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1. Invenciones efectuadas dentro de una
relacion de empleo o de servicios

1.1.

1.2,

El titulo IV de la Ley 24/2015, de 24 de
julio (BOE de 25 de julio), de Patentes,
regula las invenciones surgidas dentro
de una relacion de empleo o de servicios.
Como sefiala la exposicion de motivos
de la nueva norma, la regulaciéon apenas
modifica la precedente (Ley 11/1986) en
cuanto a la atribucién de la titularidad de
dichas invenciones. Sin embargo, si preci-
sa las condiciones para el ejercicio de los
derechos reconocidos a cada una de las
partes de la relacion, buscando un mayor
equilibrio —confiesa el legislador— entre
el deber de informacidn del empleado y el
de respuesta y ejecuciéon del compromiso
asumido, en su caso, por el empresario o
empleador. A tal fin, la norma distingue
entre invenciones pertenecientes al em-
presario (art. 15), invenciones pertene-
cientes al empleado o prestador de servi-
cios (art. 16) e invenciones asumibles por
el empresario (art. 17).

En virtud del articulo 15.1 de esta nueva
Ley de Patentes, pertenecen al empresario
las invenciones llevadas a cabo por el em-
pleado o prestador de servicios durante la
vigencia de su contrato o relacion de em-
pleo o de servicios con el empresario que
sean fruto de una actividad de investiga-
cidén explicita o implicitamente constitutiva

del objeto de su contrato. Por esta razdn,
el autor de la invencion no tendra derecho
a una remuneracidon suplementaria por
ella, excepto si su aportacion personal a
la invencién y la importancia de ésta para
el empresario exceden de manera eviden-
te del contenido explicito o implicito de su
contrato o relacién de empleo. Lo que sig-
nifica que, en todos aquellos supuestos en
los que no concurran estas circunstancias,
las invenciones perteneceran a su autor.

No obstante, la ley prevé que, cuando
el empleado realice una invencién rela-
cionada con su actividad profesional en
la empresa y en su obtencion hayan in-
fluido predominantemente conocimientos
adquiridos dentro de ésta o la utilizacion
de medios proporcionados por ella, el em-
presario tendra derecho a asumir la titu-
laridad de la invencién o a reservarse el
derecho a utilizarla. Si asi fuera, el em-
pleado dispondrd de una compensacién
econdmica justa fijada en atencién a la
importancia industrial y comercial del in-
vento, teniendo en cuenta ademas el valor
de los medios o conocimientos facilitados
por la empresa y las aportaciones propias
del empleado. Dicha compensacion eco-
noémica podra consistir en una partici-
pacién en los beneficios que obtenga la
empresa de la explotacidon o de la cesion
de sus derechos sobre dicha invencién, ex
articulo 17 de la norma.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafia de ciertos elementos (acentos, mayusculas, simbolos, abreviaturas,

cursivas...) para adecuarlos a las normas tipograficas utilizadas en el resto del texto.
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1.3.

A tal fin, existe un deber de informacion
por parte del empleado que lleve a cabo
alguna de estas invenciones. Debera in-
formar al empresario mediante comunica-
cién escrita en el plazo de un mes a contar
desde la fecha en que haya concluido la
invencién y habra de adjuntar los datos e
informes necesarios para que éste pueda
ejercer los derechos que le correspondan.
En caso de incumplir esta obligacion, se
perderan los derechos reconocidos.

Si la invencién fuera asumible por el em-
presario, éste, en el plazo de tres meses
desde la recepcion de la comunicacion
anterior, debera evaluar la invencién de
que se trate y comunicar por escrito al
empleado su voluntad de asumir la titu-
laridad de la invencidon o de reservarse
un derecho de utilizacion sobre ella. Si
no efectla tal comunicacion, caducara su
derecho, pudiendo el empleado presentar
la solicitud de la patente. Pero si, habien-
do comunicado al empleado su voluntad
de asumir la titularidad de la invencidn,
el empresario no presenta la solicitud de
propiedad industrial dentro de un plazo
adicional razonable fijado con el emplea-
do, podra éste presentar la solicitud de la
patente en nombre y por cuenta del em-
presario.

Por lo demas, la norma determina asi-
mismo que las mejoras técnicas no pa-
tentables obtenidas por el empleado en
el desarrollo de su actividad y mediante
cuya explotacién como secreto industrial
ofrezcan al empleador una posicidon ven-
tajosa similar a la obtenida a partir de
un derecho de propiedad industrial daran
derecho a reclamar del empleador una
compensacion razonable tan pronto como
este Ultimo explote la propuesta.

En todo caso, tanto el empresario como
el empleado deberan prestar su colabora-
cion en la medida necesaria para la efec-
tividad de los derechos reconocidos en
esta norma, absteniéndose de cualquier
actuacion que pueda redundar en detri-
mento de tales derechos.
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Salvo prueba en contrario, las invencio-
nes para las que se presente una solici-
tud de patente o de otro titulo de pro-
teccion exclusiva dentro del afio siguiente
a la extincion de la relacién de empleo o
de servicios se presumen realizadas du-
rante la vigencia de ésta. Por ultimo, se
considerara nula toda renuncia anticipada
del empleado a los derechos que la norma
le otorga.

Particular consideracion de las invencio-
nes en el ambito publico por su personal
investigador

2.1. La regulacion prevista en esta norma re-
sulta asimismo de aplicacién a los fun-
cionarios, empleados y trabajadores del
Estado, comunidades auténomas, pro-
vincias, municipios y demas entes pu-
blicos (art. 20). No obstante, establece
una regulacion especifica en su articu-
lo 21 para las invenciones efectuadas por
el personal investigador de las universi-
dades publicas y de los entes publicos de
investigacion.

En este sentido, las invenciones llevadas
a cabo por el personal investigador de los
centros y organismos publicos de inves-
tigacion de la Administracion General del
Estado, de los centros y organismos de
investigacion de otras Administraciones
Publicas, de las universidades publicas, de
las fundaciones del sector publico estatal
y de las sociedades mercantiles estatales
perteneceran a las entidades cuyos inves-
tigadores las hayan obtenido en el ejerci-
cio de las funciones que les son propias,
cualquiera que sea la naturaleza de la re-
lacion juridica por la que estén vincula-
dos a ellas. A estos efectos, se considera
personal investigador el definido como tal
en el articulo 13 de la Ley 14/2011, de
la Ciencia, la Tecnologia y la Innovacion;
el personal técnico considerado en dicha
ley personal de investigacion y el perso-
nal técnico de apoyo que, conforme a la
normativa interna de las universidades y
de los centros de investigacidn, también
tenga la consideracion de personal de



2.2

investigacion. En todo caso, sus invencio-
nes deberdn ser comunicadas por escri-
to a la entidad publica a cuyo servicio se
halle el investigador autor de aquéllas en
el plazo de tres meses desde la conclusion
de la invencién. La falta de comunicacién
por parte del personal investigador lleva-
ré consigo la pérdida de sus derechos.

. Ante este tipo de invenciones, el organis-

mo o la entidad publica, en el plazo de
tres meses contados desde la recepcion
de la notificacion anterior, deberan comu-
nicar por escrito al autor o autores de la
invencion su voluntad de mantener sus
derechos sobre la invencidn solicitando la
correspondiente patente o, de considerar-
la como secreto industrial, reservandose
el derecho de utilizarla en exclusiva. No
podra publicarse el resultado de una in-
vestigacion susceptible de ser patenta-
da antes de que transcurra dicho plazo
o hasta que la entidad o el autor hayan
presentado la solicitud de la patente. Si el
organismo o entidad publica no comunica
en el plazo indicado su voluntad de man-
tener sus derechos sobre la invencidn,
su autor o autores podran presentar la
solicitud de la patente.

Conviene subrayar que el investigador
tendra derecho a participar en los benefi-
cios que obtengan las entidades en las que
presta sus servicios de la explotacion o
de la cesidn de sus derechos sobre dichas
invenciones cuando la patente se solicite
a nombre de la entidad o se decida el se-
creto industrial. En los contratos o conve-
nios que las entidades celebren con entes
publicos o privados se deberd estipular a
quién correspondera la titularidad de las
invenciones que el personal investigador
pueda realizar en el marco de dichos con-
tratos o convenios, asi como todo lo rela-
tivo a los derechos de uso y explotacion
comercial y al reparto de los beneficios
obtenidos.

Las modalidades y cuantia de la participa-
cion del personal investigador de los entes
publicos de investigacion en los beneficios
que se obtengan de la explotacién o cesion
de estas invenciones las establecera el
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Gobierno atendiendo a las caracteristi-
cas concretas de cada ente publico de in-
vestigacion. Esta participacién no tendra
en ningun caso naturaleza retributiva o
salarial. Por su parte, las comunidades
autéonomas podran desarrollar por via re-
glamentaria regimenes especificos de
participacion en beneficios para el per-
sonal investigador de entes publicos de
investigacién de su competencia. Final-
mente, las universidades disponen de un
régimen juridico especifico en cuanto a
las modalidades y la cuantia de la partici-
pacién de su personal investigador en los
beneficios obtenidos.

3. Jurisdiccion y especialidades preprocesales

3.1.

3.2.

Sera competente, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 118.12 de esta
nueva Ley de Patentes, el juez de lo Mer-
cantil de la ciudad sede del Tribunal Supe-
rior de Justicia de aquellas comunidades
autdénomas en las que el Consejo General
del Poder Judicial haya acordado atribuir
en exclusiva el conocimiento de los asun-
tos de patentes. En particular, sera terri-
torialmente competente el juez de lo Mer-
cantil especializado correspondiente al
domicilio del demandado o, en su defec-
to, del lugar de residencia del represen-
tante autorizado en Espafia para actuar
en nombre del titular, si en la comunidad
auténoma de su domicilio existieran juz-
gados de lo Mercantil especializados en
asuntos de patentes.

Con caracter especifico, y dentro del ca-
pitulo destinado a la solucion extrajudi-
cial de los conflictos, el articulo 133 de la
norma permite la conciliacién en mate-
ria de invenciones de empleados. Y, asi,
antes de iniciar acciones judiciales basa-
dasenlasinvenciones surgidas en el marco
de una relaciéon de empleo o de servicios,
la cuestién litigiosa podréd ser sometida,
si las partes asi lo acuerdan, a un acto de
conciliacion ante la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas. A tal efecto, debe-
ra constituirse una comision presidida por
un experto de la citada oficina designado
por su director y otros dos elegidos res-
pectivamente por cada una de las partes



en conflicto. Se solventan, de este modo,
las dificultades aplicativas derivadas de
la paridad anterior cuando el empleado,
al plantear la reclamacion, habia deja-
do de formar parte de la empresa. Dicha
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comisién debera dictar una propuesta
de acuerdo en un plazo maximo de dos
meses y las partes habran de mostrar
su conformidad o disconformidad en un
plazo méaximo de quince dias.

Para mas informacion consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o dirijase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com.
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