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Se puede apreciar en la Ley de Propiedad Intelectual
como a los autores del “software” se les trata con mayor
rigor que a los creadores de otras obras intelectuales,
produciendose un debilitamiento de sus derechos de
autor. Por ello, este trabajo va dirigido a realizar un estu-
dio comparativo sobre la normativa laboral vigente, junto
a la ley de 11/1986, de 20 marzo, sobre patentes y, en su
caso, la ley de 22/1987, de 2 noviembre, de propiedad
intelectual. Con la finalidad de establecer los posibles
derechos emergentes de los trabajadores y empresarios.
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1. Introduccion

culo del progreso técnico y econémico, deseado y promovi-

do por los gobiernos de las naciones. Hoy dia, el inventor
libre que inventa por su cuenta es un estereotipo de.la época
roméantica, la mayoria de las invenciones son realizadas por traba-
jadores asalariados, hecho que posee miiltiples repercusiones para
el derecho del trabajo y también para el derecho mercantil.

Por otra parte, los programas de ordenador o software, en tanto
que creaciones intelectuales, aunque son bienes clasificables como
inmateriales, deben ser protegidos por el Derecho. En el presente
estudio vamos a analizar las implicaciones de los inventos y crea-
ciones intelectuales laborales, con especial referencia al inventor
del software.

- I as invenciones son contempladas como un importante vehi-

2. Software: Importancia

Al hablar de software fratamos de herramientas Utiles para
poder realizar, con un determinado ordenador, una serie de tareas
preestablecidas, estas herramientas estan desarrolladas en un
determinado lenguaje de programacion. En este sentido, segun la
Ley de Propiedad Intelectual (art. 96.1) “...se entiende por progra-
ma de ordenador toda secuencia de instruciones o indicaciones
destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema
informatico para realizar una funcién o .tarea o para obtener un
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resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresién
o de fijacion”. Estos programas suelen estar disefiados por unos
autores, generalmente por-mas de uno, que son-asalariades por
diferentes empresas.

En el mundo de la inférmatica existen numerosas empresas que
tienen como actividad principal el-desarrollo y la comercializacién
de software, con objeto de proporcionar a los poseedores de com-
putadoras una gran cantidad de herramientas que realicen diversas
tareas para facilitar y ahorrar horas de trabajo a los usuarios. Se
trata fundamentalmente de tareas repetitivas que el ordenador, jun-
to con el software apropiado para ese trabajo, realiza mucho antes
y con menos errores que el ser humano.

Como podemos deducir de lo anterior, actualmente estamos
asistiendo a un crecimiento exponencial de las empresas de soft-
ware, éstas a su vez intentan contratar a los mejores profesionales,
prestandoles un apoyo inusitado en su trabajo, porporcionando a
estos asalariados cursos de aprendizaje, ordenadores potentes y
condiciones econdmicas altamente benecifiosas. A pesar de ello

“podemos considerar al software, y asi lo considera la ley de

Propiedad Intelectual, como verdaderas creaciones artisticas fruto
del intelecto de sus autores, esta realidad puede crear en algunas
ocasiones un conflicto de intereses, a la hora de establecer la pro-
piedad del programa, cuando el inventor es un trabajador de la
informatica por cuenta ajena, al que intenta dar solucidn el
Derecho.

3. Invenciones laborales: Clases

Las invenciones se regulan en la Ley de Patentes 11/1986, de
20 de marzo, en la que se trata de conciliar, segin se expone en lo
referente a las invenciones laborales los intereses del empresario y
de los inventores asalariados. En ella se diferencian tres clases de
invenciones: de servicio, libres y mixtas'. Precisandose que, en
caso de que la invencion, hubiese sido realizada por varias perso-
nas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecera en
comun a todas ellas, en el articulo 10.2 de la Ley.

. ' J.Feas Costilla; “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 1986".
Revista de Trabajo. 1988. Pags. 121-136.
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3.1. Invenciones de servicio

Las invenciones laborales o de servicios son las realizadas por
asalariados que prestan su.trabajo, tanto a favor de un empresario
publico, como privado, dado que es indiferente la naturaleza del
tipo de contrato que ligue a las partes, resultado de una actividad
de investigacion para cuya obtencién fué utilizado el trabajador que
las inventa. Estan reguladas en el articulo 15 de la Ley, en el que
pese al interés conciliatorio del que parte se favorece claramente al
empresario, al indicar en su parrafo primero que “las invenciones
realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o
relacion de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de
una actividad de investigacion explicita o implicitamente constituti-
va del objeto de su contrato, pertenecen al empresario”. Atribucion
que como fruto industrial se realiza ex lege desde el mismo
momento de su produccion y sin que jamas los autores del invento
hayan sido los propietarios del mismo?.

Precepto que parte de la base de que objeto del contrato de tra-
bajo no es el invento, sino el desarrollo de una actividad de investi-
gacién encaminada a conseguir la invencion que solo es el resulta-
do potencial de esa actividad, premisa en base a la cual el derecho
a la patente pertenece al empresario. En consonancia con ello el
parrafo segundo recoge que el trabajador, autor de la invencion, no
tendra derecho a una remuneracion suplementaria por su realiza-

. _ c¢ién, excepto en el supuesto de que previamente se haya pactado
en el contrato de trabajo algun derecho econémico -o de otra indo-
le- del trabajador sobre la invencién y en el caso de que concurra
el principio de prestacion extraordinaria en el que existe un derecho
del trabajador a una remuneracion especial cuando se den las cir-
cunstancias siguientes: g

e La aportacion principal del asalariado para conseguir ese
invento ,

= La importancia del invento para la empresa que exceda, de
manera evidente del contenido explicito o implicito del con-
trato de trabajo.

Circunstancias que han de confluir, de forma simultanea, no
alternativa y que, en su caso, corresponde confrontar a la Autoridad

2 T, Sala Franco, |. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, |. Garcia Ninet, J. Lopez
Gandia. Derecco de! Trabajo. Tirant lo Blanch. 95:xd. Valencia 1995, pag. 399.
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Laboral competente ante la que habra que probar que el exceso
entre lo previsto y lo realizado es evidente o manifiesto®.

No-obstante, la atribucion al empresario del derecho a la inven-
cion, el inventor individual o los inventores, en el caso de trabajo en
equipo, poseen la prerrogativa ante el titular de la solicitud de
patente, recogida en el articulo 14-dela Ley, de ser mencionados
como inventores, dado el cardcter irrenunciable e inalienable de la
autoria del invento. Precepto en el que se trata de compatibilizar la
propiedad y la titularidad de la invencién laboral o de servicio en
favor del empresario con el derecho del inventor o inventores a que
se les tenga en cuenta, siquiera sea a titulo honorifico*, es logico
este proceder de la Ley en defensa del empresario, ya que éste
debe de afrontar el coste del producto y el riesgo de que la venta
no le produzca la ganancia esperada, realizando otras inversiones
no relacionadas con el desarrolio del programa, como es la inver-
sién previa para conocer las tendencias del mercado, la red de
comercializacion etc, en pocas palabras, no sélo debe de invertir en
el desarrollo del programa, sind también en su industrializacions,
sitiia en segundo plano los derechos del trabajador inventor.

3.2. Invenciones libres

Invenciones libres son las que no se relacionan con el trabajo
que debe prestar el trabajador para la empresa. Por lo tanto, se tra-
ta de los descubrimientos que no son de encargo ni de servicio, por
lo que se definen al delimitarlas de forma residual, aquellas en cuya
realizacién no concurre alguna o algunas de las circunstancias refe-
ridas en el articulo 15, parrafo primero de la Ley. Basicamente estas
invenciones no deben de tener relacién con la prestacién laboral y
su desarrollo se ha realizado fuera de ella, sin guardar ningun tipo
de nexo causal con los conocimientos adquiridos con ocasion del
ejercicio del trabajo dependiente. Aqui el derecho a la explotacion
y la titularidad de la obra pertenecen al trabajador autor y, sobre

3 T. 8ala Franco, |. Albiol Montesinos, L.. Camps Ruiz, I. Garcia Ninet, J. Lépez
Gandfa. Derecho del Trabajo. Cit. pag. 399

4 T. 8ala Franco, |. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, |. Garcia Ninet, J. Lopez
Gandia. Derecho del Trabajo. Cit. pag. 399

5 M. Buoncristiano. Invencioni C.D Libere del Lavoratore e Software, Facolta di

-Giurisprudenza dell’ Universita di Roma “La Sapienza”. 42 Congresso “Informatica e

Regolamentazioni Giuridiche". Roma 16-21 maggio, 1968.
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ella, el empresario no obstenta ningtin derecho de conformidad con
el articulo 16 de la Ley. No obstante, como detivacion del deber de
fidelidad hay autores que estiman® que puede existir una cierta obli-
gacion de ofrecer en primer lugar la explotacion del invento al
empresario para el que se prestaban servicios cuando se realizo la
invencion, siempre que haya nacido con motivo de esta actividad.

3.3. Invenciones mixias

Invenciones mixtas son las realizadas por quien no fué contra-
tado para inventar, pero la invencién conseguida por el trabajador
se relaciona con su actividad profesional, para la que si fue contra-
tado, y para la obtencién de ese invento, el trabajador ha utilizado,
de manera decisiva conocimientos adquiridos en esa empresa o ha
utilizado medios por ella proporcionados. Se regulan en el articulo
17 de la Ley, donde se delimitan como invenciones no laborales o
de servicios, aquellas en las que no concurran las circunstancias
previstas en el articulo 15 de la Ley, relacionadas con la actividad
profesional del trabajador en la empresa, en las que confluya de
forma alternativa uno de los dos siguientes factores establecidos:

-12, que en su obtencién hubieran influido predominantemente
conocimientos adquiridos dentro de la empresa.

22 o en las que se hubieran utilizado medios proporcionados
por ésta.

Invenciones en las que surge el problema de delimitar hasta que
punto para su obtencion se han utilizado medios proporcionados
por la.empresa o son consecuencia de los conocimientos adquiri-
dos en ella, dado que el texto del precepto es lo suficientemente
amplio como para dar cobijo a todo tipo o grado de influencia de
ambos factores, aunque se exija que sea predominante’, o han sido
adquirido por el autor de otras fuentes y, lo que es mas importante
lo que haya podido influir el ingenio (arte) del autor.

En las invenciones mixtas, el derecho a la patente pertenece al
trabajador, pero es al empresario a quien se atribuye su modalidad

6 M. Alonso Olea, M.E. Casas Bahamonde. Derecho del Trabajo. Facultad de
Derecho. Universidad Complutense. Seccién de Publicaciones, 14® Ed. Madrid
1995, pag.292.

7 T. Sala Franco, |. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, |. Garcia Ninet, J. Lopez
Gandia. Derecho del Trabajo. Cit. pag. 400.
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de utilizacion, a través de una doble facultad por la que puede
optar:
—Asumir la titularidad de la invencion
-0 reservarse el derecho a utilizar ésta.
En el ejercicio de cualquiera de las dos facultades, el empresa-
rio tiene que resarcir al trabajador con una indemnizacion justa, de

conformidad con el articulo 17, parrafo segundo de la Ley, para
cuya célculo establece una serie de criterios:

» La importancia objetiva del invento industrial y comercial

» El valor de los medios y conocimientos facilitados por la
empresa

» Las Aportaciones propias del trabajador.

Compensacion que por su cualificacién como justa diferira si el
empresario asume la titularidad de la invencion- supuesto en el que
el trabajador tiene derecho a ser mencionado como -inventor en la
patente, articulo 14 de la Ley- del caso de que sélo se reserve un
derecho de utilizacion de la misma en el que titular y propietario de
tal es el trabajador.

Con el caracter de medidas tendentes a facilitar el ejercicio de

los correspondientes derechos del asalariado inventor y del empre-

sario se recogen en la Ley tres categorias:

» Como deberes de informacion del trabajador se recogen en el
articulo 18 de la Ley, en el caso de invenciones laborales y
mixtas®, la comunicacién por escrito al empresario de la
invencion alcanzada con la informacién y documentacion
necesarias para que éste, en el plazo de tres meses contados
desde la notificacién, pueda decidir y ejercitar los derechos
que le corresponden. Si el trabajador no facilitase al empre-
sario tal informacion, frustraria las expectativas de éste, cir-
cunstancia sancionada con la pérdida de los derechos que
pudieran corresponder al trabajador sobre el invento.

8 Queda fuera el supuesto de invencion libre, pero dada la dificultad de distin-
cién entre invenciones libres y mixtas, al trabajador le interesara, para no perder los
derechos reconocidos en el Titulo IV de la Ley de Patentes, informar al empresario
de los inventos libres para el caso de que en un invento, aparentemente libre, se
pudiera dar alguna de las circunstancias predominantes-del articulo 17, que pudiera
configurar una invencion, en inicio libre, como mixta. T. T. Sala Franco, I. Albiol
Montesinos; L. Camps Ruiz, |. Garcia Ninet, J. Lopez Gandia. Derecho del Trabajo.
Cit. pag. 401
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» Como deberes reciprocos, a cargo y en favor del empresario
y del trabajador, se recogen en el citado precepto:

— El deber positivo de colaboracién para la efectividad de sus
respectivos derechos.

— Y el deber negativo de abstencion de cualquier acto que
pueda perjudicar tales derechos. -

e Como medidas para salvaguardar los intereses contrapues-
tos de trabajadores y empresarios, se recogen en el articulo
19 de la Ley: ’

— En defensa de los derechos del empresario la posibilidad
de reclamar por aquellas invenciones, objeto de una solici-
tud de patente, u otro titulo de proteccion exclusiva, por el
trabajador o por un tercero que traiga directamente de éste
su causa®, dentro del afio siguiente a la extincion de la rela-
cién laboral. Precepto en el que no se diferencian las diver-
sas clase de invenciones, lo que posibilita que al término
del plazo establecido patente el trabajador un invento que
pueda ser tambien del empresario, lo cual resulta excesivo
y erréneo, aparte de injusto, por lo que procede su inter-
pretacién sistematica en relacion con el articulo 18 de la
Ley, en el sentido de que, previamente ha de informarse al
empresario para que, en el plazo de tres meses opte por
una u otra férmula de explotacion.

— En defensa del trabajador inventor, se recoge en el parrafo
segundo del articulo 19 de la Ley la nulidad de toda renun-
cia anticipada que el trabajador haga respecto a los dere-
chos que por las invenciones se recogen en el Titulo IV del
la Ley de Patentes, admitiendose por tanto la renuncia a
posteriori de tales derechos.

En el aspecto procesal los conflictos surgidos a consecuencia
del ejercicio de cualquier clase y naturaleza de acciones originadas
por la aplicacion de la Ley de Patentes, son competencia de los

° [l articulo 23 de la Ley.de Patentes exige, para efectuar solicitud de patente
la designacion del inventor; en el caso de que el solicitante no sea el inventor o no
sea el dnico inventor, ha de acompafiar una declaracién explicativa del modo en que
el solicitante ha adqurido el derecho a la patente.

10 T, Sala Franco, |. Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, 1. Garcia Ninet, J. Lépez
Gandia. Derecho del Trabajo. Cit. pag. 402.
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érganos de la Jurisdicion ordinaria, de conformidad con el articulo
123, permaneciendo al margen la Jurisdicién de lo Social™.

‘La ley espafiola de patentes, ha acogido al-igual que sus homd-
logas de los paises europeos, el planteamiento del del art. 52.2.c)
del Convenio de Munich y declara que no son invenciones, en el
sentido de ser susceptibles de aplicacion-industrial; los programas
de ordenadores, art. 4.2.c), de la Ley espafiola de Patentes, por lo
que, consecuentemente, no pueden ser objeto de patente. La razén
de esta exclusion de patentabilidad es que la invencién objeto de la
patente constituye una regla para el obrar humano que implica la
utilizacion de fuerzas de la naturaleza para llegar a un resultado
material y concreto y es evidente que el programa de ordenador
carece de este caracter industrial.

Asl pues, no son susceptibles de proteccion a través de paten-
tes los programas de ordenadores y a esta conclusién ha llegado
también la diversa jurisprudencia de los Estados europeos.2

4. Creaciones intelectuales laborales: Especial referencia al sofware

Las creaciones intelectuales -obras artisticas y cientificas- pue-
den considerarse como una categoria especial de inventos'3, cuan-
do los derechos de propiedad intelectual se producen en el marco
del contrato de trabajo. Materia que se regula en la Ley de
Propiedad Intelectual, 22/1987, de 11 de noviembre, donde se reco-
ge el principio general de que la propiedad intelectual de las obras
artisticas y cientificas es de su autor, en contraste con la Ley de
Patentes, que atiende a fomentar el progreso tecnoldgico y, por
consiguiente, el beneficio de las empresas situando en un segundo
plano los derechos del trabajador inventor.

Normativa que dedica los articulos 51 y 52 a la regulacion de los
derechos de propiedad intelectual generados por una obra artistica
o cientifica creada en el marco de una relacién laboral. En el pri-
mero de los preceptos citados, se establece que la transmisién al

" Sentencia del TS, de 17 de julio de 1989. (Ar. 5482).
2 E. Galan Corona. La proteccién juridica del Software. Parc Tecnoldgic del

- Vallés.. Curso: Marco Juridico de la-innovacion tecnolégica y-de-la-transferecia  de

tecnologia. Barcelona, 27 septiembre, 1988. -
'3 T. 8ala Franco, |.- Albiol Montesinos, L. Camps Ruiz, | Garcia Ninet, J. Lépez
Gandia. Derecho del Trabajo. Cit. pag.403.
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empresario de los derechos de explotacion de la obra creada en vir-
tud de una relacion laboral, se regira por lo pactado en el contrato,
debiendo realizarse por escrito; en ausencia de pacto escrito, se
presume que los derechos de explotacion han sido cedidos en
exclusiva, con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad
habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra rea-
lizada en virtud de dicha relacion laboral. Sin gque pueda el empre-
sario, en ninguln caso, utilizar las obras o disponer de ellas para un
sentido o fines diferentes de los anteriormente mencionados.

El articulo 52 de la Ley, en relacién con los autores de obras
reproducidas en publicaciones periddicas establece que, salvo esti-
pulaciones en contrario, estos conservan su derecho a explotarlas,
en cualquier forma que no perjudique la normal publicacion en la
que se hayan insertado. El autor podra disponer de su obra, si ésta
no se produjese en el plazo de un mes, desde su envio o acepta-
cién en las publicaciones diarias o en el de seis meses en las res-
tantes, salvo pacto en contrario. Circunstancia que no constituye
competencia desleal cuando no se perjudique la publicacion de la
que se es trabajador, valorando la jurisprudencia el caracter oca-
sional, la inexistencia de relacion estable con la otra empresa y que
esta no sea competidora con aguella®™,

En contraste con la Ley de Patentes que requiere Acto
Administrativo de Concesién y exige la “novedad” en términos obje-
tivos, los derechos de autor no requieren acto formal de concesion,
exigiendose Ila originalidad en términos subjetivos y que se expre-
se por cualguier medio o soporte.

La creacion de programas de ordenador en cardcter de obra
cientifica se incluye en el ambito de aplicacion de la Ley de
Propiedad Intelectual en su articulo 10, apartado “", correspon-
diendo la propiedad intelectual a su autor, para posteriormente
detallar su regulacién en los articulos 95 a 100. Comparado a los
programadores de software con los creadores de otras obras inte-
lectuales, a los primeros se les trata con mayor rigor, trato que pude
producir un debilitamiento de sus derechos de autor. Esta proble-
matica es comin a la mayoria de los paises; por lo que seria con-

14 T, Sala Franco, |. Abiol Montesinos, L. Lamps Ruiz, |. Garcia Ninet, |. Lopez
Gandia. Derecho de Trabajo. Cit. pag. 403. Sentencia del T. S. de 14 de octubre de
1988 (An. 8117).
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veniente una mayor homologacién en torno a la materia que nos
ocupa por parte de los mismos*®.

Las diferencias son claras si tenemos en cuenta los siguiente
hechos:

» En el articulo 97, se recoge que la duracién de los derechos
de explotacién sera de 50 afos, inferior al de otras creaciones
intelectuales (vida del autor y 60 afos). Aun asi en opinién de
Mario Buoncristiano'®, este es un tiempo excesivo, si tenemos
en cuenta la rapidez con que en este campo se vuelven obso-
letos los productos consecuentes de las invenciones.
Subraya, por otra parte, con abundante doctrina italiana, la
incongruencia de que sea regulada esta matetia a través de
los derechos de autor, debido a que las llamadas copias de
seguridad que se tratan de proteger por los citados derechos
son muy necesatrias para poder utilizar correctamente los pro-
gramas. Y, por que aplicar la tutela de los derechos de autor
supone someterlos a la limitacién del software con los carac-
teres propios de la invencién industrial aunque no sea regis-
trable, no se sigue investigando hasta que no se verifique si
se trata de un software con los caracteres propios de la inven-
c¢ién industrial,

* En el articulo 98 se recoge que el autor, salvo pacto en con-
trario, no podra oponerse a que el cesionario titular de dere-
chos de explotacion, realice o autorice la realizacion de ver-
siones sucesivas de su programa ni de programas derivados
del mismo, en contraste con otras obras en las que el autor
tiene asegurada por la ley la integridad de su obra. Este pre-
cepto tiene su justificacion en facilitar al empresario la comer-
cializacion del programa, adecuandolo a las diversas necesi-
dades de los usuarios.

S F. Duran Lopez y T Sala Franco. Las invenciones del Trabajador. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Asociacién Espafiola de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social. Temas Generales Vol: 2. Madrid, 1988; pp 139-151. Jan Jonczyk.
Informes nternacionales sobre Invenciones del Trabajador. XlI Congreso
Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Madrid, a 23 de sep-
tiembre de 1988. Asociacién Espafiola de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Temas Generales Vol: 2. Madrid, 1988.

18 M. Buoncristiano. Invencioni C.D Libere del Lavoratore e Software. Facolta di

- Giurisprudenza dell” Universita di Roma“La Sapienza”. 42 Congresso “Informatica e
Regolamentazioni Giuridiche". Roma 16-21 maggio, 1968.
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» Por otra parte, como sefiala E. GALAN CORONA, en el art.
14.6 de la ley Propiedad Intelectual el autor de programas
conserva el derecho al arrepentimiento, es decir el derecho a
retirar la obra de su comercializacion, eso si, con el deber de
indemnizar a los titulares del derecho de explotacion'.

Para este autor, en contra de Buonocristiano, el hecho de que el
sofiware no encuentre en el Derecho de Patentes cauce adecuado
para su tutela ha llevado a acudir al Derecho de Autor para encon-
trar en él la adecuada proteccion juridica de los programas de orde-
nadores. La diferencia entre ambos sectores del ordenamiento juri-
dico son significativas y se explican por su distinta finalidad. El
Derecho de patentes mira hacia el progreso tecnoldgico, por lo que
s6lo pueden ser objeto de patente las creaciones de caracter indus-
trial, en cambio el Derecho de autor, contempla al creador de una
obra de ingenio, con el fin de tutelar el fruto de su creacion.

El tratamiento dado por la normativa de referencia resulta insu-
ficiente, por lo que es necesario que los inventos laborales, y parti-
cularmente el software, gozasen de una proteccion mas amplia en
el sentido de favorecer al trabajador-inventor, por ello seria de
desear que, bien a través del contrato de trabajo individual, bien por
convenio colectivo se tratara claramente este tema; ademas, con
ello, se lograria estimular la creatividad de los empleados.

7 E. Galdn Corona. La proteccion juridica del Software. Parc Tecnoldgic del
Vallés. Curso: Marco Juridico de la innovacion tecnoldgica y de la transferecia de
tecnologia. Barcelona, 27 septiembre, 1988.




