios públicos. Se revisan las invenciones producidas por profesores de 
universidad y personal investigador de entes públicos de investigación. Se expone 
una clasificación, se tratan los deberes y derechos en el régimen de invenciones 
laborales, así como en particular las invenciones laborales en ámbito de los diseños 
industriales. Finalmente se pasa revista a las invenciones laborales en Chile, 
repitiendo el mismo esquema anterior. 

Palabras clave: Invenciones laborales - Invenciones patentables -
Modelos de utilidad - Adiciones - Personal investigador - Diseños in
dustriales. 

ABSTRACT: This work deals with the legal framework of employee's 
inventions, ordinarily named labour inventions. It reviews the severa/ ways in 
which Spanish law protects patentable inventions, utility models and other titles 
of industrial property rights. From a perspective of working relationship, the 
article describes the linkage between labour inventions and some types of qualified 
employees, like high leve/ executives or public officials. lt also examines the 
inventions produced by university professors or by other researchers working at 
public institutions. A classification is exposed. Rights and obligations in the 
labour inventions regime are presented, in particular within the Industrial De
sign area. Final/y, attention is devoted to labour inventions under chilean Law. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la mayor parte de la investigación se desenvuelve en el 
seno de empresas, universidades o centros públicos de investigación. Lo 
anterior, debido a que la búsqueda de invenciones relevantes precisan, 
considerando el grado de organización y complejidad del estado mundial 
de la técnica, de cuantiosas inversiones en recursos materiales y humanos, 
que solo pueden asumir organizaciones de cierta entidad estructural y 
financiera. Esta situación ha propiciado un cambio en la organización del 
trabajo creativo que hoy se lleva a cabo normalmente en equipo y por 
inventores asalariados. De esta forma, cada vez son menos frecuentes las 
invenciones producto del trabajo solitario de una persona, que dotada de 
escasos medios y enormes dosis de intuición y paciencia logra desarrollar 
una idea luminosa ap licable a la técnica 1. 

Al hecho de que el inventor independiente no dispone de medios, 
debe añadirse que, en la mayoría de los sectores de la industria, especial
mente la químico farmacéutica, microelectrónica, informática, etc . se 
necesitan verdaderos equipos investigadores que trabajen de manera con
tinua y sistemática. De manera que en tales ámbitos resulta casi impo
sible obtener logros producto del trabajo de una sola persona2. 

Teniendo en cuenta esta realidad, referida a que solo empresas e 
instituciones son capaces de emprender estos desafíos, se comprende que 
tales entidades sean los titulares de las invenciones alcanzadas por traba
jadores contratados para ello, las que se denominan comúnmente como 
invenciones laborales. 

Dada la relevancia de esta materia, muchos países, incluidos España 
y Chile, han modernizado en este último tiempo sus legislaciones con el 
objeto de actualizar su regulación. Ahora bien, esta es una cuestión que 
presenta dificultades de armonización entre los distintos ordenamientos, 

LEMA DEVESA, Carlos: "Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo 
de 1986", en Derecho y Tecnología, curso sobre innovación y transferencia (dir. y coord. 
por J. Bisbal!C. Viladás), Ariel, Barcelona, 1990, p . 146. 
!bid. 
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por lo que generalmente no ha sido un tema abordado en Convenios 
internacionales3. En efecto, el Convenio de Munich sobre la Patente Eu
ropea, de 5 de octubre de 197 3, renuncia a establecer una regulación 
uniforme del derecho a la patente europea en los supuestos de invencio
nes laborales y encarga el problema a las legislaciones nacionales . El 
mismo camino adopta el Convenio sobre Patentes Comunitarias4, que se 
remite sobre este punto al convenio antes citado. Por tal motivo, los 
llamados a afrontar este asunto son los ordenamientos nacionales, que a 
lo menos deben determinar a quién corresponde el derecho de patente. 
Precisamente del estudio de la regulación española sobre el tema expues
to tratarán los siguientes apartados, partiendo de una revisión de la evo
lución experimentada por esta legislación, y siguiendo con un análisis 
sobre las disposiciones actualmente vigentes. Finalmente, nos referiremos 
a la regulación existente en Chile . 

11. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA EN ESPAÑA 

Tradicionalmente España se había caracterizado por regular estas 
invenciones por normas del Derecho Laboral. Ellas se contemplaron, por 
primera vez, en los artículos 24 y 25 de la Ley de Contrato de Trabajo 
de 21 de noviembre 1931, no teniéndose en cuenta en el Estatuto de 
Propiedad Industrial de 26 de julio 1929. Posteriormente, la citada ley 
fue derogada por la LCT de 27 enero 1944, pero el régimen de invencio
nes laborales no sufre alteración, ya que lo dispuesto sobre este punto en 
la Ley de 1931, es reproducido literalmente en los artículos 29 y 30 en 
la nueva ley. En tales disposiciones, se distinguían tres clases de inven
ciones laborales. En primer lugar, las invenciones de empresa o de taller, 
referidas a aquellas en que predominaba el proceso, las instalaciones, 
métodos y procedimientos de la empresa sin distinción de persona alguna 
que lo obtuviese. Estas invenciones pertenecían al empresario, para lo 
cual debían prevalecer en estas los elementos antes mencionados. 

En segundo lugar, se encontraban las invenciones de encargo, consisten
tes en innovaciones realizadas por trabajadores contratados para estudiar
las y obtenerlas, cuya titularidad la ley otorgaba al empresario. Por úl
timo, se contemplaban las invenciones libres, caracterizadas por la 
preponderancia de la personalidad del trabajador en su logro. Esta clase 
de invención pertenecían al trabajador, considerándose nula su renuncia 
previa a la propiedad de la invención. Esta categoría fue objeto de fuertes 

Vid. BLANCO ]IMÉNEZ, Araceli : Protección J urídica de laJ lnvencioneJ UniverJitariaJ y Labo
raleJ, Aranzadi , Navarra, 1999, p. 63. 
El mencionado Convenio fue firmado el 15 de diciembre de 1975 y modifi cado el 15 de 
diciembre de 1989. 
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críticas por estimarse que lesionaba gravemente los intereses del empre
sario5. 

Luego, la Ley de 1944 fue reemplazada por el Estatuto de los Tra
bajadores de 1980, el cual, por mandato de su disposición adicional final 
cuarta, mantuvo en vigor los artículos 29 y 30, de la ley derogada, en 
carácter de normas reglamentarias. Es decir, sustantivamente dicho Esta
tuto no presentaba novedades con respecto al tema en análisis. 

Este escenario de reglamentación, a través de normas ajenas a la 
propiedad industrial, se mantuvo hasta la entrada en vigor de la Ley 11/ 
1986, de 20 marzo, de Patentes, que derogó expresamente las disposicio
nes indicadas (apartado 3 de la disposición derogatoria de la LP) . Esta 
Ley tiene sus antecedentes en varios Anteproyectos y Proyectos en los 
que, por primera vez, dentro del marco de la legislación de patentes en 
España se consideraban las invenciones laborales. El motivo de este cam
bio de ubicación era quizás el resultado de la estimación que esta materia 
desborda el ámbito de una legislación laboral, entendiéndose más propia 
de una legislación de patentes, por tratarse en el fondo de un tema de 
propiedad industrial6 . Sobre el particular, en el preámbulo de la citada 
ley se señala que la inclusión de la reglamentación de las invenciones 
laborales dentro de una ley de patentes responde a la realidad actual del 
propio proceso productivo, que ha sido el criterio seguido por la gene
ralidad de las leyes de patentes europeas. 

Como puede apreciarse, la entrada en vigencia de la Ley 11/1986 
provocó un cambio relevante en el tratamiento legal de las invenciones 
laborales, consisténte en el abandono de su regulación por leyes laborales, 
adoptándose, como contrapartida su ordenación por leyes de Propiedad 
Industrial. 

111 . REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES EN ESPAÑA 

Las invenciones laborales se encuentran reguladas dentro de la LP, en 
su Título IV (que precisamente recibe dicha denominación) que trata el 
régimen jurídico aplicable y en el Capítulo IV del Título XII, que se 
refiere a la conciliación en este tipo de materias. La disposición básica 

6 
Vid. LEMA DEVESA, Carlos : (n. 1), p . 147 . 
ESTUPIÑAN CACERES, Rosalía: Las invenciones laborales en la empt·esa, Editoriales de Dere
cho Reunidas, Madrid, 2003, pp. 57 y 73, da cuenta de esta hipótesis criticándola, 
indicando que la problemática de las invenciones laborales no solo excede el ámbito de 
una Ley Laboral , sino también de una Ley de Patentes, si se quiere tomar en considera
ción, de una forma global todo el fenómeno y problemática de esta clase de invenciones . 
En su concepto lo más acertado sería la regulación de las invenciones laborales en una ley 
específica, principalmente porque de esta forma no se restringe innecesariamente su 
ámbito objetivo y subjetivo de aplicación . 
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que conceptúa esta figura es el artículo 15.1 LP, el cual dispone que: "las 
invenciones, realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o 
relación de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad 
de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, 
pertenecen al empresario". Esta norma debe ser complementada por el 
artículo 17.1 LP que también incluye dentro de esta clase de invenciones 
a aquellas que el trabajador obtenga influido predominantemente por los 
"conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios propor
cionados por esta", en cuyo caso "el empresario tendrá derecho a asumir la 
titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma". 

De tales preceptos, es posible colegir los ámbitos de aplicación de 
esta normativa: El ámbito objetivo comprende creaciones realizadas por 
asalariados que consistan en invenciones, cuya titularidad pertenecerá a la 
empresa. Por su parte, el ámbito subjetivo son aquellos sujetos vincula
dos a la empresa donde llevan a cabo su actividad profesional. 

A continuación analizaremos con mayor detención cada uno de ellos. 

A. Ámbito objetivo 

La delimitación de esta esfera implica indagar sobre la expreswn 
invención. La LP no formula una definición positiva, sino que se limita 
a indicar una serie de actividades que no se consideran invenciones, y 
además enumera los requisitos que debe reunir la invención. Ahora bien, 
la mayoría de la doctrina ha señalado que se trata de una "regla técnica 
para solucionar un problema técnico"7 , de este modo se deduce que siem
pre debe haber un problema técnico, enlazado causalmente con una so
lución, que también tendrá que ser técnica8 . 

Sobre este punto, debe precisarse si el régimen jurídico en análisis 
es aplicable solo a las invenciones patentables o también se comprenden 
las no patentables. Parte de la doctrina9, basándose en el artículo 19.1 
LP, a cuyo tenor: "las invenciones para las que se presente una solicitud de 
patente o de otro título de protección exclusiva ( ... )", señala que solo pueden 
conceptuarse como tales, las invenciones protegibles por patentes, inclui
das las adiciones (artículos 108-111) y los modelos de utilidad (artículos 
143-154), ya que se trata de los únicos títulos de protección exclusiva 
reglamentados por la LP. En cambio, otros autores 10, también fundándose 
en el artículo precedente (especialmente los términos: otro título de protec-

10 

Para un estudio más detallado del concepto de invención consultar GóMEZ SEGADE, José 
Antonio: "Patencabilidad", en FERNÁNDEZ NOVOA, C. y GóMEZ SEGADE, J. A.: Lamo
dernización del Derecho EJpañol de PatenteJ, Montecorvo, Madrid, 1984, p . 50 . 
lb id. 
BLANCO ]IMÉNEZ, Araceli: (n. 3), p. 119 . 
Ibid. p. 80. 
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ción exclusiva), advierten que esta normativa abarca tanto las invenciones 
que son patentables (incluidos las adiciones y modelos) como las que sin 
serlo, pueden ser protegibles por otras modalidades de Propiedad Indus
trial. Además, se indica que esta interpretación evita que para los con
tratantes surjan incertidumbres acerca de sus derechos y obligaciones, 
desde el momento en que la calificación de un invento como patentable 
o resguardada por otro título de protección exclusiva es una cuestión 
objetiva que no depende de la voluntad de ellos, sino de los requ1s1tos 
legales del Derecho Industrial, resultado muchas veces difícil para ellos 
saber si la invención reúne o no esos requisitos . 

Parece ser más acertado este último criterio, ya que examinando el 
mencionado artículo 19.1, este se refiere a "otros título de protección exclu
siva" de modo general, esto es, sin delimitarlos expresamente a aquellos 
supuestos contemplados únicamente en la LP. Por tal motivo, perfecta
mente puede entenderse que las invenciones laborales no tan solo dicen 
relación con los títulos protegidos en la LP, sino también con cualquiera 
otro contenido en una ley diferente. 

1) Invenciones Patentables 

U na invención es patentable cuando reúne los requ1s1tos de paten
tabilidad exigidos en el párrafo 1° del artículo 4.1 LP. De este modo, "son 
patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 
sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un 
producto que esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento 
mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica". Se consi
dera que una invención es nueva "cuando no está comprendida en el estado 
de la técnica" (artículo 6.1 LP), entendiéndose que este estado "está cons
tituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentes 
se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción 
escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio". Asimismo, se 
establece que una invención implica una actividad inventiva "si aquella no 
resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la 
materia" (artículo 8.1 LP). 

En lo referido a la susceptibilidad de aplicación industrial se pres
cribe que la invención cumple tal exigencia "cuando su objeto puede ser 
fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola" 
(artículo 8.1 LP). 

Por último, la LP detalla una serie de supuestos que no son paten
tables, a saber: 

a) Por estar apartados del concepto de invención: los descubrimientos, 
las teorías científicas y los métodos matemáticos; las obras literarias 
o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras 
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científicas; los planes, reglas y métodos para el ejercicio de activida
des intelectuales, para juegos o para actividades económico-comer
ciales, así como los programas de ordenadores; las formas de presen
tar informaciones (artículo 4 .4 LP). 

b) Al no considerarse invención susceptible de aplicación industrial: los 
métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano 
o animal, ni los métodos de diagnósticos aplicados al cuerpo humano 
o animal. En todo caso, esta exclusión no se aplica a los productos, 
especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones 
de aparatos e instrumentos para la puesta en práctica de tales méto
dos (artículo 4.6 LP) . 

e) Por disponerse que no pueden ser objeto de patente: las invenciones 
cuya exploración comercial sea contraria al orden público o a las 
buenas cosrumbres 11 (artículo 5.1 ); las variedades vegetales y las 
razas animales (artículo 5. 2); los procedimientos esencialmente bio
lógicos de obtención de vegetales o de animales (artículo 5.3); el 
cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y de
sarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, 
incluida la secuencia parcial de un gen (artículo 5 .4). 

2) Modelos de utilidad 

También le es aplicable el reg1men de invenciones laborales a los 
modelos de utilidad. Esta afirmación no solo se desprende del artículo 19 
LP, según veíamos, sino también del artículo 154 LP, a cuyo tenor, "en 
defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para 
estos las disposiciones establecidas en la presente Ley para patentes de invención 
(. .. ) entre otras, les serán aplicables las normas contenidas en el Título IV sobre 
invenciones laborales". 

Serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones "que 
siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto 
una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja 
prácticamente apreciable para su uso o fabricación" (artículo 143.1 LP). A 
título meramente ejemplar, se indica que pueden protegerse como mode
los de utilidad "los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositi
vos o partes de los mismos, que reúnan los requisitos enunciados en el apartado 
anterior" (artículo 143 .2 LP). No es posible comprender dentro de esta 

11 Particularmen te se encuentran incluidos en esre orden: los procedimientos de clonación 
de seres humanos, procedimientos de modificación de identidad genérica germinal del ser 
humano, utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales, procedi
mientos de modificación genérica de los animales que supongan para escos sufrimientos 
sin urilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales 
resulcances de cales procedimientos (artículo 5.1 LP). 
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categoría "las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales" (artículo 
143.3 LP). 

3) Adiciones 

Las adiciones consisten en invenciones que perfeccionan o desarro
llan otra principal, siempre que se integren con el objeto de esta última 
en una misma unidad inventiva. Estas adiciones gozan de protección al 
igual que la invención original (artículo 108 LP) . Del mismo modo que 
los modelos de utilidad, también le es aplicable el régimen de invencio
nes laborales. 

Debe precisarse que esta categoría persigue el perfeccionamiento o 
desarrollo de algo ya existente, por lo que no es necesario que el objeto 
de la adicción implique una actividad inventiva frente al objeto de la 
patente principal. Luego, la primera se considerará parte integrante de la 
última (artículo 109 LP). 

4) Otros títulos de protección exclusiva 

El artículo 19.1 LP dispone que podrán ser reclamadas por el empre
sario como invenciones laborales para aquellas que se presente una soli
citud de patente o de otro título de protección exclusiva. Según indicá
bamos, algunos autores estiman que solo pueden ser invenciones de esta 
clase aquellos títulos contemplados expresamente en la LP. En cambio, 
otros autores 12 afirman que es posible entender como invención laboral 
otras creaciones asimilables a las invenciones pero protegibles por títulos 
de protección exclusiva no regulados en la LP, como son las obtenciones 
vegetales , las topog rafías de productos semiconductores y obras de pro
piedad intelectual , como programas de ordenador. Conviene destacar que 
respecto de los dos primeros (obtenciones vegetales y topografías de pro
ductos semiconductores) , sus leyes ordenadoras en materia de invenciones 
laborales se remiten expresamente al Título IV de la LP 13. 

También debieran incluirse dentro de esta clase de títulos los diseños 
industriales 14 , regulados en la Ley 20/2003, de 7 de julio. Precisamente, 
el artículo 15 de la citada ley trata de los diseños creados en el marco de 
una relación de empleo o de servicios, materia que posteriormente exa
mmaremos. 

12 

13 

14 

Vid . LOIS BASTIDAS, Fátima: La protección del inventor asalariado , Civitas , Madri d, 2000 , 
p. 67 . 
Cfr. Artículo l O. 5 Ley N ° 3/2000 , de 7 de enero, de Protección de Vari edades Vegetales; 
Art íc ulo 3.2.a) Ley N ° l l/ 1988 , de 3 de mayo , de Protección Juríd ica de las Topog rafías 
de los Prod uctos Semiconductores. 
Antes reg ulados en calidad de modelos y dibuj os ind ustr ia les en el Cap ítul o III del 
Es tatuto de la Propiedad, aprobado por Real Decreto-Ley 26 de julio de 1929. 
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B . Ámbito Subjetivo 

1) Relación laboral 

El régimen general establecido en el Título IV de la LP se aplica 
a las invenciones realizadas por personas vinculadas a la empresa por un 
contrato o relación de trabajo (artículo 15.1), de lo cual se desprende 
la laboralidad de esta clase de invenciones. Así, se someten a este ré
gimen las partes de la relación laboral que, de acuerdo a lo dispuesto 
en las normas del Derecho del Trabajo, son los empleadores y los tra
bajadores por cuenta ajena, entendiéndose por estos últimos aquellos 
que voluntariamente presten sus servicio retribuidos por cuenta ajena y 
dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o 
jurídica, denominada empleador o empresario (artículo 1.1 ET). Por su 
parte, han de ser considerados como empresarios todas las personas 
físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de 
servicios de los trabajadores por cuenta ajena (artículo 1.2 ET). 

Para la observancia de esta normativa se requiere que esté vigente 
el contrato o relación de trabajo en el momento en que la invención sea 
realizada. Por tanto, para calificar una invención como laboral, tanto el 
trabajador que la genera como el empleador han de encontrarse en 
condición de tales al momento en que esta se produce. En el caso de 
existir una relación de hecho en la que un sujeto presta un servicio 
retribuido por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y di
rección de otro, ha de presumirse, según al artículo 8° ET la existencia 
de un contrato de trabajo, con lo que en principio también resulta 
aplicable el régimen sobre invenciones laborales 15 . 

2) Relación de servicios 

Surge la duda acerca de si se comprende dentro de esta preceptiva, 
las personas vinculadas con una empresa por una relación de servicios 
(no sometida a la legislación laboral), debido al contenido del artículo 
15.1 LP, que se refiere también a las invenciones realizadas por el tra
bajador "durante la vigencia (. .. ) de relación de servicios con la empresa". Al 
respecto, parte de la doctrina 16 es partidaria que el régimen en cuestión 
se encuentra circunscrito a las invenciones realizadas por los trabajado
res, de manera que la relación o contrato que liga a estos con el empre
sario debe ser exclusivamente de naturaleza laboral. En este sentido, el 
antes denominado Registro de la Propiedad Industrial, hoy, Oficina Es-

15 

16 
BLANCO J!M ÉNEZ, Araceli: (n . 3), p . 87. 

ESTUPIÑAN CACERES, Rosalía: (n. 6), p. 155 . 
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pañola de Patentes y Marcas, indicó que solo debían considerarse inven
ciones laborales, a los efectos de la LP, las que resultan precisamente de 
un contrato de trabajo , principalmente debido a que no sería posible 
concebir una relación de servicios continuada con un empresario, sin que 
se aprecie un fraude de ley y se declare que en realidad dicha relación es 
de naturaleza laboral 17 . 

En contrapartida, otros autores 18 estiman que la ley no exige de 
manera exclusiva un contrato de trabajo para que exista una invención 
laboral, sino que también se admite que una relación de servicios (no 
sometida a la legislación laboral) pueda originar una invención de este 
género, ya que del artículo 1 S .1 LP se deduce que esta clase de invencio
nes abarca por igual al trabajador propiamente dicho, que presta sus 
servicios exclusivamente en la empresa, que al contratado en régimen de 
arrendamientos de servicios. Por tal motivo, se critica la terminología 
tradicionalmente adoptada por el legislador en la materia, especialmente 
la propia expresión laboral que figura como rótulo del Título IV LP, así 
como la de trabajador, mostrándose preferencia por la de empleado, por 
traducir mejor esta tanto la relación de trabajo como la de prestación de 
servicio 19. En este orden, se apunta la conveniencia de referirse de manera 
genérica al contrato sin calificarlo como laboral20 . 

Luego, esta relación de servicios puede corresponder a un contrato de 
arrendamiento de servicios o de obra. A través del arrendamiento de 
servicios, una parte se obliga para con otra a realizar determinadas acti
vidades, tales como el desarrollo de investigaciones, a cambio de una 
contraprestación. Por su parte, en el arrendamiento de obra una parte se 
obliga hacia la otra a cambio de una contraprestación a ejecutar una obra, 
la cual puede ser de carácter inmaterial, consistiendo perfectamente en el 
logro de una invención21 . 

3) Relación laboral especial. Alto directivo 

Anteriormente, durante la vigencia de la LCT se entendían como 
invenciones laborales únicamente aquellas obtenidas por trabajadores por 
cuenta y dependencia ajena, excluyéndose de esta forma a los altos direc
tivos de la empresa y los funcionarios públicos. Esta situación cambia a 
partir de la vigencia de la LP, resultando aplicable el régimen en cuestión 

17 

18 

19 

20 

21 

Vid. LEMA DEVESA, Carlos: (n . 1), p. 148. 
!bid., p. 149. 
LOJS BASTIDAS, Fárima: (n. 12), p. 107. 
Vid. GóMEZ SEGADE, José Anronio: "Derecho a la parenre", en FERNÁNDEZ NOVOA, C. 
y GóMEZ SEGADE, J. A.: La modernización del Derecho EJpa1iol de PatenteJ , Monrecorvo , 
Madrid , 1984, p. 120. 
BLANCO J!MÉNEZ, Araceli: (n.3), pp. 92-93 . 

130 



Alfredo Sierra Herrero Ingenio y trabajo. Las invenciones labo rales en el. .. 

a los sujetos vinculados por una relación laboral especial, contenidas en 
el artículo 2 ET, entre los cuales se encuentra el personal de alta direc
ción, regidos por el RD 1382/1985. Sobre este punto, debe recordarse 
gue este personal constituye un colectivo vinculado a la actividad inves
tigadora, ya gue suele estar integrado por individuos de elevada cualifi
cación y formación técnico profesional 22 . 

Es necesario clarificar que no se incluyen en la situación anterior 
(invenciones laborales) a quienes ostentan los cargos de consejeros o 
miembros de los órganos de administración de empresas, ya que dichas 
personas quedan excluidas de las normas laborales, en virtud del artículo 
1.3 e) ET. Dicha exclusión se fundamenta porgue no concurre uno de los 
elementos característicos del contrato de trabajo, esto es, la subordina
ción . A su vez, también muchas veces está ausente la nota de ajenidad23. 

4) Funcionarios públicos 

Según veíamos, mientras regía la LCT solo podían considerarse como 
invenciones laborales a aquellas realizadas por trabajadores dependientes. 
De este modo , estaban apartados de dicha regulación los funcionarios 
públicos y demás personal al servicio de entes públicos. En su momento, 
esta situación fue criticada, ya que un amplio sector de la actividad 
investigadora carecía de regulación legal24. 

Actualmente, si bien de acuerdo al ET los funcionarios públicos y en 
general la dotación de distintas administraciones públicas quedan fuera 
de la legislación laboral, en materia de invenciones laborales reciben el 
mismo tratamiento que un trabajador dependiente, al no concurrir en 
esta materia las razones que justifican la exclusión indicada25 . Por tal 
motivo, el artículo 20.1 LP prescribe que las normas del presente Título 
serán aplicables a los funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comu
nidades Autónomas, Provincias, Municipios y demás Entes Públicos. Lo anterior 

22 

23 

24 

25 

BERCOVITZ, Alberca: "Anotaciones a la regulación legal española sob re inve nc iones labo
rales ", en Actas de D erecho Industrial, 1976, p. 58. 
De acuerdo con el artículo 1° ET, el vínculo laboral se configuraría cuando voluntaria
mente se presten servicios retribuidos por cuenta aje na y dentro del ámbito de organ iza
ción y dirección de otra persona, fís ica o jurídica, denominada empleador o empresario. 
Por tanto, se requ iere la confluencia de 4 elementos, a saber: a) voluntariedad, pues debe 
tratarse de una ac tividad realizada de manera libre, previa manifes tac ión de consentim ien
to; b) aje nidad, es dec ir que, los frutos del trabajo, o su utilidad económica son aprove
chados por quien contrata los servicios; e) dependencia o subordinación, lo cual se des
prende de la exigencia que los servicios se presten "dentro del ámbi to de organi zación y 

dirección de otra persona", ya e l trabajo asalari ado se reali za únicamente bajo las órdenes 
e ins trucciones de otra persona; y d) retribución, tal es que la prestación de servi cios debe 
ser correspondida por una contraprestació n de co ntenido económ ico. 
BERCOVITZ, Alberto: (n. 22), p. 58. 
SALA FRANCO, Tomás y Otros: Derecho del T1·abajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, 
p. 233. 
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se traduce en un principio de igualdad entre las invenciones que se pro
ducen en los sectores privado y público26. 

Finalmente, debemos indicar que los profesores de Universidad y 
personal investigador tienen un régimen especial contemplado en la pro
pia LP. 

C. Profesores de Universidad y personal investigador de entes pú
blicos de investigación 

Como mencionábamos, la LP contiene una normativa específica para 
las invenciones logradas por los profesores universitarios y personal inves
tigador de los Centros Públicos de Investigación. 

De conformidad con los párrafos 2 a 7 del artículo 20 LP, se esta
blece que pertenece a la Universidad la titularidad de las invenciones 
realizadas por el profesor como consecuencia de su función de investi
gación en la Universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones 
docente e investigadora (artículo 20.2) . El profesor tendrá derecho a 
participar en los beneficios que obtenga la Universidad de la explota
ción o de la cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas, 
corresponderá a los Estatutos de la Universidad determinar las moda
lidades y cuantía de esta participación (artículo 20 .4) . Se contempla la 
posibilidad de que la Universidad pueda ceder la titularidad de las 
invenciones al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en 
este caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explo
tación (artículo 20.5 ). En estos casos, si el profesor obtiene beneficios 
de la explotación de una invención, la Universidad tendrá derecho a 
una participación en los mismos determinada por los Estatutos de la 
Universidad (artículo 20 .6) . 

Asimismo, se consigna que si un profesor realiza una invención 
como consecuencia de un contrato con un ente privado o público, el 
contrato deberá especificar a cuál de las partes contratantes corresponderá 
la titularidad de la misma (artículo 20 . 7). 

Por último, se señala que el régimen antes detallado podrá aplicarse 
a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investi
gación. Las modalidades y cuantía de la participación del personal inves
tigador de estos entes en los beneficios que se obtengan de la explotación 
o cesión de sus derechos sobre las invenciones mencionadas serán estable
cidas por el Gobierno, atendiendo a las características concretas de cada 
ente de investigación (artículos 20.8 y 20 .9). No obstante lo anterior, 
hasta el momento no existe reglamentación alguna al respecro27 . 

26 

27 
Vid. LOIS BASTIDAS, Fárima: (n . 12), p. 11 3. 
/bid. , p. 11 5. 
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IV. CLASIFICACIÓN DE INVENCIONES LABORALES 

La LP distingue tres categorías de invenciones laborales, las que no 
reciben una denominación específica, a diferencia de lo que ocurría con 
la LCT. De rodas modos, parte de la docrrina28 las ha desig nado de la 
siguiente forma: invenciones de servicios, invenciones mixtas y las inven
ciones libres 29. 

A continuación examinaremos cada una de ellas. 

A. Las invenciones de servicios 

1) Concepto 

De acuerdo al artículo 15 .1 LP las invenciones de servicios o inven
ciones laborales propiamente rales3° son aquellas "reali zadas por el traba
jador durante la vigencia de su contrato o relación de trabaj o o de servicios con 
la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implí
citamente constitutiva del objeto de su contrato". 

Es posible apreciar que estas invenciones constituyen el resultado de 
una actividad investigación para cuya obtención, de forma expresa o no , 
exclusiva o no, fue contratado el trabajador. Así, podemos señalar que son 
aquellas susceptibles de ser amparadas por un título de protección exclu
siva que, habiendo sido realizadas por el trabajador durante la vigencia 
de su contrato o relación laboral, constituyan el fruto de una actividad de 
investigación para cuya consecución fue contratado el inventor31. 

De acuerdo a lo expuesto, la invención es la causa del contrato de 
trabajo32, e intentar inventar es su objero33. En este sentido, debe recal
carse que el invento no es el objeto contractual, ya que en la invesriga
cwn no puede asegurarse resultados concretos , por lo cual cuando se 
contrata a alguien para que realice esta labor, se espera que razonable-

28 

29 

30 

31 

32 

33 

SALA FRANCO, Tomás y VICENT CI-lULIÁ, Francisco: "El nuevo rég imen jurídico de las 
invenciones laborales ", en A ctualidad Labot·al N° 4, 1988, p . 1985. D el m is mo m odo , 
FEAS COSTILLAS, Javier: "Las invenc iones laborales en la Ley de Patenres de 1986", en 
ReviJta del Trabajo , N° 8 7, 1987, p . 127; BLANCO J!MÉNEZ, Arace li : (n . 3), p . 97. Con
viene precisar que otros autores utili zan otras clasi ficaciones, así Alonso Ol ea d is ting ue 
entre invenciones de se rvicios , artículo 15 LP ; invenciones de exp lotac ión , art íc ulo 17 LP ; 
e invenciones libres, art ículo 16 LP (ALO NSO O LEA, M anuel y CASAS BAAMONDE, M aría 
Emili a : Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid , 1997 , p. 307 ). Lema D evesa las ca taloga en 
invenciones de encargo, artícul o 15 LP ; invenciones dependi entes, artículo 17 LP ; e 
invenciones l ibres, artículo 16 (LEMA DEVESA , Carlos : (n . 1), p . 149). 
SALA FRANCO, Tomás y VICENT CH ULI Á, Franc isco: (n. 28), p . 1985 . 
!bid. 
ESTUPI ÑÁ N CACERES, Rosalía: (n . 6), p .73. 
ALONSO OLEA , Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emil ia: (n . 28), p. 306. 
!bid. 
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mente de dicha actividad se deriven invenciones34. Es decir, lo que se 
pacta es una obligación de investigar y no de obtener invenciones. 

En resumen, este tipo de invención laboral se caracteriza por la pre
sencia de dos elementos: la previsión de la actividad investigadora como 
objeto del contrato; y la obtención de la invención en el ejercicio y como 
resultado de dicha actividad contractualmente debida. Sobre este último 
punto, parte de la doctrina35 sostiene que dada la inclusión del término 
"implícito" basta que la actividad laboral del trabajador, en todo o parte, 
sea de investigación o experimentación susceptible de conseguir esa inno
vación, pero sin necesidad de haber sido contratado exclusivamente para 
ello, ni tampoco que se hubiere asignado la consecución de tal resultado . 
No se excluye, por tanto , un cierto margen de iniciativa en el propio 
inventor. En cambio otros tratadistas36 opinan que no es suficiente haber 
recibido una misión de investigación, sino que además la invención debe 
realizarse en estricto cumplimiento del encargo, ya que según el artículo 
15 .1 LP, estas invenciones deben ser fruto de la actividad de investigación. Lo 
anterior plantea el problema de determinar cuándo una invención resulta 
precisamente de la actividad pactada con el trabajador. En este orden, por 
un lado, se deberá probar la realidad de la misión investigadora y, de otro, 
verificar la correspondencia efectiva entre esta y la invención. 

Finalmente , la invención ha de ser desarrollada durante la vigencia 
del contrato de trabajo37. Incluso, algunos autores38 consideran que dicho 
período debe coincidir con el momento en el cual se desarrolla la parte 
decisiva de la investigación y no la parte terminal de ella. 

2) Titularidad 

La titularidad de esta clase de invenciones constituye una excepción 
a la regla general que otorga los derechos patrimoniales de una invención 
a su inventor39 , ya que en estos casos estas pertenecen al empresario sin 
restricciones de ningún tipo, como fruto industrial cuya atribución se 
realiza ex !ege desde el mismo momento de su producción y sin que jamás 
el inventor haya sido propietario de la misma40 . En efecto, como en todo 
trabajo por cuenta ajena, de los resultados de la actividad del trabajador 
lucra la otra parte del contrato, es decir, el empresario41 . 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

GÓMEZ SEGADE, J osé Antonio: (n. 20), pp . 120-121. 

RODRfGUEZ PIÑERO, Miguel: "E l nuevo régimen jurídico de las invenciones laborales", 
en Relaciones Laborales, N° 6, 1986, p . 45. 
LOIS BASTIDAS, Fátima: (n. 12), p. 133. 
Vid. SALA FRANCO, Tom ás y VICENT CHULIÁ, Francisco : (n . 28), p. 1985 . 
Vid. Blanco Jimé nez , Araceli: (n. 3), p. 98. 
Cfr. Artículo 10 LP. 
SALA FRANCO, Tomás y Ocros: (n. 25), p. 399. 
DIÉGUEZ CUERVO, Gonzalo: Lecciones de D erecho del Trabajo , Marc ial Pons, Madrid , 1995, 
p. 242 . 
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Lo anterior no es impedimento para que, según previene el artículo 
14 LP, el inventor tenga, frente al titular de la solicitud de patente, el 
derecho a ser mencionado como tal, compatibilizándose así la propiedad 
y la titularidad a favor del empresario, con el derecho honorífico del 
inventor a que se le tenga en cuenta como tal42 . 

La atribución de dicha titularidad al empresario, supone la acepta
ción de la tesis de la adquisición originaria, directa o inmediata del 
invento por parte el empleador, como auténtico fruto industrial, sin 
necesidad de ningún acto dispositivo o atributivo posterior del trabaja
dor. Así, la mejor calificación que corresponde a las invenciones de ser
vicios es la de frutos industriales; debe recordarse que estos son los pro
ducidos por predios de cualquier especie a beneficio del cultivo o del 
trabajo, cuya titularidad pertenece al propietario de la empresa43. En este 
ámbito, dado que de las obligaciones del trabajador se destaca principal
mente la prestación identificada con el esfuerzo para alcanzar invencio
nes, resulta razonable que esta pertenezca al empresario44 . 

3) Remuneración del trabajador inventor 

a) Regla general - No se genera remuneración extraordinaria 

En relación a la remuneración del inventor, se establece que, en 
principio, no se tendrá derecho a una remuneración suplementaria por el 
logro de un invento (artículo 15.2 LP). Lo anterior, se debe a que el 
trabajador fue contratado t;specialmente para tal efecto, de modo que la 
invención conforma una finalidad esperable de su actividad, no debiendo 
constituir fundamento para ningún tipo de remuneración suplementaria, 
ya que no sería lógico recompensar por efectuar lo que se ha contratado45 . 

En todo caso, nada obsta a que puedan estipularse, ya sea en el 
contrato individual de trabajo, o en un convenio colectivo, remuneracio
nes suplementarias para los trabajadores-inventores, con la finalidad de 
estimular la concreción de invenciones46 . 

b) Excepción - Remuneración suplementaria 

Excepcionalmente, el trabajador tendrá derecho a una remunera
ción suplementaria, para lo cual tendrán que concurrir dos circunstan
cias, a saber: que la aportación personal a la invención y la importancia 

42 

43 

44 

45 

46 

SALA FRANCO , Tomás y Otros : (n. 25) , p. 39 9 . 
ALB!OL MONTESINOS, Ignac io : "Los inventos d el traba jador, e l soc io industri a l y la e je
cución de obra" , en ReviJta de D et·echo Privado , 1975 , p. 11 3. 

LEMA DEVESA , Carlos : (n. 1) , p. 150. 
GóMEZ SEGADE, José Antonio : (n. 20), p. 123 . 
ESTUP!ÑÁN CACERES, Rosalía: (n. 6), p.188. 
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de la misma excedan de manera evidente el contenido explícito o implí
cito del contrato (artículo 15.2 LP). 

Sobre la primera de ella, esta es "que la aportación personal a la 
invención exceda de manera evidente el contenido explícito o implícito 
de su contrato", surge inmediatamente el problema acerca de cómo ha de 
valorarse dicha aportación, debido a que la LP no contempla ningún 
procedimiento al respecto. Luego, teniendo en cuenta que el trabajador 
está contratado para investigar, determinar cuándo esta es una consecuen
cia normal, o bien un exceso, resulta una operación bastante compleja, 
que puede ser fuente de litigio entre las partes. 

En relación a la segunda circunstancia exigida, esta es que "la im
portancia de la invención exceda el contrato" en los términos antes men
cionados, tampoco existe un parámetro para valorar este eventual exceso. 
A su vez, no se indica a qué clase de importancia se refiere. En este 
escenario, es perfectamente aplicable la conclusión anterior, relativa a la 
eventual generación de conflictos . 

Sin perjuicio de lo anterior, conviene indicar que con respecto a la 
calificación de "la importancia de la invención", esta parece versar sobre 
una valoración económica47 , ya que para la empresa el elemento de mayor 
importancia a considerar en una invención es el económico, en cualquier 
sentido que este se manifieste (abaratamiento de costos, procedimientos, 
etc.). 

e) Principio de compensación 

Es interesante constatar que de acuerdo a la LP, este derecho a la 
remuneración suplementaria, sigue el principio de la compensación en 
correspondencia a un resultado . Este sistema se ha cuestionado, manifes
tándose48 que debería adoptarse el llamado principio de rentabilidad de 
la patente, según el cual esta retribución especial solo se atribuiría cuan
do la invención proporcione al empresario beneficios extraordinarios. 

d) Naturaleza de la remuneración 

En cuanto a la naturaleza de la remuneración suplementaria, por un 
lado, parte de la doctrina49 advierte que esta tiene un carácter salarial, 
tratándose de una específica atribución retributiva, a la que son aplica
bles las reglas sustantivas y adjetivas referidas al salario. En contraparti
da, se indica50 , que pese a la terminología legal, dicha remuneración 

47 

48 

49 

50 

Vid. R ODRÍGUEZ PIÑERO, Mig uel : (n . 35), p . 45 . 
L EMA D EVESA , C a rlos: (n . 1), p . 15 2. 

R ODRÍGUEZ PIÑ ERO, Mig uel : (n . 35), pp . 46 - 47. 
SALA FRANCO, Tomás y VICENT CH ULIÁ, Franc isco: (n . 28), p. 1986. 
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tiene naturaleza extrasalarial. En esa dirección, el carácter civil de las 
normas reguladoras parece más acorde con la naturaleza indemnizatoria y, 
por tanto, extrasalarial de la remuneración complementaria; dada esta 
naturaleza, se entiende que, de haberse fijado una cuantía periódica en 
atención a los beneficios de la explotación, el trabajador va a seguir 
cobrando esta remuneración adicional una vez extinguido el contrato de 
trabajo. 

e) Determinación de la remuneración 

Esta remuneración suplementaria se fijará de común acuerdo por las 
partes, o en su defecto, se fijará el juez, previo trámite obligatorio ante 
la Comisión de Conciliación, previsto en el capítulo IV del Título XIII 
de la LP. 

B. Invenciones Mixtas 

1) Concepto 

Esta clase invención laboral se encuentra desarrollada en el artículo 
17 LP, entendiéndose por ella, la que realiza el trabajador "en relación con 
su actividad profesional", pero en cuya "obtención hubieran influido predomi
nantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de 
medios proporcionados por esta". El empresario "tendrá derecho a asumir la 
titularidad de la invención o reservarse un derecho de utilización de la misma". 

En este caso, en el orden conceptual se debe partir de la premisa que 
no concurran las circunstancias previstas en el artículo 1 S LP (invención 
de servicios). De tal manera, se requiere que el trabajador no haya sido 
contratado para el desarrollo de actividades de investigación. Eso sí, la 
invención debe estar relacionada con la actividad profesional del trabaja
dor en la empresa, por lo que ella debe ser fruto de los trabajos efectuados 
precisamente en la compañía. Al exigirse dicha relación (invención-acti
vidad del trabajador), se excluyen las invenciones obtenidas por el traba
jador al margen de sus funciones en la empresa; esto es aquellas ajenas a 
su actividad profesional. 

Asimismo, en la obtención de la invención deben converger uno de 
dos factores, alternativamente, a saber: que haya influido predominante
mente los conocimientos que se hayan adquirido dentro de la empresa; o 
bien, la utilización de medios proporcionados por esta . La expresión "co
nocimientos" expresa la contribución intelectual de la empresa, integrada 
por informaciones, know-how, prácticas, ideas obtenidas de conversaciones 
con compañeros de trabajo, y en definitiva, cualquier contribución inma
terial de estímulo intelectual. En tanto, el término "medios", expresa la 
contribución tecnológica derivada de la utilización de instrumentos, tales 
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como ordenadores, microscopios, etc., sin los cuales la invención no 
hubiera podido ser realizada 51 . Conviene precisar que los medios propor
cionados por la empresa deben ser elementos específicos; por eso, el he
cho de utilizar materiales triviales o la biblioteca de la empresa no per
mite calificar la invención como dependiente52 . 

De lo expuesto, es posible deducir que la consecución de esta cate
goría de invención es de carácter extraordinario, ya que no forma parte 
del objeto del contrato la actividad investigadora53; pero sí, esta inven
ción será generalmente resultado del desarrollo de la prestación laboral 
por parte del trabajador. 

2) Titularidad 

De un análisis del artículo 17 LP, es posible colegir que en estas 
invenciones la titularidad originaria pertenece al respectivo trabajador, lo 
cual implica que si la invención es adquirida por el empresario, esto será 
a título derivado, mediante el ejercicio del derecho a opción que le con
cede la ley, sin que se requiera la concurrencia de la voluntad del traba
jador inventor54 . 

En este régimen de invenciones es el empresario el que decide la 
modalidad de utilización, pudiendo optar entre asumir la titularidad de 
la invención o reservarse el derecho de utilización de la misma 55. En uno 
como en otro supuesto, el trabajador tiene derecho a una compensación 
económica justa que deberá tener en cuenta, de modo similar a las inven
ciones de servicios, la importancia industrial y comercial del invento y el 
valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las 
aportaciones propias del trabajador. El plazo de la asunción de estos 
derechos por parte del empleador es de tres meses desde que le fuera 
comunicada por el trabajador la existencia de la invención, de acuerdo a 
lo establecido en al artículo 18.1 LP. 

Por su parte, es interesante constatar que se discute acerca de la 
naturaleza jurídica del derecho alternativo que se otorga al empresario . 
Algunos autores56 indican que partiendo de la base de que es una inven
ción de iniciativa del trabajador, debería corresponder a este la titulari
dad de ella. Sin embargo, dadas las circunstancias de su realización (me
dios y conocimientos obtenidos de la empresa), se concede una opción, de 
clase "expropiatoria" al empresario, ya sea para asumir la titularidad de 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

LOIS BASTIDAS, Fátima: (n. 12), p. 145. 
Vid. LEMA DEVESA, Carlos: (n. 1), p . 150 . 
BLANCO JIMÉNEZ, Araceli: (n. 3), p. 103. 
LOIS BASTIDAS, Fátima: (n. 12), p. 169. 
SALA FRANCO, Tomás y Otros: (n. 25), p. 400 . 
RODRfGUEZ PIÑERO, Miguel: (n. 35) , p. 45 . 
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la invención, o bien, reservarse un derecho a la utilización, pero en uno 
y otro caso, compensado económicamente de forma justa esa obtención de 
titularidad o esa reserva a derecho de utilización. De esta manera, se 
distinguen de las invenciones de servicio, donde la pertenencia de la 
invención del empresario es originaria y automática57. Otro sector de la 
doctrina58 estima que, teniendo en cuenta que el derecho del empresario 
a asumir la titularidad de la invención juega independientemente de la 
voluntad del trabajador, dicha prerrogativa se identifica con un derecho 
real que opera, al margen de vicisitudes contractuales, sobre la invención, 
más que a un derecho de obligaciones. 

Ahora bien, lo que no ofrece dudas en esta materia es que el legis
lador se ha inclinado a favor del interés del empresario. Lo anterior, ha 
sido objeto de críticas, que advierten que dicha atribución contradice de 
forma innecesaria el principio general reconocido en el Derecho de Paten
tes, por el cual este derecho debe corresponder al inventor, ya que todo 
esfuerzo lo realiza el trabajador y la ley solo le fija una compensación que 
es difícil de fijar59. 

Finalmente, es necesario señalar que el trabaj ador tendrá derecho 
(como en las invenciones de servicios) a ser mencionado como inventor en 
la patente, si el empresario opta por asumir la titularidad de la invención. 

3) Compensación económica del trabajador inventor 

Tal como indicábamos, tratándose de esta clase de invención laboral, 
si el empresario asume la titularidad del invento o se reserva un derecho 
de utilización sobre el mismo, surge el derecho para el trabajador a una 
compensación económica justa (artículo 17.2 LP). Al respecto , dicha 
norma establece que "el trabajador tendrá derecho a una compensación econó
mica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del in
vento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por 
la empresa y las aportaciones propias del trabajador". 

De este modo, para que el empleador deba compensar al trabajador 
es necesario que el primero ejercite el derecho alternativo que le otorga 
la ley, de lo contrario el titular de la invención vendría a ser el trabajador. 
En esta línea, la mencionada compensación se decanta como la contrapar
tida directa de la obtención del empresario de todo o parte de los dere
chos patrimoniales derivados de la invención60 . 

A su vez, es posible constatar que la compensación en cuestión no 
tiene naturaleza salarial. Pues este pago no va dirigido a retribuir la 

57 

58 

59 

60 

/bid. 46. 
Vid. LOIS BASTIDAS, Fátima: (n. 12), p. 165. 
GÓMEZ SEGADE, José Antonio: (n. 20), p. 122. 
Vid. ESTUPIÑÁN CÁCERES, Rosalía: (n. 6), p. 205. 
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prestación de los servicios profesionales por cuenta ajena, según lo dis
puesto en el artículo 26.1 ET, sino más bien se trata de un precio que el 
empresario está abonando para reservarse la titularidad de la invención, 
que originariamente no le pertenece. Así, se manifiesté1 que tal compen
sación tiene una ratio indemnizatoria. 

C. Invenciones Libres 

Esta categoría dice relación con invenciones pertenecientes al traba
jador, no reconociéndose a la empresa ningún derecho sobre ellas. No se 
encuentran definidas en la LP, derivándose su delimitación de un análisis 
conjunto de los artículos 15, 16 y 17 LP, de este modo se alcanza un 
concepto negativo de este tipo de invenciones. 

Sobre el particular, puede decirse que pertenecen a este tipo de in
venciones aquellas no incluidas en los grupos anteriores, en las que pre
domina la personalidad e inventiva del trabajador62 . Luego, debe tratarse 
de invenciones realizadas por trabajadores durante la vigencia del contra
to, la cuales no sean el resultado de una actividad de investigación explí
cita o implícita contratada, o bien , que en su logro no hayan influido de 
forma predominante conocimientos o medios proporcionados por la em
presa. Asimismo, también pertenecerán a este tipo, las que reuniendo las 
características de las invenciones mixtas (artículo 17.1 ), queden liberadas 
porque el empresario no ejerce su derecho a opción63. 

Como indicábamos, la titularidad de estas invenciones corresponde 
al trabajador, autor de la misma. Es interesante constatar que a diferencia 
de lo que ocurría con las otras categorías, al trabajador no se le impone 
la obligación de comunicar su logro al empresario, que como veremos se 
exige en las categorías antes tratadas. No obstante, algunos autores64 

señalan que, sobre la base del deber de fidelidad del trabajador, existe 
"una cierta obligación de ofrecer en primer lugar la explotación del in
vento al empresario estando a cuyo servicio la invención ocurrió, en el 
supuesto de que haya nacido con motivo de su actividad". En contrapo
sición a esta postura, se indica65 que el deber de fidelidad no puede ser 
entendido tan ampliamente, haciendo surgir en el trabajador una obliga
ción que la LP no contempló, aun más la STS de 28 de diciembre de 
195 9 (en que se basa el autor anterior) parte de supuestos de hecho que 
hoy podrían encuadrarse en la invenciones mixtas . 

61 

62 

63 

64 

65 

SALA FRANCO, Tomás y V!CENT CHUL!Á, Francisco: (n . 28), p. 1987. 

Vid. ALONSO OLEA, M a nuel y CASAS BAAMONDE, María Em ilia : (n . 28) , p . 307. 
ESTUPIÑÁN CÁCERES, Rosalía: (n. 6), p . 211 . 

ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, M aría Emilia: (n . 28), p. 307. 

FEAS COSTILLAS, J avie r: (n. 28), p. 129. Del mism o modo, Esrupiñán Cáce res, Rosalía: (n . 
6), pp. 212 - 213. 
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Finalmente, es posible verificar que en realidad esta clase invencio
nes no son propiamente laborales, por cuanto se producen sin relación 
con la condición de asalariado, razón por la cual pertenecen libremente 
al trabajador. 

V. DEBERES Y DERECHOS EN EL RÉGIMEN DE INVENCIONES LABO

RALES 

A. El deber de información 

El trabajador que realice alguna de las 1nvenciones de serv1c10s y 
mixtas, deberá informar de ello al empresario, mediante comunicación 
escrita, con los datos e informes necesarios sobre la invención llevada a 
cabo (artículo 18.1 LP). Tal como antes indicábamos, se excluyen expre
samente las invenciones libres . 

La consecuencia del incumplimiento de esta obligación es la pérdida 
de los derechos que la normativa en cuestión reconoce al trabajador. Esta 
sanción se establece a modo de cláusula penal que pretende evitar fraudes 
y ocultaciones al respecto. Sin embargo, la rigidez de la norma puede 
ocasionar que en muchos casos sea desproporcionada dicha consecuen
cia66. 

Por su parte, en la mencionada disposición se establece un plazo de 
tres meses para que el empresario pueda ejercitar los derechos que le 
corresponden . El período de tres meses comenzará a contarse, no desde la 
fecha del invento sino desde la fecha de la notificación del mismo empre
sario67. Este plazo no debe entenderse referido a las invenciones de ser
vicios, pues estas se atribuyen directamente al empresario, pudiendo este 
solicitar su patente cuando lo estime conveniente, sin límite de tiempo. 
En conclusión, este ejercicio de derechos dice relación con las invenciones 
mixtas. 

Luego, si cumplido correctamente el requisito de información, el 
empresario no asume la titularidad de la invención ni se reserva un de
recho a utilizarla, el trabajador podrá patentarla68 . 

B. El deber de colaboración 

Tanto el empresario como el trabajador deberán prestar su colabora
ción en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconoci
dos en el presente régimen, absteniéndose de cualquier actuación que 

66 

67 

68 

Vid. RODRIGUEZ PIÑERO , Mig uel: (n . 35) , p . 47 . 
SALA FRANCO, Tomás y VlCENT CH ULIÁ, Franc isco: (n . 28), p.l 988 . 

FEAS COSTILLAS, Javier: (n. 28), p . 133 . 
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pueda redundar en detrimento de tales derechos (artículo 18.2 LP) . Se 
trata de una manifestación del genérico deber de buena fe contractual de 
los artículos 7.1 y 1258 ce o del más específico que aparece en los 
artículos 5 a), 20.2 y 54 .2 d) ET69. 

Esto significa para el trabajador que debe aportar todos los datos que 
posea sobre la invención y prestar su colaboración para solicitar el corres
pondiente título de protección exclusiva. Por su lado, el empresario ha de 
cooperar para que el trabajador pueda hacer efectivo los derechos que le 
atribuye la ley, tales como el derecho a recibir una remuneración o com
pensación económica por el invento realizado70 . 

Con respecto a la obligación de abstención señalada, se afirma71 que 
de esta se deriva la necesaria discreción y sigilo del hecho inventivo que 
las partes deben observar, esto es, el deber de secreto. Este deber resulta 
imprescindible, ya que darse a conocer la invención a personas extrañas 
destruye la novedad, que es un requisito básico para obtener la patente. 

C. La reclamación del empresario 

El artículo 19.1 LP establece: "Las invenciones para las que se presente 
una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año 
siguiente a la extinción de la relación trabajos o de servicios podrán ser reclama
das por el empresario". Esta disposición tiene por finalidad evitar el fraude 
que para los derechos e intereses del empresario supondría que el traba
jador patentase una invención, que perteneciese a aquel, dada la norma
tiva tratada. Es decir, esta reclamación tendrá por objeto, ya sea la inven
ción de servicio, o bien la invención mixta72 . 

Sobre este punto, es interesante constatar que aquí no existe una 
presunción iuris tantum de que la invención sea de servicio o mixta, por 
el contrario, se entiende la presunción contraria, correspondiendo la carga 
de prueba al empresario que reclama la invención 73 . 

D. Renuncia de derechos 

Los derechos del trabajador contemplados en este regtmen no pue
den ser renunciados anticipadamente. Así lo prescribe el artículo 19.2, a 
saber: "Será nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la 
Ley le otorga en este título". De este modo, se traslada a la invenciones 
laborales el principio general de Derecho del Trabajo (artículo 3. 5 ET), 

69 

70 

71 

72 

73 

Vid. SALA FRANCO, Tomás y VICENT CHULIÁ, Franc isco : (n. 28), p . 1988. 
BLANCO JIMÉNEZ , Araceli: (n. 3), p. 137 . 
Vid. LOIS BASTIDAS , Fárima: (n. 12), p. 242 . 

R ODRÍGUEZ PIÑ ERO, Mig uel: (n . 35), p . 47 . 
FEAS COSTILLAS, Javier: (n. 28), p. 134. 
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que establece que los trabajadores no podrán disponer de los derechos que 
se le reconozcan a través de normas de derecho necesario. Debe notarse 
que solo se prohíbe la renuncia anticipada, por lo que a contrario sensu 
supone posibilitar la renuncia a posteriori y recortar así el alcance genérico 
del artículo 3.5 ET, en esta materia74 . 

E. Conciliación 

Los artículos 140 a 142 LP establecen un procedimiento de conci
liación previo a la acción judicial basada en la aplicación judicial de las 
normas contempladas en el Título IV de la citada ley, sobre invenciones 
laborales, la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de conci
liación ante el Registro de la Propiedad Industrial. Para estos efectos, se 
constituirá una Comisión presidida por un experto del Registro de la 
Propiedad Industrial designado por el Director de dicho organismo y 
formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la 
que pertenezcan el inventor y otro experto designado por el empresario. 

F. Orden jurisdiccional 

El artículo 123 LP, dispone que: "El conocimiento de todos los litigios 
que se susciten corno consecuencia de acciones, de cualquier clase y naturaleza que 
sean, derivadas de la aplicación de los preceptos de la presente ley, corresponde a 
los órganos de la Jurisdicción ordinaria". Dado el alcance general de esta 
norma, mayoritariamente se considera plenamente aplicable a las inven
ciones laborales75 . Por tanto, el conocimiento de este tipo de materia es 
tarea de la jurisdicción ordinaria, quedando al margen la social. 

VI. INVENCIONES LABORALES EN LOS DISEÑOS INDUSTRIALES 

Según manifestábamos el artículo 15 de la LDI, atiende a los diseños 
creados en el marco de una relación de empleo o de servicios, establecién
dose que "cuando el diseño haya sido desarrollado por un empleado en ejecución 
de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por 
encargo en el marco de una relación de servicios, el derecho a registrar el diseño 
corresponderá al empresario o a la parte contractual que haya encargado la 
realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa". 

74 

7) 

SALA FRANCO, Tomás y Otros: (n. 25), p. 402. 
ALONSO OLEA , Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia: (n . 28), p. 307; SALA FRAN
CO , Tomás y Otros: (n. 25), p. 402; FEAS COSTILLAS, Javi er: (n. 28), p. 135. En posición 
contraria, sosteniendo que corresponde a la jurisdicción social el conocimiento de esta 
clase de asuntos, RODRÍGUEZ PIÑERO, Miguel : (n . 35), p. 42. 
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En este caso a diferencia de lo tratado en la LP, se establece expre
samente que la actividad inventiva puede ser objeto de un contrato de 
trabajo o de prestación de servicios, dejándose de lado las dudas que 
sobre esta materia se generan en dicha ley. Asimismo, parece ser que el 
único supuesto contemplado por artículo detallado es el de las invencio
nes de servicios , ya que se trata de labores desarrollas por un empleado76 

cumpliendo funciones o instrucciones derivadas de un contrato de trabajo 
o prestación de servicios . 

En este sentido, surge la duda sobre si también en este caso se 
aplican la normas de LP, especialmente lo referido a las invenciones 
mixtas y libres, como a su vez el régimen de derechos y obligaciones . Al 
respecto, debe tenerse en consideración que la LDI no se remite en esta 
materia al título IV de la LP, únicamente, en su disposición adicional 
primera, se refiere a dicha ley, entre otras cosas , para consignar que no 
le serán aplicables las disposiciones de Conciliación en materia de inven
ciones laborales. En todo caso, la solución a la problemática planteada 
dependerá, seg ún veíamos, de la postura que se adopte, con respecto al 
término título de protección exclusiva utilizado en el artículo 19.1 LP. Según 
apuntábamos, nuestra posición es que dicha regulación también abarca 
invenciones que pueden ser protegibles por otras modalidades de Propie
dad Industrial (no incluidas en la LP), por tanto, tal preceptiva sería 
aplicable al diseño industrial. A mayor abundamiento, la LDI prescribe 
expresamente que no serán observadas ciertas disposiciones de la LP, no 
incluyéndose en este listado las normas sustantivas sobre invenciones 
laborales . 

VII. REGULACIÓN DE LAS INVENCIONES LABORALES EN CHILE 

En Chile las invenciones laborales se encuentran regladas en la Ley 
N ° 19.0 39, de 25 de enero de 1991, que establece normas aplicables a 
los Privilegios Industriales y protección de los derechos de Propiedad 
Industri al, y en su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 177 
de 6 de mayo de 1991. De este modo, se adopta el mismo criterio que 
en España consistente en disciplinar este tema en la legislación sobre 
propiedad industrial. Estas invenciones se contienen en el Título VI de 
la citada Ley, bajo el rótulo "De las invenciones de servicio". Se trata de una 
regulación, salvo determinados aspectos, bastante similar a la normativa 
española, según veremos a continuación . 

76 Parece ser q ue se optó por la expresión empleado , y no trabajador, por considerarse la 
primera de mayor amplitud , pudi endo ser relac ionada con relaciones de pres tación de 
servicios civ iles. 
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Previamente, conviene indicar que en la ley chilena también se dis
tinguen las tres clases de invenciones antes examinadas (aunque no reci
ban dicha denominación expresamente), estas son: invenciones de servi
cios, mixtas y libres. Precisamente, nos basaremos en esta clasificación, 
para facilitar la comprensión de los principales puntos de esta normativa, 
a saber: 

A. Invenciones de serv1c10s 

Estas invenciones se desarrollan en el artículo 68 de la citada ley, 
cuyo tenor dispone que "en los contratos de trabajo y prestación de servicios, 
cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la 
facultad de solicitar el privilegio así como los eventuales derechos de propiedad 
industrial, pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio, 
salvo estipulación expresa en contrario". 

1) Titularidad 

Dado que se trata de invenciones de serviCIOS se establece que su 
titularidad pertenece al empleador o a quien encargó la actividad inven
tiva, indicándose que les corresponderá exclusivamente "la facultad de 
solicitar el privilegio77 así como los eventuales derechos de propiedad indus
tria/"78. Tal como en el caso español, la atribución de dicha titularidad 
al empresario, supone la aceptación de la tesis de la adquisición directa 
por parte de este del invento, sin que se requiera un acto dispositivo 
posterior del trabajador. 

2) Contrato de trabajo o de prestación de servzczos 

Como se aprecia, se establece expresamente que dicha invención 
puede ser consecuencia de un contrato de trabajo, o de una relación de 
prestación de servicio. Al respecto, conviene destacar que no se utiliza el 
término "trabajador"; como a su vez, no solo se hace referencia al "em-

77 

78 

El artículo 1° de la Ley N ° 19.039 establece que los referidos privilegios comprenden 
las marcas comerciales, las patentes de invención , los modelos de utilidad, los diseños 
industriales y otros títulos de protección que la ley pueda establecer. 
Conviene indicar sobre este punto, que el Reglamento, en su artículo 111 reitera que 
"Los derechos de propiedad industrial derivados del trabajo de personas contratadas, depen

diente o independientemente, con la finalidad de t·ealizar una labor creativa o inventiva, 

susceptible de ser protegida por alguno de los instrumento que señala la Ley, pertenecerán a m 
empleador o a quien encargó el servicio". Por otro lado, es necesario mencionar que el 
artículo 2° de la Ley en cuestión, establece que cualquier persona podrá gozar de los 
derechos de propiedad industrial pero previamente deberá obtener el título de protec
ción correspondiente. 
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pleador", sino también "a quien encargó el servicio". Así, a diferencia de 
lo que ocurre en el caso español , existe total certeza que este tipo de 
invención no se circunscribe exclusivamente al ámbito de una relación 
laboral, admitiéndose que pueda emanar de un contrato de prestación de 
servlCJOS. 

En vista de lo anterior, el ámbito subjetivo de esta ley, estará con
formado por empleadores y trabajadores, como también por las partes de 
una relación de servicios civi les. 

3) Invenciones objeto de esta regulación 

El ámbito objetivo de esta regulación dice re lación con una inven
ción o creación susceptible de ser protegida por alguno de los instrumen
tos contemplados en la ley79. Dichos instrumentos corresponden a las 
patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industria
les80. 

Es necesario precisar que la finalidad de estas disposiciones es regla
mentar los logros (invenciones) de un trabajador o un prestador de ser
vicios, determinando principalmente a quién corresponde su titularidad, 
si se generan retribuciones especiales, y cuál sería la jurisdicción compe
tente . En cambio, bien como señala el artículo 18 de la Ley N° 19.039, 
el objeto81 del contrato (de trabajo o prestación de servicios) no es la 
invención, sino el desarrollo de una actividad inventiva o creativa. Lo que 
es razonable, ya que como apuntábamos, la investigación está dirigida 
hacia lo desconocido y no pueden garantizarse consecuencias concretas82 . 

4) Remuneración del inventor 

En relación a la remuneración por esta clase de invenciones, el 
artículo 111 del Reglamento, establece que "El trabajador o quien prestó el 

79 

80 

81 

82 

Cfr. ArtÍculo 111 del Reglamento. 
Sobre el panicular, surge la duda si pueden ser comprendidos como insrrumenros que 
protegen invenciones, aquellos que no se encuenrren contenidos en la Ley N° 19 .039, 
pero sí en orras leyes. En principio, los términos del arrículo 68 de la Ley son amplios 
siendo posible aceptar la posibilidad de orros insrrumenros. Sin embargo, el renor del 
cirado arrículo 111 resu lta basranre restringido, ya que se refiere a una: "labor creativa o 
inventiva, susceptible de ser protegida p01· alguno de los instrumentos que señala La Ley". Dado 
que se trata de un Reglamenro que precisamenre tiene por objero desarrollar determina
dos punros de una Ley, al referirse a ella sin especificaciones, naruralmenre debe encen
derse que se rrara solo de aquella por la cual precisamenre fue dictado . Por ranro , la 
regulación de esras invenciones solo abarcaría insrrumenros de protección conrenidos en 
la Ley cirada. 
Erróneamenre la norma uriliza la expresión "naturaleza", ya que de acuerdo a su sentido 
lógico hubiera correspondido emplear el término "objero", por esrar refiriéndose a la 
pres tación y no al carácter del contrato. 
GóM EZ SEGADE, José Anronio: (n . 20), pp. 121-122. 
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servzcw, solo tendrá derecho a la remuneración o retribución señalada en el 
respectivo contrato de trabajo o de prestación de servicios". Ahora bien, esta 
disposición debe ser complementada por el párrafo tercero del artículo 
69 de la Ley N° 19.039, de cuyo tenor se desprende que corresponderá 
una retribución adicional a la persona que logre una invención que 
exceda el marco de la que fue encargada83. Nos parece sumamente 
ambigua esta norma, ya que no se detalla en lo más mínimo a qué se 
refiere este "exceso del encargo". Sobre este punto, tal como indicábamos 
cuando tratamos el régimen español, la determinación de este exceso 
resultará un ejercicio sumamente complejo, que seguramente será fuen
te de conflictos entre las partes. 

Luego, el párrafo 2° del artículo 112 del Reglamento establece que 
tal retribución adicional se determinará en función de la importancia 
comercial e industrial de la creación, la que será fijada de común acuer
do por las partes o por el tribunal especial (que más adelante veremos), 
en caso que el acuerdo no se produzca. Entendemos que razonablemente 
tal importancia debiera versar sobre la valoración económica de la in
vención, por ser el punto de mayor interés para una empresa, cualquiera 
sea la forma en que se manifieste (abaratamiento de costos, procedi
mientos, etc.). 

No podemos dejar de manifestar que es criticable la técnica legis 
lativa utilizada en este punto, en el sentido de establecer la regla ge
neral (solo se tendrá derecho a la remuneración establecida en el con
trato) en el Reglamento, y la excepción (retribución adicional) en la 
Ley. 

Por último, con respecto a la naturaleza de la retribución adicional 
en nuestra opinión esta tiene un carácter salarial, obviamente en el 
supuesto de una relación laboral. Lo anterior, debido que la remunera
ción es definida como las contraprestaciones en dinero que debe perci
bir el trabajador por causa del contrato de trabajo (artículo 41 del Código 
del Trabajo), pudiendo apreciarse que es bastante amplia la esfera de 
aplicación de dicho concepto, ya que prácticamente cualquier clase de 
desembolso que se efectúe al trabajador durante la vigencia de la rela
ción laboral, deberá recibir tratamiento salarial, salvo que se halle ex-

83 Artículo 69 OS N° 177 (párrafos 2° y 3°) "Sin embargo, si para llevar a cabo la invmción 
se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adqu iridos dentro de la 
empresa y utilizare medios proporcionados por esta, tales facultades y derechos pertene
cerán al empleador, en cuyo caso este deberá conceder al trabajador una retribución 
adicional por convenir por las partes . Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviere 
una invención que exceda el marco de la que le hubi ere sido encargada". Al referirse a un 
enca rgo, parece lóg ico encender que es te emana de un acuerdo contractual (expreso o 
tácito), que puede manifestarse ya sea en un co ntrato de trabajo, o bien de prestación de 
serv icios. Por tanto , esta norma se encuentra dirigida a las inve nciones de servi cios. 
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presamente exceptuado de tal calificación84 , situación en la que no en
cuentra la retribución adicional en cuestión. 

5) Estipulación en contrario 

El reg1men antes expuesto puede ser alterado por un pacto expreso 
entre las partes que conste en el respectivo contrato de trabajo o de 
prestación de servicio85 . En este sentido, sería perfectamente posible es
tipular que la titularidad jurídica de esta clase de invención pertenecerá 
en un cierto porcentaje al trabajador86 . 

B. Invenciones Mixtas 

Esta clase de invenciones se contemplan en el párrafo 2° del artículo 
69 de la Ley en análisis, en el cual se prescribe que "si para llevar a cabo 
la invención se hubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adqui
ridos dentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por esta, tales fa
cultades y derechos pertenecerán al empleador, en cuyo caso este deberá conceder al 
trabajador una retribución adicional por convenir por las partes". 

Tal como en LP española, en este supuesto se debe partir de la 
premisa de que no concurran las circunstancias previstas para la inven
ción de servicios87. Así, el inventor no tiene que haber sido contratado 
para trabajar en la investigación respectiva. Eso sí, la invención tendrá 
que estar relacionada con la actividad profesional que se desarrolla en la 
empresa, de lo contrario se trataría de una invención libre, según se 
expone más adelante. 

Luego, en el logro de la invención deben converger conjuntamente 
dos factores: que predominen los conocimientos que se hayan adquirido 
dentro de la empresa; y se utilicen los medios proporcionados por esta88 . 

84 

85 

86 

87 

88 

El párrafo 2° del arrículo 4 1 del Código del Trabajo, dispone que no cons tituyen remu 
neración "las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramien
tas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la 
ley, la indemnización por años de servicios establecidas en el arrículo 163 y las demás que 
proceda para al extinguirse la relación contractual ni, en general, las devoluciones de 
gastos en que se incurra por causa del trabajo". 
Cfr. Arrículo 68 Ley N° 19 .039 y Artículo 111 del Reglamento. Es necesario indicar que 
el arrículo 111 utiliza la expresión contrato de rrabajo, debiendo entenderse que se com
prenden en ella no solo los conrratos individuales, sino también los contratos y convenios 
colectivos, por tener estos últimos mayor jerarquía jurídica que el primero. 
En es te caso, dado que comúnmente el negocio de la empresa consistirá en explorar las 
invenciones creadas en sus instalaciones, sería difícil imag inar que se acuerde otorgar la 
totalidad de su titularidad al trabajador. 
Cfr. Arrículo 112 Reglamento . 
Los conceptos "conocimientos" y "medio" son tratados en la p. 17 . Por su parre, la exigencia 
de simultaneidad se desprende de la conjunción copulativa "y", que se utiliza para unir 
palabras o cláusulas en concepto afirmativo (Diccionario de la Lengua Española, vigésima 
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En este orden, llama poderosamente la atención que el Reglamento solo 
exige que concurra alternativamente solo uno de ellos, esto es, ya sea los 
conocimientos, o bien los medios89. Es decir, existe una clara contradic
ción entre lo dispuesto en la Ley y en su Reglamento, no pudiendo 
afirmarse que se trata de un desarrollo o clarificación, por parte de este 
último, de un punto de la ley. Finalmente, basta mencionar que siguien
do la jerarquía del ordenamiento jurídico deberá preponderar el criterio 
legal. 

1) Titularidad 

La titularidad de estas invenciones pertenecerán a la empresa, según 
lo dispuesro en el citado artículo 699°. Es interesante constatar que esta 
atribución se efectúa en similares términos que las invenciones de servi
cios, de manera que el empleador adquiere directamente los derechos 
sobre el invento, sin que se requiera un acto dispositivo del trabajador. 

En este punto, existe una evidente diferencia con la regulación 
española, que en esta categoría no ororga directamente la titularidad al 
empresario, sino que le concede un derecho de opción para adquirirla, lo 
cual implica que si la ejerce será efectivamente el titular de la invención, 
pero a título derivado. 

2) Contrato de trabajo o prestación de servtctos 

Del tenor de la disposición antes mencionada, en prinCipiO puede 
pensarse que esta clase de invenciones solo está dirigida a personas vin
culadas por una relación de índole laboral, ya que se utilizan únicamente 
expresiones propias de dicho género (contrato de trabajo, empleador, 
trabajador). Sin embargo, el artículo 112 del Reglamento, al atender a la 
retribución que se genera por esta invención, se refiere tanto al trabajador 
como al prestador de servicios. Por tanto, es posible inferir que este régimen 
también tiene aplicación para las partes de un contrato de prestación de 
servicios. Lo que resulta bastante apropiado, ya que no existen fundamen
tos razonables que justifiquen esta exclusión. 

segunda edición, 2001, p . 1086). Asimismo, recordemos que la normativa española contem
pla los mismos factores; sin embargo, se insta alternativamente su presencia. 

89 En efecto, el artículo 112 del Reglamento, establece: "Los derechos de propiedad industrial 
de quienes hayan sido contratados para realizar un función distinta a la creativa o inventiva, 
pertenecerán a su creador o inventor, a menos que para llevar a cabo dicha actividad haya 
utilizado en forma evidente conocimientos adquiridos durante su permanencia en la 
empresa empleadora o utilizará los medios proporcionados por esta (. .. )". Se utiliza la 
conjunción disyuntiva "o", que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más 
personas, cosas o ideas (Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 
2001' p. 1 086). 

9° Del mismo modo, artículo 112 del Reglamento. 
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3) Invenciones objeto de esta regulación 

Sobre este tema nos remitimos a lo expuesto bajo el m1smo título, 
en el apartado de las invenciones de servicios. 

4) Retribución del inventor 

Con respecto a la retribución por estas clase de invenciones, se es
tablece que el empleador "deberá conceder al trabajador una retribución adi
cional por convenir por las partes" (artículo 69 Ley N° 19.039). 

Esta retribución se fijará en función de la importancia comercial e 
industrial de la invención, la que será fijada de común acuerdo por las 
partes o por el tribunal especial (que veremos más adelante), en caso que 
el acuerdo no se produzca (artículo 112 Reglamento) . Prácticamente es 
el mismo régimen que las invenciones de servicios, salvo que en este 
supuesto no se aplica la norma relativa al exceso del encargo (párrafo 3 °, 
artículo 69 Ley N° 19.039). 

En relación a la naturaleza de esta retribución en nuestra opinión 
parece ser (como en el caso español) que la compensación en cuestión no 
tiene naturaleza salarial, ya que este pago no va dirigido a retribuir la 
prestación de los servicios contratados, sino más bien se trata de un 
precio que el empresario está abonando por corresponderle la titularidad 
de la invención, que directamente le pertenece por disposición legal. 

Sin perjuicio de lo anterior, no sería descartable la posición contra
ria, ya que según veíamos, la amplia conceptualización legal de remune
ración como toda contraprestación que se reciba a consecuencia del con
trato, perfectamente podría dar pie a que esta retribución adicional, 
independiente que la actividad inventiva no sea objeto del contrato, ten
ga naturaleza salarial, dado que la invención fue producto predominan
temente de los medios y conocimientos adquiridos en la empresa. Es 
decir, precisamente en grao parte a consecuencia de la relación laboral, 
según se dispone en el artículo 41 del Código del Trabajo. 

C. Invenciones Libres 

Repasemos que esta clase de invenciones son aquellas pertenecientes 
al trabajador, no reconociéndose a la empresa ningún derecho. A diferen
cia del caso español9 1 se encuentran expresamente delimitadas en el pá
rrafo 1° del artículo 69 de la Ley, a cuyo tenor "La facultad de solicitar el 
privilegio, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de 

91 No se encuenrran definidas en la LP, derivándose su delimitación de un análisis conjunto 
de los artículos 15, 16 y 17 LP, de esta forma es posible obtener un concepto negativo 
de es te tipo de invenciones. 
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las invenciones realizadas por el trabajador que, según contrato de trabajo, no 
se encuentra obligado a realizar una función inventiva o creativa, le pertene
cerán en forma exclusiva". Es posible constatar que en principio estas 
invenciones se circunscriben a un ámbito laboral. Sin embargo, el 
artículo 112 del Reglamento , amplía esta esfera, ya que se refiere a 
quienes hayan sido contratados para realizar una función distinta a la crea
tiva o inventiva, sin singularizar la naturaleza de esta contratación. A 
mayor abundamiento, el citado artículo al atender la retribución adicio
nal de las invenciones mixtas contemplaba no solo al trabajador, sino 
también al prestador de servicios. 

En suma, estas invenciones deben efec tuarse durante la vigencia de 
un contrato laboral o de servicios, siendo la actividad inventiva ajena 
a dichas convenciones. Además, el inventor para alcanzar su log ro, no 
podrá beneficiarse de modo evidente de los conocimientos adquiridos 
dentro de la empresa, ni utilizar medios proporcionados por esta, de lo 
contrario tendrá la categoría de mixta. 

D. Renuncia de derechos 

El artículo 71 de la Ley contempla la irrenunciabilidad de los 
derechos del trabajador contenidos en las normas analizadas, señalándo
se que "Los derechos establecidos en beneficio del trabajador en los artículos 
precedentes, serán irrenunciables antes del otorgamiento de la patente o del 
modelo de utilidad, según corresponda. Toda cláusula en contrario se tendrá por 
no escrita". Esta norma debe complementarse con el artículo 11 4 del 
Reglamento, el cual prescribe que "La irrenunciabilidad de los derechos a 
los que se refiere el artículo 71 de la Ley, procederá solo en aquellos casos en 
que la función primordial del trabajador, según su contrato de trabajo, no sea 
la de realizar una actividad inventiva o creativa". 

De un examen conjunto de dichas disposiciones, se pueden colegir 
los siguientes aspectos: 

1) A primera vista, esta imposibilidad de renuncia estaría relaciona
da únicamente con patentes de invención y modelos de utilidad, 
ya que solo ellos son nombrados explícitamente (artículo 71). Por 
lo que parece ser que, en este punto, se estaría prescindiendo del 
diseño industrial. Sin embargo, teniendo en cuenta que, como 
veíamos, este último es uno de los instrumentos de protección de 
invenciones contemplados en la ley (que debe ser considerado en 
el orden de las categorías de servicios y mixtas) , como a su ve z 
que no se excluye abiertamente en el artículo señalado, resulta 
razonable entender que, pese a lo poco feliz del tenor legal, esta 
irrenunciabilidad también debiera comprenderse para el mencio
nado diseño . 
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2) De acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria, se desprende 
que la imposibilidad de renuncia solo tendría aplicación en caso de 
invenciones mixtas o libres. Lo anterior, a consecuencia que se esta
blece tal prohibición cuando la investigación no sea la labor funda
mental del trabajador, siendo este requerimiento encuadrable exclu
sivamente en las invenciones citadas. Así, se descartan las 
invenciones de servicios, ya que en estas el objeto del contrato res
pectivo precisamente es el desarrollo de una actividad inventiva92 . 

En este sentido, en el supuesto de invenciones libres esta irrenuncia
bilidad se encontrará mayormente referida a la titularidad de la in
vención que pertenece al trabajador. Conviene destacar que dicha 
deducción no es aplicable a las invenciones mixtas, dado que su 
titularidad se otorga directamente a la empresa. Más bien, en esta 
categoría la prohibición de renuncia debiera versar preferentemente 
sobre el derecho a la retribución adicional. 

3) La irrenunciabilidad se contempla solo para trabajadores, no mencio
nándose el prestador de los servicios. Por un lado, podría sostenerse 
que no debiera interpretarse de manera tan estricta la norma, dando 
cabida al caso indicado, básicamente por tener ambos (trabajador -
prestador de servicios), en este orden, el mismo régimen. Sin embar
go, también podría considerándose que dicha irrenunciabilidad es 
una proyección de aquella de índole general, establecida en el 
artículo 5° del Código del Trabajo, por lo que solo tendría aplicación 
para el trabajador dependiente; con esta última posición estaríamos 
más de acuerdo. 

4) Lo que se prohíbe al trabajador es la renuncia de derechos con an
ticipación al otorgamiento de la patente o modelo. Al ponerse como 
límite la citada concesión, es lógico deducir que a la prerrogativa 
que se le da mayor trascendencia es la titularidad invención, pero 
como analizábamos esta solo pertenece originalmente al inventor en 
el supuesto de las denominadas libres. 

E. Información y secreto 

El empleador o quien encargó el servicio tendrá el derecho a que la 
invención o trabajo encargado permanezca en secreto (párrafo 2° del ar
tículo 111 del Reglamento). Este derecho resulta imprescindible, ya que 
si se ventila la invención a terceros, se perdería la novedad, requisito 
básico para obtener la patente. 

A su vez, los trabajadores o prestadores de servicios son obligados a 
comunicar a su empleador o a quien encargó el servicio, de la actividad 

92 Es posible distinguir la diferencia con la normativa española que contempla la irrenun
ciabilidad de derechos para todas las clases de invenciones. 
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creativa o inventiva que hubieren realizado al amparo del respectivo 
contrato de trabajo o prestación de servicios, según el caso (artículo 113 
del Reglamento). No se especifica la forma como debe efectuarse dicha 
comunicación, por lo que en principio podría entenderse la posibilidad 
verbal, como escrita. 

Por su parte, distintamente del supuesto español, no se establece 
sanción si se incumple dicha obligación. 

F. Funcionarios de universidades o instituciones de investigación 

Con respecto a esta clase de personal se establece que la facultad de 
solicitar el respectivo privilegio así como los eventuales derechos de pro
piedad industrial derivados de la actividad inventiva de la persona con
tratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades 
o las instituciones de investigaciones incluidas en el DL N° 1.263 de 
197 5, sobre administración financiera del Estado93, pertenecerán a estas 
últimas, o quienes estas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de 
dichas entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador 
participe de los beneficios obtenidos por su trabajo. 

G. Orden jurisdiccional 

Las controversias que se susciten en el ámbito de las invenciones 
laborales serán competencia del Tribunal Arbitral de Propiedad Indus
trial (artículo 71 de la Ley N° 19.039). Este Tribunal estará integrado 
por eres miembros que serán designados , cada dos años, por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, uno de los cuales será de su 
libre elección, otro será elegido de una terna que presentará la Corte de 
Apelaciones de Santiago. 

VIII. CONCLUSIONES 

Del examen de esta regulación puede constatarse que sus objetivos 
principales están encaminados a resguardar los legítimos intereses de las 
empresas e instituciones, de variados sectores, cuya misión es llevar a 
efecto tareas de investigación. Lo anterior, a través del reconocimiento de 
la titularidad de aquellas sobre las obtenciones que en este ámbito alcan
cen sus trabajadores o personas externas contratadas para ello, que según 

93 El mencionado DL contempla los servicios e instituciones del sistema de administración 
financiera del Estado, algunos de los cuales desarrollan labores de investigación, tales 
como: el Instituco de Investigaciones Tecnológica, Instituto de Investigaciones Geológi
cas, e Instituto de Investigaciones Agropecuari as. 

15 3 



Revista de Derecho Año 12 - N° 1 - 2005 U. Católica del Norte - sede Coquimbo 

veíamos, se encuentran amparadas en el régimen de las denominadas 
invenciones de servicio y mixtas. 

Este criterio nos parece absolutamente razonable, ya que el desarro
llo actual de la técnica, prácticamente en todos los niveles, involucra 
inversiones de relevancia, que solo pueden ser asumidas por entidades de 
cierta categoría financiera y estructural. Teniendo en cuenta este escena
rio, si existiera incertidumbre acerca del derecho de estas sobre las inven
ciones conseguidas en el marco de sus diferentes proyectos, se pondría en 
serios problemas este tipo de industria, siendo a la larga la sociedad en 
su totalidad la gran afectada. 

Por tal motivo, resulta necesaria en estos tiempos esta clase de re
gulación. En este orden, la opción de normar esta materia en leyes de 
Propiedad Industrial, como a su vez, el entregar el conocimiento de 
eventuales controversias a un tribunal ordinario o arbitral, nos parece la 
solución más acorde para enfrentar la complejidad del tema. En efecto, si 
se hubiera otorgado competencia a la jurisdicción laboral, dado su carác
ter sobreprotector del trabajador, se correría el riesgo que se desvirtuarse 
la correcta aplicación de la normativa en cuestión. 

Sin perjuicio de lo anterior, no debemos olvidar que existen un 
conjunto de puntos que requieren mayor certeza. Entre los cuales, se 
destaca principalmente, en el caso español, si esta regulación es aplicable 
o no a los contratos de prestación de servicios. A su vez, en ambas 
legislaciones, el tema referido a la determinación de la retribuciones 
adicionales, que exige de parámetros más exactos, bajo el interés de pre
venir conflictos, dada la ambigüedad de la preceptiva. Y, específicamente 
en el ámbito chileno, se requiere una mayor correspondencia entre las 
disposiciones legales y reglamentarias, que incluso contemplan aspectos 
en contradicción. 

Por último, debemos manifestar que el conocimiento de este tipo de 
causas a nivel jurisdiccional no es común, lo que puede dar cuenta que los 
partícipes de los proyectos de investigación tienen claridad acerca de los 
derechos y roles que le corresponden a cada uno . Luego, esta constatación 
no es excusa para no perfeccionar y actualizar esta legislación, ya que en 
consideración a la dinámica de su objeto de regulación, se corre el riesgo 
de que en cualquier momento ella quede desfasada con la nueva realidad. 

ABREVIATURAS 

DL Decreto Ley, Chile 
ET Estatuto de los Trabajadores; España 
LCT Ley de Contrato de Trabajo de 27 enero 1944, España 
LDI Ley 20/2003, de 7 julio, sobre el Diseño Industrial, España 
LP Ley 1111986, de 20 marzo, de Patentes, España 
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