Revista de Derecho - Universidad
Catolica del Norte

ISSN: 0717-5345
revistaderecho@ucn.cl
Universidad Catolica del Norte
Chile

@) ~“:DERECHO

SIERRA HERRERO, ALFREDO
TRABAJADORES INVENTORES: TITULARIDAD DE SUS CREACIONES Y REGIMEN
RETRIBUTIVO
Revista de Derecho - Universidad Catélica del Norte, vol. 18, num. 2, 2011, pp. 151-188
Universidad Catolica del Norte
Coquimbo, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041326007

Coémo citar el articulo ' &\ /!

Numero completo Sistema de Informacion Cientifica

Mas informacion del articulo Red de Revistas Cientificas de América Latina, el Caribe, Espafia y Portugal
Pagina de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto


http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3710
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3710
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3710
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041326007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=371041326007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3710&numero=41326
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041326007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3710
http://www.redalyc.org

Revista de Derecho
Universidad Catélica del Norte
Seccién: Estudios

Afno 18 - N° 2, 2011

pp- 151-188

TRABAJADORES INVENTORES: TITULARIDAD DE SUS
CREACIONES Y REGIMEN RETRIBUTIVO”

ALFREDO SIERRA HERRERO""

RESUMEN: El desarrollo de invenciones se reconoce como un ele-
mento clave del progreso técnico y econémico. En su gran mayoria, estas
son desarrolladas en el seno de empresas o entidades, que se valen de
trabajadores dependientes para enfrentar tales tareas. Los actores princi-
pales son, entonces, las partes cldsicas de una relacién laboral: empleador
y trabajador. Se trata de una materia que debe compatibilizar de forma
equilibrada ambos intereses, pues si su tratamiento se presenta inadecua-
do para uno de ellos, puede producir un desincentivo generalizado de la
investigacion.

PALABRAS CLAVE: Investigacién — inventos — propiedad industrial —
trabajador — empresa.

INVENTORS WORKERS: OWNERSHIP OF THEIR CREATIONS
AND COMPENSATIONS

ABSTRACT: The development of inventions is recognized as a key
element in technical and economic progress. Mostly, they are developed
within companies or entities that entrust their employees with such tasks.
The main parties therein are, thus, the parties of a work relationship, i.e.
employer and employee. It is a subject in which both interests must be
correctly balanced, as an inadequate treatment regarding either one of
them, may produce a widespread disincentive to research.

KEY WORDS: Research — inventions — industrial property — employee
— enterprise.
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INTRODUCCION

El Derecho de la Propiedad Industrial se origina como un Derecho
orientado al fomento de la investigacién, cuyo objetivo consiste en la
obtencién y desarrollo de invenciones en diferentes campos. La mayoria
de las investigaciones, dados los costos implicados, se producen en el
seno de empresas privadas o publicas y en las universidades por personal
contratado para ello. En efecto, las condiciones econémicas, materiales y
personales que hoy requiere la investigacién suelen no estar al alcance de
un solo individuo. Las empresas u otras entidades son entonces las que
proporcionan dichas condiciones, ya que la organizacién de capital y tra-
bajo que comprenden, puede enfrentar con mayor éxito desafios de esta
naturalezal.

Se advierte asi que en tales invenciones concurren frecuentemente
dos partes; por un lado, la empresa o entidad publica o privada, entre cu-
yos objetivos se encuentra el desarrollo de la investigacién; y, por otro, los
trabajadores de las cuales se valen tales entidades para llevar a cabo dichas
tareas. Como se observa, se trata de una materia que debe compatibilizar
de forma equilibrada ambos intereses: el del empresario y el de los traba-
jadores. Y es que si su tratamiento se presenta inadecuado para uno de
ellos, puede producir un desincentivo a la investigacién en términos gene-
rales, con todos los perjuicios que esto puede ocasionar.

El andlisis juridico de los inventos de trabajadores es un tema intere-
sante no solo por su trascendencia prictica, sino también porque implica
un estudio interdisciplinario, pues en él confluyen tanto el Derecho Co-
mercial (Propiedad Industrial) como el Derecho del Trabajo. Se advierte
asi como esta materia es estudiada en el Derecho comparado tanto por
especialistas de Derecho del Trabajo? como de Derecho Comercial® e, in-

cluso, en el marco de investigaciones de tipo conjunto®.

Véase GRIDEL, Jean-Pierre (1980). Les inventions de salariés a l'épreuve de la loi du 13 juillet
1978 et du Décret du 4 septembre 1979, Paris: Librairie générale de Droit et de jurispru-
dence, 79 pp., pp. 13 ss.

Véase, entre otros, ALoNso Ovrea, Manuel (1987). “Invenciones laborales”. En ALonso
OLEA, Manuel et al. Jornadas sobre la nueva ley espaiola de patentes: Tecnologia, industria y
patentes en la Espana comunitaria: ciclo de doce conferencias presentadas los dias 14 y 15 de
mayo de 1986. Barcelona: Grupo espafiol de la AIPPI, pp. 87-94; y ALBIOL MONTESINOS,
Ignacio (1975). “Los inventos del trabajador, el socio industrial y la ejecucién de obra”. Re-
vista de Derecho Privado, pp. 109-126.

3 Véase, entre otros, BErcoviTz RoDRIGUEZ-CANO, Alberto (1976). “Anotaciones a la regula-
cién legal espafiola sobre invenciones laborales”. Actas de derecho industrial y derecho de au-
tor, T. III, pp. 49-91; y GOMEZ SEGADE, José Antonio (1984). “El derecho a la patente”. En
GOMEZ SEGADE, José Antonio. y FERNANDEZ-Novoa, Carlos. La modernizacién del Derecho
espaniol de patentes. Madrid: Montecorvo, pp. 103-138.

Véase Sara Franco, Tomas y VICENT CHULIA, Francisco (1988). “El nuevo régimen juridico
de las invenciones laborales”. Actualidad Laboral, N° 4, pp. 1.977-1.999.
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El presente articulo tiene por finalidad analizar precisamente la re-
gulacién de nuestra Ley de Propiedad Industrial (Ley 19.039, en adelante
“LPI”) sobre las invenciones desarrolladas por personas dentro del dmbito
de las empresas o entidades en las que prestan sus servicios. Estas inven-
ciones son reglamentadas en el Titulo VI de la LPI, donde reciben la de-
nominacién de “invenciones en servicio” (arts. 68 a 72). A este respecto,
es necesario hacer presente una acotacién en el alcance de este trabajo,
aunque las normas indicadas regulan la situacién tanto de trabajadores
dependientes, como de personas que han sido contratadas a través del
contrato de arrendamiento de servicios, ambos casos presentan significa-
tivas diferencias que justifican su tratamiento por separado. Por tal razén,
abordaremos exclusivamente la situacién de los trabajadores dependientes
y dejaremos el andlisis de los prestadores de servicios para un estudio pos-
terior.

Nuestra exposicién se dividird en dos partes. En la primera, tra-
taremos la atribucién de titularidad de los inventos desarrollados por
trabajadores (denominados “invenciones en servicio”). En este sentido,
veremos que en el ordenamiento nacional existe una gran distincién entre
la denominada “invencién contratada o por encargo” (art. 68 LPI), vincu-
lada a la prestacién debida por un contrato de trabajo y que pertenece al
empresario, y la “invencién libre” (art. 69 inc. 1° LPI), desligada de dicho
contrato, que pertenece al trabajador. Se anade a estas dos, otro tipo de
invencién conocida como “mixta” (art. 69 inc. 2° LPI), cuya la titulari-
dad se concede al empresario, si el trabajador la consigue, pese a no estar
contratado para ello, beneficidndose de los medios y conocimientos ad-
quiridos en la empresa. En la segunda parte del trabajo, examinaremos el
problema de las remuneraciones que se generan para aquellos trabajadores
que obtienen una invencién. En particular, centraremos nuestra atencién
en la denominada retribucién adicional, propia del trabajador-inventor,
y que resulta sumamente interesante pues presenta una serie de aspectos
novedosos que escapan de los criterios comunes de las remuneraciones

contenidas en el Cédigo del Trabajo (en adelante, CdT).

1) ANTECEDENTES NORMATIVOS

La regulacién de las invenciones de los trabajadores ha sido fruto de
una lenta y laboriosa evolucién®, en donde se perciben los esfuerzos por su-
perar una tensién social, a través de la definicién de derechos y deberes de

5 Véase Lois Bastipa, Fitima (2000). La proteccidn del inventor asalariado. Madrid: Civitas,
290 pp., p. 39.
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empleadores y trabajadores®. Su origen se encuentra en la necesidad histérica
surgida durante el siglo XIX, tanto en el Derecho europeo como norteame-
ricano, dado que sus regulaciones sobre Propiedad Industrial no contenian
normas especiales en los casos que el inventor era un trabajador, razén por
la cual el contrato se constituyé como la primera forma de reglamentacion’.
Este régimen de libertad contractual permitié que los empleadores comenza-
ran a establecer cldusulas en los contratos de trabajo, mediante las cuales los
trabajadores les cedian la titularidad de las futuras invenciones obtenidas en
la empresa, sin otorgarles en muchos casos una retribucién justa®.

Los problemas creados por estas cldusulas generales de cesién fueron
abordados por la jurisprudencia comparada, que conocié de una serie de
litigios promovidos por trabajadores-inventores en contra de sus emplea-
dores. Surgieron asi los primeros criterios que determinaban la eficacia
de tales cldusulas, como igualmente los derechos que correspondian a
quienes no se les concedia la titularidad de la invencién®. En tanto, la
doctrina comenzé a complementar la labor judicial, definiendo no solo
los derechos del trabajador-inventor, sino que incluso impulsando refor-
mas legales que incluyeran disposiciones acerca de esta particular clase de
invenciones. La tarea iniciada por la doctrina alemana, que tuvo su con-
sagracion en el Congreso de Augsburgo de la Asociacién alemana para la
Proteccién de la Propiedad Industrial —celebrado el ano 1914—, terminé
siendo rdpidamente seguida por los demds ordenamientos europeos!-11.

Véase Bercovitz (1976) 67, para quien esta regulacién debe considerar “los intereses de
todas las partes implicadas a la hora de atribuir los derechos y las ventajas derivadas de las
invenciones conseguidas”.

7 Lors (2000) 34.

8 Lors (2000) 35.

9 Véase, desde el Derecho estadounidense, Fisk, Catherine (1998). “Removing the ‘Fuel of In-
terest’ from the ‘Fire of Genius’: Law and the Employee-Inventor, 1830-1930". 7he Univer-
sity of Chicago Law Review, Vol. 65, N° 4, pp. 1.127-1.198. La autora, en un acabado anili-
sis de la jurisprudencia norteamericana en el periodo 1830-1930, sefiala que en los primeros
fallos que analizaban cldusulas contractuales que asignaban las invenciones de un trabajador
a su empleador (1860-1920), los tribunales “se mostraron reacios a considerar que tal acuer-
do existia, a menos que la evidencia fuera clara, y cuando existia tal acuerdo, la mayoria de
los tribunales lo entendian estrictamente en contra del empleador” (p. 1.184) (la traduccién
es nuestra). Desde el Derecho eurapeo, Lots (2000) 35-36.

10 Véase Lors (2000) 36-37; y EsTurINAN CACERES, Rosalia (2003). Las invenciones laborales

en la empresa. Madrid: Edersa, 346 pp., p. 62.

El primer cuerpo legal que se refiri¢ expresamente a esta materia fue la Ley austriaca de

Patentes del 11 de enero del afio 1897 que, reconociendo la dependencia econdmica de

los trabajadores con respecto a sus empleadores, consagraba tanto el derecho del trabajador

sobre sus invenciones como la posibilidad de que contractualmente se cediera dicha titula-
ridad, con la novedad de que se establecia la nulidad de aquellas cldusulas que negaran al
inventor un beneficio econédmico razonable en virtud de su invencién. Véase LEMa DEVEsa,

Carlos (1990). “Las invenciones laborales en la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986”.

En BisvaL, J. y ViLapis, C. (coordinadores). Derecho y Tecnologia: Curso sobre innovacion y

transferencia. Barcelona: Ariel, pp. 145-156, p. 146; y Lois (2000) 37-38.
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En nuestro pais, la Propiedad Industrial es una materia que se regu-
16 desde los comienzos de la Republical?. Sin embargo, las invenciones
de los trabajadores fueron tratadas por primera vez con la dictacién de
la Ley 19.039, de Propiedad Industrial, la cual contemplé un estatuto
para las creaciones de los trabajadores-inventores. Actualmente esta clase
de invenciones se encuentran reguladas en el Titulo VI de dicho cuerpo
legal, denominado “De las invenciones en servicio”!3, que reconoce tres
categoriasM, las que denominaremos en este trabajo como invenciones
contratadas o por encargo (arts. 68 y 69 inc. 3° LPI); invenciones mixtas

o de explotacién (art. 69 inc. 2° LPI); e invenciones pertenecientes al tra-
bajador o libres (art. 68 inc. 1° LPI)15.

2) LA TITULARIDAD EN LAS INVENCIONES EN SERVICIO

El legislador chileno, siguiendo a la doctrina y legislacién compara-
da, ha establecido una clasificacién tripartita de las distintas formas de
invenciones laborales. Esta clasificacién tiene como finalidad esencial de-
terminar la atribucién del derecho a la patente asi como los derechos se-
cundarios que, en su caso, puedan corresponder a quien no la obtengaw.

Pueden citarse en este sentido el Decreto Ley de 9 de septiembre de 1840, el Decreto Ley
N° 588, de 3 de noviembre de 1925, y el Decreto con Fuerza de Ley N° 291 de 1931 y sus
sucesivas modificaciones.
Nos parece que el dmbito de aplicacién del Titulo VI de la LPI comprende, en principio, a
todos los derechos de proteccién exclusiva reconocidos en dicha ley; se abarcarfan, entonces,
ademds de las patentes de invencién (arts. 31 ss LPI), los modelos de utilidad (arts. 54 ss
LPI), los esquemas de trazados o topografias de circuitos integrados (art. 73 ss LPI) y los
dibujos y disefios industriales (arts. 62 ss. LPI) (véase SiErra HERRERO, Alfredo (2005).
“Ingenio y trabajo. Las invenciones laborales en el Derecho espafiol y chileno”. Revista de
Derecho de la Universidad Catélica del Norte, ano 12 N° 1, pp. 121-155, pp. 151-152). Sur-
ge la duda sobre la posibilidad de aplicar analégicamente la regulacién de las invenciones en
servicio a otros titulos de propiedad exclusiva no contenidos en la LPI, como p. ¢j. en mate-
ria de creaciones vegetales, reguladas por la Ley N° 19.342. A este respecto, nos parece que
teniendo en cuenta las normas del Titulo VI de la LPI (en especial el art. 71), en principio
no seria posible sostener una aplicacién extensiva de las disposiciones de estas invenciones
a otros titulos de propiedad exclusiva no contenidos en la LPI. Con todo, lo recomendable
serfa que en cada ley especial referida a algtin titulo de propiedad exclusiva se senale expresa-
mente si las normas del Titulo VI de la LPI serdn o no aplicables.
Esta divisién tripartita, sin perjuicio de las particularidades que posteriormente analizare-
mos, es la que se ha utilizado en la doctrina comparada desde el Congreso de Augsburgo
de la Asociacién alemana para la Propiedad Industrial del afio 1914. En este sentido, véase
Guisapo, Héctor (2010). “Capitulo IV. Desarrollo de la relacién. A) Derechos y deberes
de las partes”. En RoDRIGUEZ MANCINI, Jorge (director). Derecho del trabajo. Buenos Aires:
Astrea, T. I, pp. 425-494, p. 433-434; y Lots (2000) p. 37).
15 Sobre las distintas denominaciones que la doctrina comparada concede a estas clases de in-
venciones, véase en detalle LOIS (2000) 120 ss.
16 Véase Lois (2000) 117.
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(2.1) LAS INVENCIONES CONTRATADAS O POR ENCARGO
(2.1.1) Aspectos generales

Se encuentran reguladas en el art. 68 de la LPI, segtin el cual “En los
contratos de trabajo y prestacién de servicios, cuya naturaleza sea el cum-
plimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el
registro asi como los eventuales derechos de propiedad industrial, perte-
necerdn exclusivamente al empleador o a quien encargé el servicio, salvo
estipulacién expresa en contrario”!”. Como se aprecia, la titularidad de
estos inventos se otorga directamente al empleador, no obstante las partes
pueden modificar dicha titularidad en orden a que ella corresponda, en
todo o parte, al trabajador!®.

La doctrina las ha definido como aquellas invenciones pertenecientes
al empleador, que se vale de sus trabajadores para desarrollarlas'®. Su atri-
bucién al empresario es una materia donde ha existido general acuerdo en
la doctrina comercial y laboral comparada?’, pues se considera que ella es
la consecuencia normal de la identificacién entre invencién y prestacion
contractualmente debida al empleador?!. Se dice que es la aplicacién de la

Es destacable que esta norma comprenda expresamente tanto los “contratos de trabajo”
como los de “prestacién de servicios”, no utilizdindose el término “trabajador” y sefialindose
que tanto la facultad de solicitar el privilegio como los eventuales derechos de propiedad in-
dustrial pertenecerdn al “empleador” o a “quien encargd el servicio”. Para un andlisis acerca
de la inclusién de supuestos distintos a los contratos de trabajo en esta clase de invenciones,
véase SIERRA (2005) 145-146.

18 Véase Sierra (2005) 148; y Sierra HEerrERrO, Alfredo (2010). “Invenciones de los traba-
jadores a la luz de la ley de propiedad industrial”. Revista de Derecho de la Empresa, No 24,
pp- 73-82, p. 77, donde se destaca que este pacto en contrario puede estipularse tanto en el
contrato de trabajo como en un instrumento posterior.

19 Véase EsTupINAN (2003) 178.

20 La titularidad otorgada al empleador, sin embargo, solo alcanzard a los derechos patrimo-
niales derivados de la invencién, no al denominado derecho moral del inventor, que ha
sido definido por la doctrina comparada como aquel “derecho del inventor a ser reconocido
publicamente como tal con independencia de la persona que solicite —y obtenga— la paten-
te sobre el invento en cuestién” (ILLEscas Ortiz, Rafael (2010). “Leccién 72. El Derecho
industrial y el régimen juridico de la competencia’. En JimENEz SANcHEZ, Guillermo
(coordinador). Lecciones de Derecho Mercantil. 14* Ed. Madrid: Tecnos, pp. 126-149, p.
128). Como acertadamente se ha sefialado en la doctrina espafiola, se trata de un derecho
personalisimo, inalienable, inembargable e intransferible; a su vez, aunque no tiene cardcter
patrimonial directo, su violacién puede dar lugar a reparacién pecuniaria, de acuerdo a las
normas generales sobre responsabilidad civil (EsTupiNAN (2003) 182). Sin perjuicio de las
referencias comparadas antes sefialadas, lo cierto es que la LPI no se refiere expresamente
al derecho moral del inventor, como si lo hace la Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual,
respecto a los autores de creaciones cubiertas por dicha ley (arts. 14 ss Ley N°© 17.336). Una
referencia implicita a él en materia de Propiedad Industrial parece ser la del articulo 11 letra
b) del Reglamento de la LPI (Decreto Supremo N° 236/Min. Economia), que exige que en
la respectiva solicitud de patente de invencién o modelo de utilidad se deba incluir el nom-
bre completo, nacionalidad y domicilio del inventor.

21 Véase, en el Derecho esparol, MaRTIN, Antonio et al. (2006). Derecho del Trabajo. 15* Ed.
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regla fundamental del Derecho del Trabajo, en virtud de la cual los pro-
ductos de la actividad del trabajador dependiente pertenecen al empresa-
rio?2. A su vez, se ha sefialado que es légico el proceder de la ley en defen-
sa del empresario, ya que este no solo deberd invertir en el desarrollo de
la investigacidn, sino también en su industrializacién?? y comercializacién
(p. €j. inversién previa para conocer las tendencias del mercado, estableci-
miento y puesta en marcha de una red de comercializacién, etc.)?.

La eleccién del legislador nacional en esta materia supone la acepta-
cién de la tesis de la adquisicién directa de la invencién por parte del em-
pleador, sin que se requiera un acto dispositivo posterior del trabajador?>.
Sin embargo, en la prictica muchas veces se efecttia la cesién de derechos
del trabajador al empleador, dado que el art. 11 del Reglamento de la LPI
(Decreto Supremo N° 236/Min. Economia) establece que si el solicitante
de la patente es diferente del inventor se debe acompanar tal cesién debi-
damente legalizada (art. 11). Con todo, nos parece que esta disposicién
del Reglamento no considera el supuesto de la invencién contratada (que

Madrid: Tecnos, 959 pp., pp. 644-645; Ditcuez Cuervo, Gonzalo (1995). Lecciones de
Derecho del Trabajo. 4* Ed. Madrid: Marcial Pons, 790 pp., p. 242; ALoNso (1987) 87 ss; y
Lema (1990) 150. En el Derecho francés, GripeL (1980) 58. En el Derecho italiano, SENa,
Giuseppe (1990). I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali. 3* Ed. Mildn: Giuffre,
674 pp., pp. 152 ss. En el Derecho norteamericano, Savitsky, Thomas (1991). “Compensa-
tion for employee inventions”. Journal of the Patent Office Society, N° 73, pp. 646 ss.
22 Véase Lots (2000) 157; y LuQue Parra, Manuel (2005). “La (re)definicién del concepto de
“trabajador” en el dmbito de las nuevas tecnologias a la luz del derecho de propiedad indus-
trial y de propiedad intelectual”, en DEL REy GUANTER, S. (director) vy LUQUE Parra, M.
(coordinador). Relaciones Laborales y Nuevas Tecnologias. Madrid: La Ley, pp. 77-104, pp. 88
ss. Como apuntan ALONSO OLEA y Casas BAAMONDE, en el dmbito laboral los frutos del tra-
bajo son atribuidos inicial y directamente a persona distinta de quien ha ejecutado el trabajo.
La atribucién ocurre en virtud de una singular relacién entre el trabajador y el adquirente de
los frutos, la relacién de ajenidad (véase ALonso OLEa, Manuel y Casas BAAMONDE, Marfa
Emilia (2006). Derecho del Trabajo. 24* Ed. Madrid: Civitas, 1.289 pp., p. 56).
23 Véase Garcia Diaz, Margarita, e Hiparco Rua, Gloria (1996). “Invenciones y creaciones
intelectuales: especial referencia al software”. Acciones e investigacidn sociales, N° 4, pp. 81-
91, p. 84. En el mismo sentido, BERNHARDT, Wolfgang y Krasser, Rudolf (1986). Lehrbuch
des Patentrechts. 4* Ed. Munich: Beck, 741 pp., p. 244; y HersnoviTz, Marc (1995). “Un-
hitching the trailer clause: The rights of inventive employees and their employers”. Journal
of Intellectual Property Law, N° 3, pp. 187-212, p. 191.
Véase MERGES, Robert (1999). “The Law and Economics of Employee Inventions”. Harvard
Journal of Law & Technology, Vol. 13, N° 1, pp. 1-54, p. 31. Como destaca este autor, la
“investigacion y desarrollo” (I+D) es un 4rea altamente problemdtica, pues no existe certeza
que de ella se logre efectivamente una invencidén, que sea patentable, ni menos aun que su
explotacién sea econdmicamente viable. La regulacién legal, entonces, debe proteger de
alguna forma al empleador que afronta todos estos riesgos, ya sea otorgdndole la titularidad
de los derechos patrimoniales o, al menos, concediéndole un derecho preferente de uti-
lizacién de la invencién patentada por su trabajador. La critica a la atribucién de la titulari-
dad al empleador, sefala el autor citado, solo surge en el momento en que la invencién es
alcanzada, es decir, cuando la incertidumbre de la actividad deja de existir, y se vislumbran
con mayor claridad sus futuros beneficios.
25 SIERRA (2005) 145.

24
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es una excepcién legal al principio de Propiedad industrial referido a que
el inventor es el titular de la patente), donde la ley le atribuye ab initio la
titularidad de la patente a la empresa. Es por eso que esta tiene derecho a
solicitar el privilegio industrial, sin que medie cesién alguna del trabajador.

La distincién entre la titularidad originaria del trabajador y la obliga-
toriedad de la respectiva cesién al empleador se encuentra mds claramente
en el Derecho alemdn, pues su Ley sobre Invenciones de los Trabajadores
(Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen o ArbnErfG) dispone que el em-
pleador “podrd” reclamar la titularidad de la invencién (lo que dicha ley
denomina reclamacién “sin restricciones”), caso en el cual se le transferi-
ran todos los derechos de la invencién en servicio (§ 7 (1) ArbnEfrG)2°.

De todas formas, si bien coincidimos en que se atribuya la titulari-
dad de esta clase de invenciones al empleador, creemos que nuestra ley
debiera contemplar un plazo para solicitar el privilegio, luego del cual, si
no se ejerce dicha facultad, esta corresponderia al inventor o equipo de
inventores que la llevaron a efecto?”. Reconocemos, sin embargo, la difi-
cultad prictica de fijar una regulacién en tal sentido, pero consideramos
que con ello el objetivo primordial que el legislador ha buscado al regular
las invenciones en servicio, cual es el desarrollo técnico, se encontraria
mejor protegido. Como bien ha sefialado EsTuriNAN CACERES en el De-
recho espanol, atribuir al empresario incondicionalmente la titularidad
de estas invenciones, sin tomar lo anterior en consideracién, “no protege
adecuadamente los intereses del conjunto de la sociedad, ni los de los tra-
bajadores en particular”28.

26 La situacién es distinta en el Derecho espaiol, en que el articulo 15.1 de su Ley de Patentes

dispone que “Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato
o relacién de trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de in-
vestigacion explicita o implicitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al
empresario”. De acuerdo a la doctrina espanola mayoritaria, esta disposicion da cuenta de la
titularidad originaria del empleador de esta clase de invenciones (véase, por todos, RODRI-
GUEZ-PIRERO y BraVO-FERRER, Miguel (1986). “El nuevo régimen juridico de las invencio-
nes laborales”. Relaciones Laborales, N° 6, pp. 41-48, p. 46; y FEas CosTILLA, Javier (1987).
“Las invenciones laborales en la ley de patentes de 1986”. Revista del Trabajo, N° 87, pp.
121-136, p. 128. En el mismo sentido, desde la antigua regulacién espafola, ALsioL (1975)
113). A una conclusién similar llega la doctrina argentina (véase Guisabo (2010) 433).

7 Una acertada solucidn a este problema se encuentra en el Derecho alemdn. De acuerdo al §
6 de la ArbnEfrG, la reclamacién de la titularidad de la invencién por parte del empleador
debe realizarse tan pronto como sea posible, existiendo como plazo mdximo cuatro meses
desde que el trabajador le informé de ella a su empleador (conforme al § 5 de la ArbnEfrG,
el trabajador que realice una invencién en servicio tiene la obligacién de informdrselo). Si
no se reclama dicha titularidad en el plazo antes sefialado, la invencién se vuelve “libre” y el
trabajador puede solicitar la respectiva patente (§ 8 (3) ArbnEfrG). Lo anterior es sin per-
juicio que se reconoce al empleador la posibilidad de no hacer piblica la invencién cuando
exista un interés legitimo de mantenerla como secreto industrial, debiendo en tales casos
cumplir ciertos requisitos adicionales establecidos en la ley (§ 17 ArbnEfrG).

28 EstuPINAN (2003) 187. A juicio de esta autora, ello se debe a que este esquema permitiria al
empleador mantener las invenciones en secreto o no explotarlas.
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(2.1.2) Objeto del contrato

Segtin se deduce del art. 68 de la LPI, el objeto del contrato por parte
del trabajador no consiste en obtener un resultado —una invencién—, sino
el desarrollo de una actividad inventiva. Se dispone asi que la naturaleza
de esta clase de contratos es “el cumplimiento de una actividad inventiva o
creativa’ (art. 68 LPI). A este respecto, Gémez Segade ha sehalado que ar-
gumentar lo contrario “serfa simplemente absurdo, porque la investigacién
estd dirigida hacia lo desconocido, y no pueden garantizarse resultados
concretos”?. En efecto, la naturaleza de la actividad inventiva es incierta,
y no existe seguridad de que una idea llegue a convertirse en una inven-
cién, ni menos que, aunque esta se alcance, llegue a ser patentada®.

En cuanto al objeto de estos contratos surge el problema relativo al
grado de determinacién que este debe presentar?!. En especial, si son véli-
das las cldusulas que contemplen misiones inventivas muy genéricas, que
puedan abarcar cualquier invencién del trabajador —sea o no parte de su
actividad laboral inventiva—, y que, en definitiva, impliquen que su titula-
ridad pertenezca al empleador.

Sobre la determinacién de la obligacién que corresponde al traba-
jador, el art. 10 N° 3 del CdT dispone que “El contrato de trabajo debe
contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones: (...) 3.- determinacién
de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de pres-
tarse. El contrato podrd sefalar dos o mds funciones especificas, sean estas
alternativas o complementarias’”32.

Nuestra doctrina laboral ha manifestado que “la determinacién de
la naturaleza de los servicios implica que se consigne el cargo especifico o

2 Gémez (1984) 120-121.

30 Véase LeEma (1990) 150. Analizando el articulo 15.1 de la Ley de Patentes espafiola, similar
en esta materia al articulo 68 de la LPI, este autor sehala que “cuando hablamos de misién
inventiva nos referimos, evidentemente, a la misién de investigacién. Porque, acertadamen-
te, la ley habla de actividad de investigacién, ya que el objeto del contrato no es inventar. El
objeto serd la investigacion, con independencia de que la misma conduzca o no a una inven-
cién”.

31 Brevemente cabe recordar que el objeto como requisito de validez comtn a todo contrato,
se encuentra establecido en el art. 1460 del Cédigo Civil, segin el cual “toda declaracién
de voluntad debe tener por objeto una o mds cosas que se trata de dar, hacer o no hacer”.
Como la prestacién laboral constituye una obligacién de hacer, su objeto debe ser determi-
nado, licito, asi como fisica y moralmente posible (véase LEON HurtaDO, Avelino (1983).
El Objeto en los Actos Juridicos. 2* Ed. Santiago: Editorial Juridica de Chile, 151 pp., pp. 25
ss). En lo que nos interesa, se ha entendido que el fundamento del requisito de determina-
cién surge “de la propia naturaleza de las cosas, ya que debe conocerse especificamente en
qué consiste el hecho o la abstencién objeto de la obligacidn. Es decir, el deudor debe saber
qué debe y el acreedor qué puede exigir” (LEON (1983) 26).

32 Véase Lanata FuenzaLiDa, Gabriela (2006). Contrato individual de trabajo. 3* Ed. Santiago:
LexisNexis, 318 pp., p. 111, para quien “esta es una de las estipulaciones mds importantes
del contrato de trabajo, pues dice relaciéon con la obligacién principal del trabajador, que es
precisamente la de prestar servicios a favor del empleador”.

Revista DE DERECHO UNIVERSIDAD CaTdLICA DEL NORTE - ARO 18 N° 2 (2011) 159



Alfredo Sierra Herrero

funcién que el trabajador se obliga a desempefar, para evitar que el em-
pleador arbitrariamente altere las condiciones en que el trabajador debe
prestar sus servicios ‘por la via de cldusulas amplias o indeterminadas’™33.
La doctrina comparada, por su parte, ha destacado que el requisito de
“determinacién” cumple dos finalidades; por un lado, garantiza la serie-
dad de las obligaciones contraidas, tutelando en consecuencia un interés
general; y, por el otro, protege a una de las partes del contrato de la im-
posicién arbitraria de la prestacién debida por parte de la otra, tutelan-
do asf un interés individual®4. Se afirma que se trata de una cuestién de
“interés cualificado” para el trabajador, pues “solo desde ella (se) podrd
limitar el margen de arbitrariedad que los hechos vienen a conceder a su
acreedor”.

Los tribunales de justicia, en tanto, han sefialado que las “funciones
especificas a desarrollar por parte del trabajador, deben ser consignadas
en el contrato respectivo, pues ellas son la razén que lleva al empleador a
suscribir dicha convencién e implican, a su vez, la delimitacién del dmbi-
to dentro del cual este ejercerd la direccién sobre aquel”3°; considerdndose
que la excesiva “amplitud o falta de delimitacién de tareas” puede incluso
significar un detrimento para el trabajador?’. En este sentido, se ha subra-
yado la importancia de la determinacién de funciones, en materias de la
procedencia de despidos —a propésito de la calificacién de un incumpli-
miento grave de obligaciones contractuales (art. 160 N° 7 CdT)-?3, de
despidos indirectos (art. 171 CdT)?, y en la aplicacién del ius variandi
(art. 12 CdT)#°. Por su parte, la Direccién del Trabajo ha indicado que es
necesario conocer con exactitud y sin lugar a dudas la labor o servicio que
el dependiente se obliga a ejecutar para el respectivo empleador, lo cual
obedece a “la intencién del legislador de que el dependiente conozca con
certeza el o los servicios que deberd prestar, en términos que se evite que
en este aspecto quede sujeto al arbitrio del empleador™4!.

33 GamonaL CoNTRERAS, Sergio y Guipt Mogaia, Caterina (2010). Manual del Contrato de
Trabajo, Santiago: AbeledoPerrot-LegalPublishing, 342 pp., p. 75. En el mismo sentido, Liza-
MA PorTAL, Luis (2003). Curso de Derecho del Trabajo. Santiago: LexisNexis, 238 pp., p. 40.

3% Véase CUENCA ALARCON, Miguel (2006). La determinacion de la prestacion de trabajo. Ma-
drid: CES, 379 pp., p. 39.

35 CuEenca (2006) 63.

36 Corte Suprema, sentencia de 20 de diciembre de 2006, Rol 790-2005. Disponible en juris-
prudencia oz /ine de LegalPublishing.

37 Véase Corte Suprema, sentencia de 20 de diciembre de 2006, Rol 790-2005. Disponible en
jurisprudencia on /ine de LegalPublishing.

38 Véase Corte de Santiago, sentencia de 3 de septiembre de 2002, Rol 7069-2001. Disponible
en jurisprudencia o /ine de LegalPublishing.

39 Véase Corte Suprema, sentencia de 20 de diciembre de 2006, Rol 790-2005. Disponible en
jurisprudencia oz /ine de LegalPublishing.

4 Véase Corte de Punta Arenas, sentencia de 10 de diciembre de 2010, Rol 45-2010. Disponi-
ble en jurisprudencia oz /ine de LegalPublishing.

41 Direccién del Trabajo, Dictamen Ord. N° 4058/202, 3 de julio de 1995.
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La amplitud de las cldusulas que contemplan quehaceres inventivos,
es un tema que se ha desarrollado por la doctrina comparada a propésito
del anilisis de la eficacia de las llamadas “cliusulas de estilo”42. A través de
ellas se fijan misiones generales de investigacién, en virtud de las cuales se
pretende que el empleador sea titular de todas las invenciones realizadas
por el trabajador-inventor, sea que estén o no relacionadas con la presta-
cién que realiza®3.

A nuestro entender, la importancia de determinar la misién inven-
tiva reside en buena medida en evitar que, a través de una cldusula exce-
sivamente general, la empresa termine siendo titular de las invenciones
conocidas como “libres”; es decir, aquellas que son realizadas por un
trabajador que no estd contratado para realizar una actividad de inves-
tigacién (art. 69 inc. 1° LPI). Previamente corresponde hacer una acla-
racién, y es que si bien dicha norma se refiere en principio al trabajador
que no se encuentra “obligado a realizar una actividad inventiva o crea-
tiva’, debiera también entenderse comprendido en ella a aquel trabaja-
dor que realiza una invencién —libre— originada en una investigacién
que no es parte de la misién inventiva estipulada en el contrato. De no
ser asi, bastarfa con que el contrato de trabajo contemplara dentro de
su objetivo cualquier actividad inventiva, para que toda invencién del
trabajador, aunque sea ajena al contenido de dicho contrato, no se con-
sidere como libre. Por esto decimos que la invencidn libre puede ser, o
bien aquella realizada por un trabajador que no estd obligado a desarro-
llar tareas de investigacién, o bien aquella que consigue un trabajador
que si estd contratado para realizar dichas tareas, pero que llevé a cabo
—por su cuenta— otras investigaciones que no coinciden con las contra-
tadas.

En este contexto, las cldusulas que contemplen actividades inventivas
muy amplias pueden llegar a significar que el derecho de los trabajadores
a obtener sus propias invenciones pueda resultar inoperante. Para exami-
nar la eficacia de estas cldusulas en cuanto a su amplitud, creemos que
un factor clave consiste en la funcién real que desempefie el trabajador4
(recuérdese la importancia que se otorga en nuestro dmbito laboral a la
aplicacién prdctica que las partes efecttan del contrato a la hora de de-

42 Véase Lois (2000) 134.

43 Lois (2000) 134.

4 Una interesante aproximacién a la determinacién de las funciones efectivamente debidas
por el trabajador se encuentra en el Derecho argentino. Como ha destacado su doctrina,
interpretando el articulo 37 de su Ley de Contrato de Trabajo, el contenido del contrato de
trabajo estd determinado por la calificacién de la o las tareas que las partes acordaron como
constitutivas de la relacidn laboral, y no por la calificacién profesional del trabajador. Véase
ArMANDO GrisoLia, Julio (2008). Manual de Derecho Laboral. 4* Ed. Buenos Aires: Lexis-
Nexis, 1.053 pp., p. 95.
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terminar el alcance de sus cldusulas®®). Asi las cosas, aquella cliusula que
comprenda mds tareas inventivas que aquellas realizadas efectivamente
podria estimarse que afecta a las invenciones que el trabajador lleve a cabo
por su cuenta, y de esa forma ir en contra de un derecho irrenunciable®°.

En efecto, esta situacion serfa contraria a lo dispuesto en el art. 71
LPI, que prescribe la irrenunciabilidad anticipada de los derechos de los
trabajadores referidos a las invenciones en servicio?’. Y es que, en defini-
tiva, por medio de dichas cldusulas los trabajadores estarfan renunciando
a ser titulares de aquellas invenciones que les pertenecen por ley. De este
modo, si una cldusula conlleva tal infraccién debiera tenerse “por no es-
crita” en todo o parte, segtin lo dispone el articulo en comento.

(2.2.) LAS INVENCIONES MIXTAS (ART. 69 INC. 2° LPI)
(2.2.1) Aspectos generales
El inc. 1° del art. 69 de la LPI hace referencia a las invenciones per-

tenecientes en forma exclusiva a los trabajadores, conocidas normalmen-
te en doctrina como invenciones libres. Ellas consisten en invenciones

4 Como afirma GAMONAL, en materia de contratos consensuales, como el contracto de trabajo,

se acepta su modificacién tdcita, que se manifiesta a través de la aplicacién prdctica que las

partes han efectuado de sus cldusulas. Afirma el autor, que “los hechos revelan la voluntad real

de los contratantes, ya que si el contrato se cumple de determinada manera es porque las partes
consienten en ello”. GamoNaL CONTRERAS, Sergio (2008). Fundamentos de Derecho Laboral.

Santiago: LegalPublishing, 168 pp., p. 121. Como se sabe, esta clase de modificaciones reciben

la denominacién de “cldusulas tdcitas”. (véase MELIs VALENCIA, Christian (1997). “Cldusulas

técitas”. Boletin Oficial de la Direccion del Trabajo, N° 103, pp. 1-13, p. 3; las que se consideran

como una materializacién del Principio de Primacia de la Realidad (Gamonar (2008) 121.

Véase también MELis (1997) 3). Sobre la procedencia de las cléusulas tdcitas, parte de la doc-

trina nacional —con la cual coincidimos— sostiene que estas no pueden operar si significan una

“infraccién reiterada por parte de un empleador de alguna de sus obligaciones contractuales

(...) dado que ello normalmente no obedecerd a un consentimiento tdcito del trabajador, sino a

su situacion de desmedro frente al empleador” (Lanara (2006) 118; y GamonaL/Guipt (2010)

82). Por su parte, Rojas se plantea si dichas cldusulas pueden operar no solo a favor sino tam-

bién en su contra y sobre ello concluye que “de acuerdo a los principios generales del Derecho

del Trabajo no es aceptable tal posibilidad, toda vez que estando vigente una relacién laboral en

muchos casos serfa dificil o imposible para el trabajador alegar el respeto de la cldusula inicial y,

de esta manera, significarfa una imposicién de una modificacién unilateral del empleador” (Ro-

jas MiKo, Irene (2004). Manual de Derecho del Trabajo. Santiago: LexisNexis, 309 pp., p. 42).

En este sentido, en ordenamientos comparados como el francés se exige expresamente que la

misién inventiva encomendada al trabajador “corresponda a sus funciones efectivas” (véase

Lois (2000) 134).

47 Nos parece que en estos casos estarfamos en presencia de un fraude de ley. Asi, por lo de-
mis, lo reconocen autores como MUOSSERON, que considera la atribucidn sistemdtica e indi-
ferenciada de misiones de investigacién muy amplias en los contratos de trabajo, podria ser
sospechosa de “fraude a la ley”, en tanto ellas llevarian a que todas las invenciones obtenidas
por los trabajadores pertenezcan al empleador (MuosserON, Jean Marc (1984). Traité des
Brevets. Paris: CEIPI, Vol. I, 1.097 pp., p. 521). Sobre el fraude a la ley en la doctrina nacio-
nal, véase LEON (1983) 31 ss; y GamonAL (2008) 123.

46

162 Revista DE DERECHO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE - ARO 18 N°© 2 (2011)



Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen retributivo

obtenidas por un dependiente que, segun su contrato de trabajo, no se
encuentra obligado a realizar una funcién inventiva o creativa. Con todo,
la LPI concede en ciertos casos la titularidad a la empresa de las invencio-
nes efectuadas por trabajadores, a pesar de que no hayan sido contratados
para desarrollar funciones de naturaleza inventiva. Para que ello suceda se
exige que el trabajador “se hubiera beneficiado de modo evidente de los
conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios propor-
cionados por esta’ (art. 69 inc. 2° LPI). Estas invenciones reciben, segin
ya adelantamos, la denominacién de mixtas o de explotacién?®.

Como se ha destacado en el Derecho comparado, esta clase de inven-
ciones en servicio constituye una categoria intermedia entre las denomi-
nadas contratadas o por encargo (art. 68 LPI) y las libres (art. 69 inc. 1°
LPI), ya que a pesar que el trabajador no ha sido contratado para realizar
una actividad de investigacién, ha desarrollado una invencién en cuya
consecucion resultaron clave las condiciones (“conocimientos y medios”)
que la empresa ha puesto a su disposicién para prestar sus servicios, y de
ahi que se le concede a esta su titularidad?’.

(2.2.2) Requisitos de las invenciones mixtas

En general dos son los requisitos que deben concurrir para que nos
encontremos ante esta clase de invenciones, a saber: a) que el trabajador
no haya sido contratado para realizar actividades inventivas o creativas; y
b) que el trabajador se haya beneficiado de los medios y conocimientos
proporcionados por la empresa para conseguir la invencidn.

(a) No haber sido contratado para realizar actividades inventivas

Se trata de un requisito negativo —como bien lo ha destacado un sector de
la doctrina comparada®’—, toda vez que la invencién no puede ser el resultado
de una actividad investigativa pactada. De esta suerte, el resultado obtenido
por el trabajador —la invencién— debe ser de caricter extraordinario, en tanto
no forma parte de la obligacién debida®!; caracteristica fundamental que dife-
rencia esta clase de invencién de la denominada contratada o por encargo®?.

48 Véase, en este sentido, BLanco JimMENEz, Araceli (1999). Proteccion juridica de las invencio-

nes universitarias y laborales. Pamplona: Arazandi, 345 pp., pp. 103 ss; Feas (1987) 129; y
PErEz PEREZ, Manuel (1994). Invenciones laborales de trabajadores, profesores universitarios y
personal investigador. Madrid: Civitas, 397 pp., pp. 161 ss

Véase Lois Bastipa, Fdtima (1999a). “La atribucién de los resultados de la investigacidn
contratada en la Ley de Patentes”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coru-
ia, N° 3, pp. 331-349, p. 335.

50 Véase, por todos, EsTuPIRAN (2003) 196; Lors (2000) 138-139; y Lema (1990) 150.

51 Branco (1999) 103.

52 Branco (1999) 103.

49
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Pérez senala que esta invencién no serd una consecuencia de una
actividad obligada, sino fruto, bien de la casualidad, bien de la propia
iniciativa®3. Por su parte, Lois Bastida apunta que, mientras en las inven-
ciones contratadas o por encargo existe una relacién de causalidad entre
actividad debida y la invencién, en las invenciones mixtas existe una re-
lacién de conexién entre el resultado inventivo y la actividad realizada
por el trabajador en el ejercicio de sus funciones ordinarias®. En efecto,
el trabajador logrard normalmente esta clase de invencién como conse-
cuencia del desarrollo dichas funciones. Sobre todo, en aquellos casos en
los que el objeto del contrato se refiere a actividades (no investigativas)
potencialmente idéneas para conseguir un resultado inventivo; tal seria
el ejemplo —como lo ilustra BLanco JiMENEZ— del invento de un técnico
comercial —cuyo contrato no prevea el desarrollo de actividades de inves-
tigacién— conseguido gracias a las diversas sugerencias recibidas de parte
de los clientes que debe atender®.

(b) Conocimientos y medios de la empresa

Se requiere, a su vez, que el inventor se hubiera beneficiado de mane-
ra evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y que,
ademds, haya utilizado medios proporcionados por esta (art. 69 inc. 2°
LPI). Como se advierte, es necesaria la presencia de dos elementos: los co-
nocimientos y los medios facilitados por la empresa. Ambos deben concu-
rrir en forma simultdnea en la consecucién de la invencién. Se destacd asi
durante la tramitacién de la LPI en la Comisién de Economia, Fomento
y Desarrollo de la H. Cdmara de Diputados, por el H. Diputado Fran-
cisco Bayo: “(...) los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y la
propiedad de los medios utilizados para la invencién deben ser requisitos
copulativos y no alternativos, para que el derecho a la invencién pertenez-
ca al empleador”56. Por consiguiente, si falta uno de ellos, la invencién
no podria ser calificada como “mixta”, sino mds bien como “libre”. Re-
cordemos que la invencién mixta debe entenderse como una excepcién a

53 PEREZ (1994) 164-165.

>4 Lors (2000) 121.

55 Branco (1999) 103.

56 BiBLioTECA DEL CONGRESO NAcIONAL (1991). Historia de la Ley N° 19.039. Disponible en
linea: htep://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/12821/5/HL19039.pdf
[consultado el 19 de julio de 2011], 452 pp., pp. 103-104. La indicacién citada forma parte
del Segundo Informe de la Comisién de Economia, Fomento y Desarrollo de la H. Cimara
de Diputados. Esta situacién, aunque se deduce del texto legal y era reconocida por nuestra
doctrina (véase Garcia-HuipoBro AMUNATEGUI, Vladimir (1992). Legislacion sobre propie-
dad industrial. Andlisis, jurisprudencia y guia prdctica. Santiago: Editorial Juridica de Chile,
279 pp., p. 174), fue tratada de forma errénea por el articulo 112 del anterior Reglamento
de la LPI (Decreto Supremo N° 177/Min. Economia, de 6 de mayo de 1991, hoy deroga-
do), que los presentaba como alternativos (véase SIERRA (2005) 148-149).
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la titularidad de la invencién por parte del trabajador no contratado para
investigar, en tanto se acredite el cumplimiento de los requisitos legales
que la hacen procedente®’.

Parece ser que esta exigencia de concurrencia simultdnea es una par-
ticularidad de nuestra legislacién nacional, frente a lo que sucede en el
Derecho comparado. En efecto, en ordenamientos como el argentino y el
espafiol que, en esta materia poseen una estructura normativa similar a la
nuestra, la presencia de dichos elementos se requiere solo en forma alter-
nativa, siendo asi suficiente que se cumpla simplemente con uno de ellos
para encontrarnos ante una invencién de esta clase®®.

Centrdndonos en el examen de estos elementos, comenzando por
los “conocimientos”, es posible apuntar, como primera cuestién, que se
trata de un aporte de orden inmaterial, ya que por “conocer” se entiende
la accién de “averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. La clave se encuentra
en un “averiguar’ que obviamente conlleva un ejercicio “intelectual”;
luego, para el tema que nos importa, el conocimiento adquirido por el
trabajador-inventor —a través de ese “averiguar’— se logré gracias a las
condiciones que la empresa puso a su disposicién para la prestacién de
sus servicios. Se sefiala que estas condiciones pueden consistir en “infor-
maciones, know-how, pricticas, ideas obtenidas de conversaciones con
colegas, distribuidores o cooperadores y, en definitiva, cualquier contribu-
cién inmaterial de estimulo intelectual nacida de reflexiones de un espiri-
tu individual y critico”®.

De esta manera, estos conocimientos se pueden adquirir de la propia
experiencia que genera el cargo en su desarrollo, como también de las

57 Véase, en el Derecho espafiol, Arvarez MONTERO, Antonio (2008). “Invenciones laborales.
Un marco juridico viejo para un nivel de investigacién creciente”. Trabajo: Revista andaluza
de relaciones laborales, N° 21. pp. 141-166, p. 153.

En el Derecho espariol se trata de requisitos alternativos, segin dispone el articulo 17.1 de la

Ley de Patentes espanola. Similar es el caso del Derecho argentino, segtin dispone el articulo

10 letra b) de su Ley N° 24.481, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad. En el De-

recho alemdn, aunque no se trata de conceptos idénticos a los utilizados por el legislador na-

cional, sus requisitos también se presentan como alternativos (“experiencia’ o “actividades”
de la empresa), segtin dispone el § 4 (2) letra b) de la ArbnEfrG (véase Rerrzie, Helmut ez

al. (2007). German Act on Employees’ Inventions. Munich: Verlach C.H. Beck, 112 pp., p. 5).

59 Rear Acabpemia EspaNora (2001). Diccionario de la Lengua Espariola. 22* Ed. Disponible
en linea: http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=conocer [consul-
tado el 27 de junio de 2011].

60 Lois (2000) 145. En el mismo sentido, PErEz (1994) 165-166, para quien “por ‘conoci-
mientos’ hay que entender ¢jercicios, habilidades técnicas, el know-how, y el savoir faire
que se aplican con regularidad en la empresa asi como ideas, hipdtesis de trabajo e investi-
gaciones en curso o, incluso, la contribucién inmaterial de impulso y estimulo intelectual,
nacidos de un espiritu observador y curioso o de conversaciones con otros trabajadores de la
empresa, o sea, todo lo que puede caer en el dmbito del potencial intelectual de la empresa
respecto de los cuales el trabajador se ha comportado de manera parasitaria”.

58
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etapas previas de formacién —si las ha habido—, en una fase de adaptacién
o readaptacién profesional e, incluso, en los casos en que el trabajador
haya tenido acceso a ellos sin mediar acuerdo previo con su empleador®!.
En este sentido, las funciones que el trabajador desempena al interior de
la empresa deberdn —precisamente— constituir la ocasién para que este
adquiera los conocimientos técnicos, que serdn el elemento decisivo a la
hora de la obtencién de la invencién®?2,

Subrayamos el cardcter decisivo de estos conocimientos —adquiridos
en la empresa— a la hora de conseguir la invencién, ya que la LPI exige
que el trabajador se haya beneficiado “de modo evidente” de estos en la
consecucién de ese resultado. Es decir, se debe tratar de un aporte “cier-
to, claro, patente y sin la menor duda”®3; por tanto, la contribucién de la
empresa debe haber sido determinante, de modo que sin ella la invencién
no se hubiera alcanzado®.

Esta exigencia se justifica si recordamos que la LPI presenta la inven-
cién mixta como una excepcion frente a la invencién libre —cuya titulari-
dad, como se sabe, pertenece al trabajador—; de hecho, parte de la doctri-
na comparada considera a la mixta como una invencién libre, que por sus
caracteristicas especiales concede ciertos derechos al empleador®. Por esto
consideramos que la aportacién de la empresa a la invencién, a través de
los conocimientos entregados al trabajador, debe haber predominado por
sobre la iniciativa de este ultimo. En los casos en que lo decisivo sea la
aportacién personal del trabajador, creemos deberia aplicarse lo dispuesto
en el art. 69 inc. 1° de la LPI y, en consecuencia, la invencién pertenece-
ria a él y no a su empleador®.

Respecto de los “medios”, a diferencia de los “conocimientos”, ellos
se refieren a un aporte de cardcter material. En este sentido, la Real Aca-
demia Espafiola entiende por medio una “cosa que puede servir para un
determinado fin, como p. ej. medios de transporte, de comunicacién”®’.

61 PERrezZ (1994) 165.

62 Direz (1994) 165.

63 ReaL Acabpemia EspaNora (2001). Disponible en linea: htep://buscon.rae.es/drael/

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=evidente [consultado el 27 de junio de 2011].

En el Derecho francés, GRIDEL considera que no se cumple el requisito de “beneficiarse” de

los conocimientos cuando estos pertenecen al “dominio publico” de la industria en la cual

se desarrolla la invencién, aunque sean desconocidos para el sujeto comin (véase GRIDEL

(1980) 44).

6 Esta idea ha sido defendida extensamente por la doctrina espafiola. Véase, por todos, Feas

(1987) 130; Ropricuez-P1RERO (1986) 45; Lots (2000) 139; y PEREZ (1994) 165.

Véase Feas (1987) 130, para quien —acertadamente— “La aportacién de la empresa ha de ser

particular, original y especifica: instrumentos o mdquinas exclusivos de esa empresa en con-

creto, y métodos y conocimientos desconocidos fuera de ella, incluso para otros profesiona-

les del mismo sector empresarial”.

67 ReaL Acabpemia EspaNora (2001). Disponible en linea: http://buscon.rae.es/drael/
SrvltConsulta? TIPO_BUS=3&LEMA=medio [consultado el 27 de junio de 2011].

64

66
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En el dmbito de las invenciones, la doctrina comparada ha sostenido que
se refiere a la contribucién de la empresa derivada de la utilizacién de sus
instrumentos, tales como microscopios, instrumentos de medicién de alta
precisién, mdquinas de soldadura, entre otros, sin los cuales la invencién
no hubiera podido ser realizada®.

El inc. 2° del art. 69 LPI dispone que dichos medios de la empresa
deben ser “utilizados” por el trabajador con miras a conseguir la inven-
cién. De esta manera, este requisito no se cumple si aquellos solo ayuda-
ron a obtener un conocimiento de cara a la invencién, toda vez que —por
hablarse de utilizar— se requiere la participacion efectiva de estos en el
proceso de confeccién del invento, o incluso ser parte de su propia com-
posicién. Compartimos asimismo la opinién de autores extranjeros en
cuanto a que deben ser medios especificos de la empresa, por lo que utili-
zar materiales triviales o la biblioteca de la empresa, no permitiria calificar
la invencién como mixta®.

Por dltimo, un aspecto de gran importancia es la distincién que de-
bemos hacer entre la experimentacién necesaria para conseguir la inven-
cién de aquella posterior a alcanzada la misma. Nos parece, siguiendo a
Garcia Vidal, que los experimentos o ensayos posteriores a la invencién
no debiesen ser considerados para efectos de calificar una invencién como
mixta. Por lo cual, si el empleador ha aportado simplemente medios para
la realizacién de estas pruebas, no se convertirfa en el titular de aquella”®.

Como también apunta Garcia Vidal, serd necesario entonces de-
limitar el momento en que debe entenderse que se ha conseguido una
invencién, pues este marcard la linea divisoria a partir de la cual el uso de
medios proporcionados por la empresa influird en la calificacién de la in-
vencién como perteneciente al empleador y, a su vez, permitird distinguir
entre experimentacion previa y posterior a la invencién’!. La solucién
parece encontrarse, siguiendo a este autor, en considerar que “la inven-
cién se habrd conseguido cuando se resuelva el problema técnico que
se pretende solucionar con la misma, esto es, cuando se consiga la regla
técnica”’?.

68 Véase Lots (2000) 145. En el mismo sentido, PErEZ (1994) 166-167, para quien en el con-
cepto de “medios” no se deben incluir las materias primas.

69 Lema (1990) 150. En el mismo sentido, PEreZ (1994) 166-167; Lots (2000) 146; y Gri-
DEL (1980) 43.

70 GARciA VIDAL, Angel (2007). “Las invenciones laborales libres y de servicio [Comentario a
la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, nim. 332/2006 (Seccién 22), de 12 de
diciembre]”. Actas de Derecho industrial y Derecho de autor, T. XXVII (2006-07), pp. 621-

644, p. 634.
71 Garcia (2007) 634.
72 Garcia (2007) 634. Como explica este autor, “una vez que se pueda describir de manera

suficientemente clara y completa la invencién para que un experto en la materia pueda eje-
cutarla, hay que entender que ya estamos ante una invencién”.
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(2.2.3) Sobre la titularidad de la invencién mixta

Nuestro ordenamiento establece que la titularidad del invento,
cuando concurran los requisitos antes sehalados, pertenecerd al emplea-
dor, teniendo el trabajador derecho a una retribucién adicional (sobre la
naturaleza y caracteristicas de esta retribucién, véase 3.2.). Del tenor del
inc. 2° art 69 LPI se deduce que se trata de una titularidad originaria, a
pesar que en la prictica —como ya sefalamos al referirnos a las invencio-
nes contratadas o por encargo— se suele efectuar la cesién del trabajador al
momento de solicitar la respectiva patente.

Cabe apuntar que la legislacién nacional, en lo que respecta a esta ti-
tularidad exclusiva del empleador, se aparta de las soluciones existentes en
el Derecho comparado, en que mayoritariamente se consagra un derecho
de opcién para el empleador de “asumir” la invencién (es decir, exigir su
titularidad) o simplemente solicitar un derecho no exclusivo de uso de la
misma’3. Otra solucién es la del Derecho brasilefio, en que el empleador
solo tiene el derecho a una cotitularidad compartida con el trabajador’4.

73 En el Derecho alemdn, para efectos de la titularidad de la invencién, se distinguen simple-

mente entre invenciones “no libres” (que agrupan (i) a las que resultan de una actividad
inventiva obligatoria del trabajador, y (ii) a las que se basen sustancialmente en la experiencia
o actividades de la compaiia, segiin dispone el § 4 (2) ArbnEfrG) y “libres” (definidas nega-
tivamente, como aquellas que no retinen los requisitos anteriores, segiin dispone el § 4 (3)
del mismo cuerpo legal). Las invenciones “no libres”, dan al empleador la opcién de solicitar
ya sea la patente o un derecho no exclusivo de uso de esta (S 6y § 7). En el Derecho espaiiol,
el art. 17.1 de su Ley de Patentes —que regula las invenciones mixtas— dispone que “(...) el
empresario tendrd derecho a asumir la titularidad de la invencién o a reservarse un derecho
de utilizacién de la misma”, norma que reconoce claramente que se trata de un derecho de
opcién para el empleador, que nace cuando se alcance una invencién de esta naturaleza. En
el Derecho francés, el articulo 611-7 del Cédigo de Propiedad Intelectual (Code de la Propriété
Intellectuelle) reconoce en su N° 2 que el empleador puede solicitar que se le “asigne” la titu-
laridad de la invencién del trabajador o que se le otorgue una licencia total o parcial sobre
ella, en los casos en que este ultimo, sin estar contratado para investigar, la haya alcanzado
durante la ejecucién de sus funciones. En el Derecho estadounidense, a falta de regulacion legal
expresa a nivel federal, se ha reconocido por la doctrina y jurisprudencia que en los casos en
que el trabajador no haya sido contratado para investigar, pero haya alcanzado la invencién
utilizando las instalaciones y recursos de la empresa, aunque la patente le pertenecerd al tra-
bajador, el empleador podrd obtener una licencia gratuita, no exclusiva e intransferible para
fabricar y utilizar la invencién, lo que se conoce como la doctrina del “shop right” (véase
GupMEsTaD, Telje (1982). “Patent Law of the United States and the United Kingdom: A
comparison”. Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, N° 5, pp. 173-
196, pp. 181-182, para quien se trata de una solucién “intermedia”, entre las invenciones
pertenecientes al empleador y las libres). En el Derecho argentino, el articulo 10 letra b) de su
Ley N° 24.481, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad dispone que “(...) cuando el
trabajador realizara una invencion en relacién con su actividad profesional en la empresa y en
su obtencién hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la
empresa o la utilizacién de medios proporcionados por esta, el empleador tendrd derecho a la
titularidad de la invencién o a reservarse el derecho de explotacién de la misma”.

La situacién del Derecho brasilefio es especialmente particular, en tanto su Ley N° 9.279
(14 de mayo de 1996), sobre Propiedad Industrial, establece un régimen de copropiedad

74
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Claramente el legislador nacional se ha inclinado a favor del interés del
empresario al concederle la titularidad sobre esta categoria de invencio-
nes, a pesar que la actividad inventiva no forme parte de la obligacién
debida por el trabajador. Con todo, esta opcién va de la mano con las
mayores exigencias que de acuerdo al art. 69 inc. 2° deben concurrir para
que nos encontremos ante una invencion mixta, segin tuvimos oportuni-
dad de analizar.

Esta concesién de la titularidad al empresario se ha justificado in-
dicando que se trata de invenciones que pueden aparecer como “parasi-
tarias”, ya que el trabajador se ha servido de la posicién laboral propia
para realizar la invencidn, la que no hubiera sido posible para él de no ser
dependiente de esa empresa”’>. Otros autores, en tanto, consideran que
su fundamento se encuentra en una tradicional disposicién del Derecho
de la competencia, segin la cual se establece como prohibicién que, con
la ayuda de los medios proporcionados por el empresario, el trabajador-
inventor se convierta en un competidor que explota la invencién faltando
a la fidelidad contractual”®.

Este criterio no ha estado exento de criticas de la doctrina compara-
da. Un destacado sector no estd de acuerdo con la solucién de otorgar al
empresario la titularidad de la invencidn, pues ella no se ha obtenido en
el cumplimiento de una actividad debida. Se afirma por estos autores que
lo mds adecuado seria reconocer al empresario simplemente el derecho a
obtener una licencia no exclusiva sobre dicho invento””.

Concordamos con dichas criticas toda vez que nos parece que en el
supuesto de una invencién mixta se le debieran conceder derechos al em-
pleador —dado su aporte a la invencién, aun cuando se traté de una con-

en el caso de las invenciones mixtas. Asi, el articulo 91 de dicho cuerpo legal dispone
que “La propiedad de invencién o del modelo de utilidad serd comun, en partes iguales,
cuando resultare de la contribucién personal del empleado y de recursos, datos, medios,
materiales, instalaciones o equipamientos del empleador, resguardada expresa disposicién
contractual en contrario”. Versién en espafiol, disponible en: http://www.inpi.gov.br/
menu-esquerdo/desenho/pasta_legislacao/lei_9279_espanhol_html [consultado el 20 de
julio de 2011]. Para un andlisis detallado del ordenamiento brasilefio en esta materia,
véase Lots Bastipa, Fitima (1999b). “La proteccién del inventor asalariado en el Derecho
brasileno”. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, T. XX, pp. 1.553-1.568, pp.
1.561 ss.

75 RopriGUEZ-PINERO (1986) 45. En el mismo sentido, FERNANDEzZ DOMINGUEZ, Juan y
AGRA VIFORCOS, Beatriz (1997). “De las invenciones laborales”. Tribuna social: Revista de
seguridad social y laboral, N° 83, pp. 29-44, p. 37; y PErEZ (1994) 166.

76 Véase BErcovitz (1976) 86; y PErez (1994) 169.

77 Véase, en el Derecho espariol, Gomez (1984) 121; y Bavros, Hermenegildo (1993). Tratado
de Derecho Industrial. 2* Ed. Madrid: Civitas, 1.061 pp., p. 727. En el Derecho francés, Rou-
BIER, Paul (1952-54). Le Droit de la Propriété Industrielle. Paris: Sirey, T. 11, 854 pp., pp.
190-193. En el Derecho estadounidense, VaN Sryke, Paul y Friepman, Mark (1990). “Em-
ployer’s rights to inventions and patents of its officers, directors and employees”. American
Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, N° 18, pp. 127-154, pp. 138 ss.

Revista DE DERECHO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE - ARO 18 N° 2 (2011) 169



Alfredo Sierra Herrero

tribucién no consciente—, como precisamente serfa el derecho a licencia
antes mencionado, pero no una titularidad total sobre ella’®. Tal solucién
representa una opcién que se sitda en un extremo dentro de las posibili-
dades. No solo porque priva completamente al trabajador de los derechos
de la invencidn, sino también porque creemos perjudica también al em-
pleador y, a la larga, a la innovacién en general. Lo anterior, debido a que
en un esquema como el chileno, estimamos que propicia la generacién de
conflictividad entre empleador y trabajador. Como hemos apuntado, en
principio la invencién mixta es una excepcién a la libre, de manera que
si al trabajador no se le reconoce ningtin porcentaje de titularidad sobre
la misma, en muchos casos pensard que se trata de una de cardcter libre.
Prueba de ello, es que uno de los pocos casos que han conocido nuestros
tribunales sobre invenciones en servicio se refirié precisamente a una dis-
cusién acerca de si la invencién era libre o mixta”. Propicia aun mds di-
cha conflictividad, el que nuestra normativa no contemple ninguna obli-
gacién del trabajador de comunicar al empleador el que ha obtenido una
invencién de las caracteristicas de una mixta, como si ocurre en algunas
legislaciones comparadas®?.

En vista de lo expuesto, consideramos que un sistema de invencién
mixta que conjugue de manera mds equilibrada los intereses de empresas
y trabajadores, debiera contemplar las siguientes caracteristicas. En pri-
mer lugar, una exigencia para el trabajador de comunicar a la empresa que
ha conseguido una invencién que posee los elementos de una mixta. En
esta comunicacién, el trabajador deberfa manifestar su intencién, o bien
de ser titular de un porcentaje de la patente (puede ser del 50%, como el
supuesto brasilefio), o bien ceder a la empresa por completo dicha titula-

78 Con todo, en la doctrina espafiola se ha sefialado que —conforme dispone el articulo 17.1 de

su Ley de Patentes—, en caso que el empleador simplemente solicite una licencia no exclu-
siva de uso de la invencidn, el trabajador podria otorgar licencias a empresas competidoras,
con lo que eventualmente se quebrantaria la buena fe que debe presidir las relaciones labora-
les (véase LEma (1990) 151).
79 Véase Tribunal de Propiedad Industrial, 28 de enero de 2009, Rol 1461-2003. Segin lo
dispuesto en el art. 72 de la LPI “(t)odas las controversias relacionadas con la aplicacién de
las disposiciones de este Titulo (VI) serdn de competencia del Tribunal de Propiedad In-
dustrial”. Esta norma es bastante interesante, pues desde el punto de vista laboral, como se
sabe, las cuestiones que se susciten entre empleadores y trabajadores por aplicacién de nor-
mas laborales deben ser conocidas por los tribunales del trabajo (art. 420 CdT), en cambio
para esta clase de asuntos se opta por entregar su decisién al un tribunal especial de propie-
dad industrial. Con todo, determinados aspectos eventualmente llegardn al conocimiento de
los juzgados del trabajo (véase Corte Suprema, sentencia de 29 de noviembre de 2005, Rol
4169-2004. Disponible en jurisprudencia o /ine de LegalPublishing).
En el Derecho espariol, el articulo 18.1 de su Ley de Patentes, que se refiere a exclusivamente
a las invenciones pertenecientes al empleador y a las mixtas, excluyéndose las libres. En el
Derecho alemdn, el § 5 de la ArbnEfrG, que se refiere a las invenciones pertenecientes al
empleador y a las mixtas, y el § 18 del mismo cuerpo legal, que lo exige para las invenciones
libres. En el Derecho francés, tal deber se encuentra en el articulo el articulo 611-7 N° 3 del
Cédigo de Propiedad Intelectual.

80

170 Revista bDE DERECHO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE - ARO 18 N° 2 (2011)



Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen retributivo

ridad. Puesta en conocimiento, la empresa tendria que decidir entre ser o
no titular (total o parcialmente) de la invencién, lo que deberia implicar
acarrear en buena parte con los costos de puesta en marcha y comercia-
lizacién de la invencién. Si la empresa decide no hacer uso de la opcién
mencionada, de todas maneras tendria derecho a un uso no exclusivo de
la utilizacién de la patente por un plazo determinado.

(2.3) LAS INVENCIONES LIBRES (ART. 69 INC. 1° LPI)

El tercer tipo de invenciones en servicio se refiere a las que son de ti-
tularidad exclusiva del trabajador, que se conocen cominmente como in-
venciones libres®!. Se encuentran contempladas en el art. 69 inc. 1° de la
LPI, a cuyo tenor “el trabajador que, segtn su contrato de trabajo, no se
encuentra obligado a realizar una funcién inventiva o creativa, tendrd la
facultad de solicitar el registro, asi como los eventuales derechos de pro-
piedad industrial derivados de las invenciones realizadas por él, los que
le pertenecerdn en forma exclusiva’”. Como dijimos en apartados prece-
dentes, si bien dicha norma se refiere en principio al trabajador que no se
encuentra “obligado a realizar una actividad inventiva o creativa”, debiera
también entenderse comprendido en ella a aquel trabajador que realiza
una invencién —libre— originada en una investigacién que no es parte de
la misién investigativa estipulada en el contrato.

La nocién de las invenciones libres es residual, pues para que nos
encontremos ante ellas es necesario que no concurran los presupuestos es-
tablecidos para la invencién contratada o por encargo (art. 68 LPI), como
tampoco aquellos correspondientes a la invencién mixta (art. 69 LPI)82.
La investigacién que le dard origen no puede entonces ser parte del objeto
del contrato de trabajo, como tampoco el trabajador (no contratado para
investigar) podrd beneficiarse de modo evidente de los conocimientos ad-
quiridos dentro de la empresa, ni utilizar medios proporcionados por esta.
En definitiva, la invencidn libre tiene su fuente fuera del Ambito de la em-
presa, es decir, en investigaciones privadas de su autor®3.

La importancia de la declaracién de esta clase de invenciones consiste
en que no influye su cardcter de “libre” el hecho que haya sido concebida
por el trabajador mientras presta servicios como dependiente en una em-
presa®4. En este sentido, cabe a apuntar que este derecho reconocido a los
trabadores a desarrollar sus propias invenciones —ajenas a su contrato de
trabajo— es seguramente uno de los aspectos donde tendria mayor apli-

81 Véase, por todos, RODRIGUEZ-PIRERO (1986) 43; Lors (2000) 147 ss; y EsTurINAN (2003)
209 ss.

82 Bercovitz (1976) 83.

83 Lors (1999b) 1.558.

84 BercoviTz (1976) 83.
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cacién el principio de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores-
inventores, contemplado en el art. 71 de la LPL. Y es que claramente la
titularidad de estas invenciones no podria ser objeto de renuncia en favor
del empleador antes de la obtencién de la patente. Con todo, es probable
que no nos encontremos con cldusulas expresas en dicha direccién, pues
serfa sencillo percibir su contradiccién con el principio en cuestidn, sino,
mds bien, se trataria de situaciones donde de forma encubierta se produce
dicha vulneracién. Pensamos que un buen ejemplo se daria en el caso de
invenciones contratadas o por encargo en que se recurra a cldusulas de
invencién muy amplias. Dado que éstas podrian afectar inventos que han
sido desarrollados por el trabajador en forma exclusiva, y que no guardan
relacién con sus tareas dependientes.

3) REMUNERACION DEL TRABAJADOR-INVENTOR

En el 4mbito de las invenciones en servicio, junto con la determina-
cién de su titularidad, uno de los aspectos que presenta mayor importan-
cia se refiere al régimen retributivo de los trabajadores-inventores, en par-
ticular la denominada “retribucién adicional” (art. 69 inc. 2° y final LPI)
que puede operar en los casos de invenciones contratadas o por encargo
y mixta. Una vez reconocida la titularidad empresarial de la patente, el
punto a tratar por las partes consistird en si dicho estipendio procede vy,
si es asi, cudl serfa su monto o base de determinacién. Es una clase de re-
muneracion interesante porque presenta caracteristicas que escapan de los
cidnones comunes de aquellas contempladas en el CdT, lo que nos parece
amerita un andlisis en cuestiones tales como su naturaleza juridica, proce-
dencia y formas de determinacién.

(3.1) REGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS INVENCIONES CONTRATADAS O
POR ENCARGO

(3.1.1) Remuneracién ordinaria

El art. 68 LPI relativo a las invenciones contratadas o por encargo,
no hace mencién alguna relativa a la remuneracién que deberd recibir el
trabajador contratado para realizar una actividad inventiva, aun cuando
se logre un invento. En principio nos parece que el trabajador solo tendrd
derecho a la remuneracién pactada para su funcién inventiva en el contra-
to, a pesar que finalmente se obtenga un resultado. Y es que, segtin vere-
mos, la remuneracién adicional procede en forma exclusiva cuando la in-
vencién haya excedido de aquello que ha sido encargado (art. 69 inc. final
LPI). Por lo demis, este era el criterio seguido por el anterior Reglamento

de la LPI (Decreto Supremo N° 177/Min. Economia, hoy derogado), que

172 Revista bDE DERECHO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE - ARO 18 N° 2 (2011)



Trabajadores inventores: titularidad de sus creaciones y régimen retributivo

a este respecto disponia que “el trabajador (...) solo tendrd derecho a la
remuneracion o retribucién senalada en el respectivo contrato de trabajo
o de prestacién de servicios” (art. 111).

En este sentido, parte relevante de la doctrina comparada apunta que
la remuneracién ordinaria que percibe el trabajador cubre, en principio,
todas aquellas actividades que son parte del objeto del contrato, entre
ellas, las de cardcter inventivo. Se sostiene que, en estos casos, el trabaja-
dor es remunerado por la actividad de investigacidn, y no por el resultado
de ella®®; en cambio, el empresario debe soportar el riesgo de tareas desa-
rrolladas por sus trabajadores, con independencia de los logros que pue-
dan conseguir®®. Por ello se afirma que el trabajador est4 ciertamente re-
munerado y contratado para investigar, de tal manera que la consecucién
de la invencién constituye el resultado esperable de la actividad debida.
De esta suerte se concluye que, en principio, la invencién no es el funda-
mento para algln tipo de remuneracién suplementaria, toda vez que no
serfa justo recompensar a una persona por hacer aquello para lo que se le
ha contratado®”. Con todo, nada obstarfa para que se fijen suplementos
remuneracionales destinados a incentivar la concrecién de invenciones, ya

sea en el contrato individual de trabajo o en un instrumento colectivo®8.

(3.1.2) Retribucién adicional
(a) Fundamentos de su reconocimiento legal

El inc. final del art. 69 LPI contempla la posibilidad que el trabaja-
dor tenga el derecho de recibir una cantidad mayor de aquella estipulada
en su contrato, siendo la condicién habilitante para ello el que se logre
una “invencién que exceda el marco de la que fue encargada’; para esto la
norma citada se remite al inc. 2 del art. 68 relativo a la invencién mixta,
que genera el derecho a una retribucién adicional®.

85 Véase SaLa/Vicent (1988) 1.986

86 Véase ALsioL (1975) 112; y PepemonTE FEu, Jorge (1988). Comentario a la Ley de Patentes.
Barcelona: Bosch, 418 pp., p. 43.

87 GOMEZ (1984) 123 ss.

88 EsTUPINAN (2003) 188.

89 El inc. final del art. 69 LPI, relativo a la retribucién adicional, estd dirigido a complementar el
art. 68 LPI, que, como hemos visto, trata la titularidad de la invencién contratada o por en-
cargo. Recordemos, que la invencién por encargo se caracteriza porque fue el resultado de una
actividad investigativa que era parte del objeto del contrato de trabajo. De forma tal, que el
contenido de ese objeto es la realizacién de una actividad inventiva o creativa, pero no la con-
secucién de una determinada invencién. Del tenor la primera norma, en particular de la ex-
presion “que le hubiere sido encargada”, se deduce a primera vista que se requiere que el objeto
del contrato consista en la concrecién de una invencién, es decir, se trataria de una de obli-
gacién de resultado. Pero ello se contrapone con los términos del art 68 LPI (al cual comple-
menta el inc. final del art. 69 LPI) que no exige tal concrecidn, sino que el objeto del contrato
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La existencia esta clase de retribucién se justifica, en buena medida,
en que la actividad inventiva siempre va dirigida hacia lo desconocido”,
y en ese camino su resultado —que muchas veces no se consigue— puede
ser ciertamente relevante, lo que importarfa para la empresa una ganancia
que vaya mds alld de los pardmetros predecibles.

En este sentido, resulta ilustrativo el caso de Shuji Nakamura, inven-
tor de la tecnologia del LED azul (Light-Emitting Diode o “diodo emisor
de luz” azul). El sefor Nakamura desarroll esta invencién mientras era
dependiente de la empresa japonesa Nichia Corporation. Por este revo-
lucionario logro, dicha compafia obtuvo una ganancia enorme —cerca de
USD 1.400.000.000—, pero su inventor no recibié remuneracién adicio-
nal alguna. Ante tal situacién, Nakamura decidié demandar a la empresa
Nichia con miras a conseguir una remuneracién justa, considerando las
utilidades que habia reportado su invento. La Corte Distrital de Tokio
reconocié el derecho del senor Nakamura a recibir una compensacién que
fuera mds equitativa, y fij6 su monto en USD 190.000.000°!. Posterior-

consista en una actividad inventiva o creativa, esto es, una obligacién de medios. Recordemos
que conforme a la naturaleza del contrato de trabajo, el trabajador no asume una obligacién
de resultado, sino de medios. Como apunta en la doctrina nacional MACCHIAVELLO, el objeto
de la obligacién del trabajador no es un “resultado”, sino “un hacer”, que este define como “ac-
tividad laborativa” (MaccuiaveLLo CoNTRERAS, Guido (1986). Derecho del Trabajo. Santiago:
Fondo de Cultura Econémica, T. I, 546 pp., p.169). En el mismo sentido, ALonso OLEA y
Casas BAAMONDE afirman que “la deuda contractual del trabajador es una deuda de actividad
y no de resultado, por mucho que aquella luzca en este” (ALonso/Casas (2006) 71). No se
debe entonces un resultado, sino mds bien el desarrollo de una actividad productiva en interés
del acreedor, actividad que debe ser controlada segin criterios de diligencia y habilidad (Ba-
RREIRO GONZALEZ, Germén (1981). Diligencia y negligencia en el cumplimiento. Estudio sobre
la prestacion del trabajo debida por el trabajador. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
420 pp., p. 152). Con todo, la actividad del trabajador puede ir dirigida a conseguir una pres-
tacién o resultado determinado, pero debe tratarse de uno “esperado” empleando la diligencia
debida. De esta forma, el trabajador se compromete a realizar una actividad —actuacién dili-
gente— considerada en si misma y tendente a conseguir un fin, aunque el logro efectivo de este
no sea debido (Trico Garcia, Marfa Belén (1999). Contrato de servicios. Perspectiva juridica
actual. Granada: Comares, 424 pp., p. 186); no asegura el resultado, sino la adopcién de las
medidas adecuadas, normalmente conducentes a su obtencién (Trico (1999) 186). Se da asi,
una conexién entre actividad y resultado en la relacidn de trabajo. Por tanto, creemos que el
inc. final del art. 69 LPI debe ser entendido en orden a que el exceso consista en una apor-
tacién extraordinaria del trabajador en su trabajo (que da origen a la invencién), pero no en
clave que lo exigido sea una invencién determinada.

90 Véase nota 29.

91 Para un extenso andlisis de este caso, véase JOHNSTONE, Bob (2007). Brilliant! Shuji Naka-
mura and the Revolution in Lighting Technology. Nueva York: Prometheus Books, 336 pp.,
pp- 232 ss. El autor destaca el efecto que tuvo la demanda de NAKAMURA en Japdn, en tanto
fue el punto de partida para que muchos inventores nipones comenzaran a demandar a sus
empleadores con el objeto de obtener una “remuneracién justa” por sus creaciones. Cabe
destacar que NakaMURA también solicité que se le devolviera un porcentaje de la titulari-
dad de la patente clave para la tecnologfa del LED azul, que a esa fecha estaba a nombre de
Nichia. Esta solicitud fue rechazada por la Corte Distrital de Tokio, que estimé que en vir-
tud del contrato de trabajo que lo ligaba con la empresa al momento de la invencidn, se le
atribufa su titularidad a ella.
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mente, mientras estaba pendiente un recurso interpuesto por la empresa,
las partes llegaron a un acuerdo por un total de USD 8.000.000°2.

El ejemplo anterior pone de manifiesto que en este dmbito es posible
que se produzca una descompensacién entre las prestaciones reciprocas
propias del contrato de trabajo. En efecto, Macchiavello apunta que los
inventos son un caso tipico en que el producto propio de un trabajo pue-
de tener una mayor significacién que el pago correlativo de los servicios??.

Esta situacién puede generar el quiebre de una de las caracteristicas
propias del contrato de trabajo como es la conmutatividad, pues las obliga-
ciones contraidas por las partes se miran como equivalentes (art. 1441 Co6-
digo Civil)?. Es por eso que consideramos que el objetivo de esta norma se
encontraria en la busqueda de la conmutatividad que se pierde, cuando la
investigacién contratada llega a un resultado (invencién) que sobrepasa las
estimaciones que se pensaban al momento de suscribirse el contrato?.

Se trata entonces de una bdsqueda del equilibrio obligacional en be-
neficio del trabajador, pues de no existir esta norma solo se tendria dere-
cho a percibir la remuneracién ordinaria estipulada en el contrato. Cierta-
mente, ello se corresponde con lo senalado por Gamonal en cuanto a que
se acepta que en ciertos casos esta conmutatividad se afecte pero siempre

que sea en favor del trabajador, dado el caricter tutelar del Derecho del
Trabajo°.

(b) Origen y determinacién de la remuneracién adicional

Desde la perspectiva de la operatividad de esta retribucién adicional
es necesario examinar dos temas. En primer lugar, cudndo se genera este
derecho y, en segundo orden, la determinacién de su monto o bases de
calculo. A continuacién trataremos cada uno de ellos.

(b.1) Procedencia de la retribucién

Seglin veiamos, el derecho a la retribucién adicional se devenga
cuando el trabajador desarrolla un trabajo (misién inventiva) que excede

92 Véase JoHNSTONE (2007) 241. A juicio del autor, la radical diferencia entre la suma deter-
minada por el tribunal y aquella alcanzada en el acuerdo se debe a la influencia del abogado
de NakaMURA, que lo instd a aceptar una menor remuneracién adicional, ante la posibili-
dad que la decisién de la Corte Distrital de Tokio fuera revertida en instancias superiores.

93 MaccHIAvELLO (1986) 31.

94 GamonaL/Guipr (2010) 7.

% Véase BLanco (1999) 118, para quien el fundamento de esta remuneracién adicional “se
encuentra en la busqueda del equilibrio cuantitativo entre las prestaciones del empleado y
del empleador, de forma que se facilite la comunicacién de invenciones al empleador y la
cooperacion entre ambas partes”

9% Véase GAMONAL (2008) 22-23.
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en forma positiva la prestacién pactada y que producto de ese trabajo se
obtiene una invencién.

Bajo este esquema, podemos sostener que nuestro ordenamiento
sigue el principio de “la prestacién extraordinaria®’. En este orden, le-
gislaciones como la chilena o la espanola entienden que la invencién es
consecuencia del normal desarrollo de la prestacién laboral, por lo cual
el trabajador ya ha recibido remuneraciones en las que se han tenido en
cuenta sus capacidades inventivas. Por ello, aquel solo tendrd derecho a
una remuneracién adicional si su aportacién personal se presenta como
extraordinaria, teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones con-
tratadas’®.

Un sector de la doctrina comparada no se muestra conforme con este
principio, ya que estima que lo justo, con miras al interés de los invento-
res y de quienes los contratan, es que el nacimiento de aquella retribucién
dependa de la rentabilidad de la patente; de modo que resulta acertado
que el trabajador-inventor participe en los beneficios extraordinarios,
pero no corresponderia conceder una indemnizacién al inventor bien re-
tribuido, al margen del rendimiento econémico de la invencién. Este es-
quema de retribucién basado en los beneficios derivados de la explotacién
de la patente, se denomina “el principio del monopolio o de la rentabili-
dad de la patente”®.

Por su parte, los autores que siguen el primer criterio (“principio de
la prestacién extraordinaria”), rechazan el sistema del principio del mo-
nopolio, porque entienden que la remuneracién suplementaria quedaria
totalmente al arbitrio del empresario, pues este puede decidir no explotar
la invencidn, o hacerlo en forma limitada, en cuyo caso, el trabajador po-
dria verse defraudado en su derecho a la eventual recompensa que pudiera
corresponderle por los beneficios derivados de la explotacién de la inven-
cién!00,

97 Véase BErcovrtz (1976) 86; PErez (1994) 301-302; y GripiL (1980) 58.

9% Véase articulo 15.2 de la Ley de Patentes espafiola, segin el cual “El trabajador, autor de la
invencidn, no tendrd derecho a una remuneraciéon suplementaria por la realizacidn, excepto
si su aportacién personal a la invencién y la importancia de la misma para la empresa ex-
ceden de manera evidente del contenido explicito o implicito de su contrato o relacién de
trabajo”. La doctrina espafiola considera que esta disposicién da cuenta de la recepcidn del
“principio de la prestacién extraordinaria” en el Derecho espafiol (véase, por todos, Lois
(2000) 191-192; y PErez (1994) 303-304).

99 Véase GOMEz (1984) 124; y PeLList Prats, Buenaventura (1985). Informe analitico sobre

el Proyecto de Ley de Patentes de 1985. Barcelona: Centro de Estudios para el fomento de la

investigacién, 68 pp., p. 24. Cabe destacar que este principio se encuentra recogido tanto
en el Derecho alemdn (§ 9 ArbnEfrG) como en el Derecho danés (§ 8 Lov om arbejdstageres
opfindelser —Ley de invenciones laborales danesa-).

Véase BErcovrirz (1976) 86. Por su parte, GOMEZ SEGADE rechaza este argumento, por con-

siderar que si el empresario no explota la invencién serd porque estima que no es rentable

(véase GOMEZ (1984) 125).

100
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Como hemos apuntado, el art. 69 LPI dispone que la retribucién
adicional procede cuando se consigue “una invencién que exceda el mar-
co de la que le hubiere sido encargada”. Dados estos términos, podemos
seflalar que esta norma es menos exigente para el trabajador que otras si-
milares de Derecho comparado con un esquema andlogo. Asi p. ¢j., en el
Derecho argentino y espanol, se necesita que concurran copulativamente
tanto una prestacién extraordinaria del inventor, como que ella sea de im-
portancia para la empresa, con el agregado que ambas exigencias sobrepa-
sen de forma “evidente” el contenido del contrato (art. 10 letra b) Ley de
Patentes argentina y art. 15.1 Ley de Patentes espanola).

En cambio, la ley chilena no hace mencién alguna relativa a que el
exceso en la aportacién de trabajo presente una determinada intensidad
—p. €j. que sea evidente o manifiesto—, como tampoco a que este tenga
importancia para la empresa. De todas formas, a nuestro entender como
se trata de la retribucién adicional de la invencién contratada o por en-
cargo —y no de la mixta—, este exceso de trabajo (que da derecho a la
retribucién adicional) deberia presentar cierta entidad, pues de no ser asi
tendria que estar cubierto por las remuneraciones indicadas.

Para determinar si estamos en presencia del exceso requerido, nos
parece que es necesario tener en cuenta el concepto de diligencia debida
por el trabajador. A este respecto, Barreiro sefiala que el trabajador debe
realizar su prestacién con el empleo de la diligencia exigible, de modo que
estd obligado al desarrollo y ejecucién de la prestacién en cuanto esta (o
hasta la altura en que la misma) pueda ser cumplida y satisfecha median-
te su actuacién diligente; asi, el trabajador no estaria obligado a realizar
aquella prestacién que implique rebasar lo debido de su diligencia!®l.
Conforme con ello, nos parece que el exceso debe referirse a aquellos ca-
sos en que el trabajador extralimite los marcos de una actuacién diligente,
de modo que realice actuaciones respecto a las que no estaba obligado. Y
es que si se habla de exceso, debe tratarse de una prestacién que no era
parte del contrato, pero si que puede estar ligada a la obligacién contrata-
da. En efecto, la aportacién personal del trabajador ha de ir més alld de lo
exigido en el contrato, y la importancia de la invencién ha de ser mayor
que los resultados de una invencién normal a cuyo sostenimiento ya con-
tribuye el empresario.

Por consiguiente, es posible advertir que estas circunstancias cualita-
tivas tienen unos contornos tan borrosos que serd dificil que surja el de-
recho a esta remuneracién adicional, razén por la cual algunos autores de
Derecho comparado consideran mds apropiado designar a esta retribucién
como “extraordinaria”!02,

101 BarreIro (1981) 152-153.
102 Ptrez (1994) 304-305.
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(b.2) Determinacién de su monto o bases de cilculo

Una de las mayores dificultades pricticas que surgen en torno a la re-
muneracién es lograr una férmula lo més exacta y equitativa posible con
miras a compensar una prestacién de servicios dependiente!?3. A este pro-
blema procuran dar respuesta los diversos tipos de remuneraciones que
han ido surgiendo y que, en la prictica, se van utilizando en funcién de
los caracteres de la prestacién de servicios que pretenden compensar; to-
dos los cuales intentan buscar la equivalencia trabajo-salari0104, con miras
a “influir directamente en la produccién y atraer, retener e incentivar a los
trabajadores”10°,

Precisamente, tratindose de la retribucién adicional uno de los aspec-
tos que presenta mayor complejidad se refiere al tema de su determinacién.
Conforme lo dispuesto en el inc. 2° del art. 68 LPI (dada la remisién efec-
tuada a este por el inc. final del art. 69 CdT), esta retribucién debe ser fi-
jada por “el acuerdo de las partes”. Para ello la ley no establece ningtin tipo
de lineamiento donde las partes puedan orientarse, ni tampoco al tribunal
que finalmente deba conocer la cuestién si ellas no llegan a un acuerdo. Re-
cordemos que el Reglamento derogado senalaba que esta retribucién se de-
bia fijar en funcién de “la importancia comercial e industrial de la creacién”
(art. 112 inc. 2° Decreto Supremo N° 177/Min. Economia).

Para estos efectos, siguiendo a Pérez nos parece necesario compro-
bar en qué medida el valor de la invencién excede de las retribuciones
ordinarias recibidas por el trabajador-inventor; si, efectuado ese célculo,
se produce un resultado favorable al valor de la invencién, procederia el
pago de la retribucién adicional'?%; de esta manera, coincidimos con el
Reglamento derogado, en cuanto a que el dato clave vendria a ser la im-
portancia industrial y comercial del invento. Cabe tener en cuenta que la
remuneracion ordinaria del inventor no se calcula en atencién a la obten-
cién de una invencién importante para la empresa porque ello le darfa un
matiz aleatorio, que irfa en contra de su esencia!?’. En tanto, si la impor-
tancia econdémica de la invencién no sobrepasa los costes invertidos, la
diferencia negativa deberd ser asumida por el empleador; o, dicho de otra
forma, los ingresos del trabajador pueden acrecentarse por el hecho de la
retribucién adicional, pero no disminuir si no se cumplen las condiciones
para que opere dicha retribucién!%8.

103 LrompART BENNASSAR, Magdalena (2007). E/ salario: concepto, estructura y cuantia. Madrid:
La Ley, 740 pp., pp. 319.

104 Trompart (2007) 319.

105 FariNa QuUEzADA, Lautaro (2010). Regulacion del sueldo en el Cédigo del Trabajo. Santiago:
LegalPublishing, 170 pp., pp. 27-28.

196 Pgrez (1994) 320-321.

107 Pfrez (1994) 321.

108 Pfrez (1994) 321.
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Consideramos que en la busqueda de férmulas que orienten a la
determinacién de esta retribucién, pueden resultar muy dtiles los crite-
rios desarrollados por la legislacién alemana que, sin lugar a dudas, debe
ser uno de los ordenamientos comparados que mayor atencién presta a
esta materia. Brevemente, podemos indicar que el sistema de determi-
nacién de la remuneracién adicional en el Derecho alemdn se encuentra
consagrado en los § 9 a 12 de la ArbnEfrG. En primer lugar, el § 9, en
su apartado 1, reconoce el derecho del trabajador a una “compensacién
justa’ cuando el empleador haya optado por solicitar la titularidad de la
invencién, mientras que en su apartado 2 dispone que para el cdlculo de
esta compensacion se tendrdn en cuenta especialmente la explotabilidad
comercial de la invencién, la posicién del trabajador en la empresa y
el grado de participacién de la empresa en la creacién de la invencién.
Dicha compensacién también procederd, mutatis mutandis, cuando el
empleador haya solicitado simplemente una licencia de uso no exclu-
siva de la invencién (§ 10 ArbnEfrG). La determinacién de su monto
se encuentra asignada en primer término a las partes, sin perjuicio que
eventualmente se podrd resolver la disputa en un proceso de conciliacién
o arbitraje (§ 12, en relacién a los § 28 ss ArbnEfrG). Con todo, lo in-
teresante de la regulacién alemana es que el § 11 ordené al Ministerio
Federal del Trabajo alemdn que dictara guias referidas a la determinacién
de esta compensacién, lo que significé la creacién de las llamadas “Guias
para la remuneracién de las invenciones de los trabajadores del sector
privado”109- 110,

199 Richtlinien fiir die Vergiitung von Arbeitnehemererfindungen im privaten Diest, del 20 de julio

de 1959, modificado el 1 de septiembre de 1983. En su introduccién se destaca expresa-
mente que estas no son obligatorias, sino que simplemente “gufas” que ayudan a determinar
el monto de remuneracién adicional que corresponderd al trabajador. En ellas se senala que
para determinar la remuneracién que deberd pagarse al trabajador se estard al producto de la
multiplicacién entre lo que se denomina el “valor de la invencién” y una proporcién, que se
determina bdsicamente conforme a los siguientes pardmetros: el nivel de iniciativa del traba-
jador en la determinacidn, la solucién del problema y su posicion de la empresa. Para llegar
al “valor de la invencién”, las Guias contienen tres criterios sumamente uUtiles (mds uno de
cardcter excepcional): la analogfa con la licencia —contraprestacién que recibirfa el inventor
libre por concepto de licencias de su invencién—, el mds utilizado en la préctica; el provecho
esperable para la empresa —ventajas econdmicas derivadas de la invencién, representadas en
ahorro de costos o ingresos complementarios—; la estimacién del valor de la invencién —la
medida en que ella es util para la empresa—; y, excepcionalmente, la analogfa en el precio de
compra de otra invencién —comparacién con el valor de mercado de otra invencién en el
mismo sector—. Para un andlisis de estos criterios, véase PEREZ (1994) 317-318; REITZLE et
al. (2007) 9 ss; y, en detalle, TRIMBORN, Michael (2009). Employees’ inventions in Germany.
Munich: Kluwer Law International, 196 pp., pp. 37 ss.

110 Véase Lots (2000) 200-201 y 205 ss, quien critica la falta de directrices o gufas en el Dere-
cho espafiol, que ayuden a determinar el monto de la remuneracién adicional a la que even-
tualmente tendrd derecho el trabajador.
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(b.3) Naturaleza de la remuneracién adicional en las invenciones con-
tratada o por encargo

En la doctrina comparada no es una cuestién pacifica la calificacién
de esta retribucién adicional como remuneracién. Existen autores que
sostienen que debe considerarse como tal, pues se trata de un estipen-
dio vinculado a la obtencién de resultados individuales o colectivos que
premian una “dedicacién extraordinaria o un rendimiento superior a los
normales”!!'!. En cambio, otro sector no concuerda con dicha visién, pues
estima que la retribucién adicional no tiene cardcter obligatorio dado que
la invencién por contratada o por encargo se realiza durante el normal de-
sarrollo de la actividad investigadora. De esta forma, esta retribucién solo
se concibe en orden a evitar un enriquecimiento injusto del empleador,
titular de una invencién obtenida por la actividad del trabajador que so-
brepasa el contenido de su contrato!!?.

En lo que respecta a nuestro dmbito laboral, creemos que esta re-
tribucién adicional puede calificarse como remuneracién. En efecto, las
condiciones personales del trabajador individualmente considerado pue-
den determinar que el mismo posea una aptitud para realizar el trabajo
contratado superior a la que se estima normal entre quienes realizan la
misma actividad en iguales condiciones!!3. Por consiguiente, en el de-
sarrollo de un contrato de trabajo siempre es posible que un trabajador
supere el rendimiento que se espera de él'14; ello se traduce a la larga
en reconocimientos que van desde ascensos, hasta mayores ingresos. Un
buen ejemplo de nuestro ordenamiento laboral donde se reconoce que
los trabajadores pueden realizar actividades extraordinarias que suelen
estar fuera de sus funciones ordinarias y que conllevan igualmente una
remuneracién especial, se contiene en el art. 125 CdT relativo a los traba-
jadores embarcados o de gente de mar, a cuyo tenor “a los oficiales y tri-
pulantes que después del naufragio hubieren trabajado para recoger restos
de naves o lo posible de la carga se les pagard, ademds una gratificacién
proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados para con-
seguir el salvamento”.

11 Arvarez (2008) 141-165. En el mismo sentido, véase ESTUPIRAN (2003) 193-195; y PEREZ
(1994) 304 ss.

Véase BLanco (1999) 123. Sara/VicenT (1988) 1.986, por su parte, estiman que la natura-
leza de esta remuneracién adicional es extrasalarial e indemnizatoria.

113 GArate CasTrO, Francisco (1984). El rendimiento en la prestacion de trabajo. Madrid: Civi-
tas, 323 pp., p. 187

Asi p. ¢j. en Espana existen convenios colectivos en los que se regula un incentivo como
cantidad a percibir en funcién de un rendimiento superior al normal. Véase, en este sentido,
MERCADER UGUINA, Jests (2004). “Retribucidn variable y cambios productivos”. En Apari-
c1o ToBAR, Joaquin. Estudios sobre el salario (coordinador). Albacete: Bomarzo, pp. 87-109,
p. 95.

112

114
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Conforme lo senalado, en el caso de la retribucién adicional de la in-
vencién por encargo, el exceso de trabajo exigido para su procedencia, no
puede entenderse extramuros de la relacién laboral donde se materializa,
toda vez que la propia ley se sittia incluso en el supuesto que tal situacién
se produzca, y de ahi que contempla el derecho a dicha retribucién (inc.
final art. 69 LPI). De este modo, existe una clara conexién entre los servi-
cios prestados y los estipendios pagados por ello, que llevaria —de acuerdo
a la definicién de contrato de trabajo (art. 7° CdT)- a calificar estos ulti-
mos como remuneracién. Esto se confirma teniendo en cuenta la nocién
legal de remuneracién, que es bastante amplia al comprender toda las
contraprestaciones en dinero que debe percibir el trabajador “por causa

del contrato de trabajo” (art. 41 CdT)!!5.
(3.2.) REGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS INVENCIONES MIXTAS
(3.2.1) Remuneracién adicional. Procedencia y determinacién

Dada la técnica legislativa utilizada, podria pensarse que tanto la re-
tribucién adicional de la invencién por encargo como aquella de la inven-
cién mixta, representan el mismo estipendio, pero desde ya adelantamos
que ello no es asi. En efecto, en la primera se trata de un trabajador que
estd contratado para realizar una tarea investigativa y que debido a un ex-
ceso en dicha actividad —que dio origen a un invento— se hace acreedor a
la retribucidn adicional. En cambio, en el caso de las invenciones mixtas,
el trabajador no estd contratado para desarrollar la actividad mencionada,
sino que consigue una invencién sobre la base de los conocimientos y
medios proporcionados por la empresa. Por consiguiente, en esta relacién
laboral no se prevé que el trabajador desarrolle una invencidn.

Como se trata de una invencién mixta aqui no puede hablarse de
exceso de trabajo, sino mds bien del desarrollo de una labor en paralelo
a la contratada, cuyo resultado es la invencién. Entonces, cualquiera sea
la invencién que se obtenga, devengard el derecho al trabajador a una
retribucién adicional. Veiamos que este razonamiento en el supuesto de
la invencién contratada o por encargo no resulta sencillo, pues puede en-
tenderse que no hubo exceso de trabajo requerido, y que la actividad que
dio origen a la invencién no fue més alld del marco contratado, de ma-
nera que el trabajador solo tendria derecho a su remuneracién ordinaria.

115 Por su parte, el inc. 2° del art. 41 del CdT, dispone que no constituyen remuneracién “las

asignaciones de movilizacién, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colacidn,
los vidticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnizacién
por afos de servicios establecidas en el articulo 163 y las demds que proceda para al extin-
guirse la relacién contractual ni, en general, las devoluciones de gastos en que se incurra por
causa del trabajo”.
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Resulta mds probable, entonces, que el inventor de una invencién mixta
tenga derecho a recibir esta retribucién, que aquel de la invencién contra-
tada o por encargo!!°.

En cuanto a su determinacién, como sucede con la retribucién adi-
cional de la invencién por encargo, esta retribucién se tiene que fijar por
“el acuerdo de las partes” (art. 68 inc. 2° LPI). Segtiin decfamos, la ley no
contempla criterio alguno para orientar en este sentido, ya sea a las partes
o al tribunal que deba conocer en caso de desacuerdo. Una pista se con-
templaba en el Reglamento derogado que indicaba que su determinacién
debia efectuarse sobre la base de “la importancia comercial e industrial de
la creaciéon” (art. 112 inc. 2° Decreto Supremo N° 177/Min. Economfa).

A diferencia de la remuneracién adicional de la invencién contratada
0 por encargo, aqui no se exige una prestacion extraordinaria para que esta
proceda, sino que cualquiera sea la invencién mixta que se alcance, el tra-
bajador tendrd derecho a ella. En cuanto a su determinacién, estimamos
que este andlisis deberia centrarse en la importancia de la invencién misma
desde el punto de vista comercial e industrial —como senalaba el antiguo
Reglamento— y que entendemos debe importar las posibilidades concretas
de explotacién econémica de la invencién!!'; siendo ilustrativos en este
sentido los criterios desarrollados en el ordenamiento alemdn, antes vistos.

(3.2.2) Naturaleza juridica de esta remuneracién adicional

En relacién a la naturaleza de la retribucién adicional de las invencio-
nes mixtas, consideramos que su calificacién como remuneracién es una
cuestién que puede resultar discutible. Si tenemos en cuenta la definicién
de contrato de trabajo donde se deduce que la causa de la remuneracién es
el pago de los servicios personales a los que se compromete el trabajador
(art. 7° CdT), y nos centramos solo en esta conexién (“remuneracién-ser-
vicios”), se tendria que concluir que para que un estipendio sea calificado
como remuneracién es necesario que esté relacionado con un servicio con-
tratado que estd siendo compensado. Como se ha observado, la retribucién
adicional no tiene conexién con servicios contratados, ni con sus resulta-
dos esperados, de modo que ella estd cubriendo una cuestién ajena a dicha
conexién, y asi se ha entendido por un sector relevante de la doctrina com-
parada en cuanto a que no se podrfa concebir como remuneracién!!8.

116 GOMEZ SEGADE, José Antonio (1998). “Remuneracién por invenciones laborales y pres-

cripcién de acciones derivadas de la patente [comentario a la Sentencia de la audiencia
provincial de Burgos de 20 de junio de 1997, “Azagra c. Rhone Poulenc Nutricién Animal,
S.AA”Y. Cuadernos de jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, N° 17, pp. 13-27, p. 22.

117 Lois (2000) 209.

18 Véase, en este sentido, SaLa/Vicent (1988) 1.987; Lois (2000) 204-205; y EsTUPINAN
(2003) 205.
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Con todo, si consideramos la definicién de remuneracién de nuestro
CdT, es posible apreciar que ella amplia su nocién no solo a aquella co-
nexién “remuneracién-servicios”, sino a toda contraprestacién que debe
percibir el trabajador del empleador “por causa del contrato de trabajo”
(art. 41 CdT). Existen varios ejemplos en nuestra legislacién donde el
empleador paga una remuneracién a un trabajador aun cuando este no
preste sus servicios; entre otros, podemos mencionar: el feriado legal (art.
67 CdT), los permisos para el padre por nacimiento de un hijo (195 inc.
2° CdT), muertes de parientes (art. 66 CdT), si el juez ordena la separa-
cién de un trabajador de la empresa durante un juicio de desafuero con
derecho a remuneracién (art. 174 inc. 2° CdT), y el pago de permiso sin-
dical por la empresa por pacto individual o colectivo (art. 250 inc. final
CdT)'9.

A su vez, existen desembolsos que tampoco obedecen al pago de ser-
vicios. Quizds el supuesto mds ilustrativo en nuestra legislacion viene a ser
el “bono de reemplazo” durante la huelga; que, como se sabe, consiste en
el pago de la suma de cuatro unidades de fomento por cada persona que
el empleador contrate como reemplazante; cantidad que se debe repartir
entre los trabajadores involucrados en la huelga (art. 381 CdT). Segtn
se advierte, se trata de una estipulacién que no guarda relacién con una
prestacion efectiva de servicios, sino mds bien, es un disuasivo para que
el empleador no recurra a dicho reemplazo!?’. Pese a ello, teniendo en
cuenta el concepto amplio de remuneracién (art. 41 CdT), la Direccién
del Trabajo entiende que dicho bono reviste tal naturaleza, pues consi-
dera que tiene como “causa el vinculo juridico laboral existente entre el
empleador y cada uno de los trabajadores involucrados en la negociacién
colectiva (...) y que no se encuentra incluido expresamente en el inciso 2°
del articulo 41 del Cédigo del Trabajo como beneficio no constitutivos de
remuneracién”!?!,

En este contexto, volviendo a la retribucién adicional de la invencidén
mixta, si bien la actividad creativa del trabajador que le da origen nunca
fue parte de las obligaciones del contrato y, por consiguiente, dicha re-
tribucién no tiene por objeto pagar servicios correlativos —lo que llevaria
en principio a pensar que no es una remuneracién—, no es menos cierto,
que el derecho a retribucién se genera para el trabajador por “causa del
contrato de trabajo” (art. 41 CdT). Por tal motivo, concluimos que esta
retribucién debe ser también calificada como remuneracidn.

19 Véase, GAMONAL (2008) 22-23.

120 Véase GamoNaL CoNTRERAS, Sergio (2011). Derecho Colectivo del Trabajo. Santiago: Abele-
doPerrot-LegalPublishing Chile, 521 pp., p. 403.

121 Direccién del Trabajo, Dictamen Ord. N° 261/20, 24 enero de 2002.
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CONCLUSIONES

Concordamos en que la titularidad de la invencién contratada o por
encargo corresponda a la empresa, por tratarse de una consecuencia nor-
mal de la identificacién entre invencidén y prestacién contractualmente
debida. En cambio, no estamos de acuerdo con que opere el mismo crite-
rio tratdndose de la invencién mixta, toda vez que la actividad inventiva
no forma parte de la obligacién debida por el trabajador. El empleador
debiera gozar de ciertos derechos sobre esta clase de invencién —dado su
aporte a su consecucion, aun cuando se traté de uno no consciente—, pero
no de una titularidad total sobre ellas, a menos que el trabajador asi lo
decida.

En relacién con las invenciones contratadas o por encargo, las cldu-
sulas que contemplen actividades inventivas muy amplias pueden llegar a
significar que el derecho de los trabajadores a obtener sus propias inven-
ciones —aquellas conocidas como “libres”— pueda resultar inoperante. De
esta manera, se estarfa afectando un derecho irrenunciable del trabajador.

La invencién libre puede ser, o bien aquella realizada por un traba-
jador que no estd obligado a desarrollar tareas de investigacién, o bien
aquella que consigue un trabajador que si estd contratado para realizar
dichas tareas, pero que en este caso llevé a cabo por su cuenta otras inves-
tigaciones que no coinciden con las contratadas.

Dada la técnica legislativa utilizada, podria pensarse que tanto la
retribucién adicional de la invencién contratada o por encargo como
aquella de la invencién mixta son el mismo estipendio, pero ello no es asi,
toda vez que presentan diferencias en cuanto a su procedencia y deter-
minacién. Con todo, las dos coinciden en que son remuneraciones, y no
otra clase de desembolso.

Para que proceda la retribucién adicional de la invencién contratada,
la aportacién personal del trabajador ha de ir mds alld de lo exigido en el
contrato, y la importancia de la invencién ha de ser mayor respecto de
aquella a cuyo sostenimiento ya contribuye el empresario. Estas circuns-
tancias cualitativas tienen unos contornos tan borrosos que serd dificil
que surja el derecho a esta remuneracién.

Sobre la retribucién adicional de una invencién mixta, no puede ha-
blarse de exceso de trabajo, sino mds bien del desarrollo de una labor en
paralelo a la contratada, cuyo resultado es la invencién. Cualquiera sea la
invencién que se obtenga se devengard el derecho al trabajador a esta re-
muneracion.
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