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ACTUALIDAD JURIDICA Y FISCAL

La importancia de los contratos en el
ambito de la innovacion en el contexto
de la nueva Ley Espanola de Patentes

Sonsoles Vilar
Abogada del rea de ABROSETA
Derecho Mercantil
n un mercado feroz como el actual, la
inversion en |+D+i es una de las prin-
cipales vias para la supervivencia de
cualquier empresa. La oferta de pro-
ductos y servicios innovadores frente a
modelos tradicionales de negocio es uno de los ele-
mentos fundamentales para determinar el liderazgo
de una compania frente al resto competidores.

En este escenario, el empresario puede adoptar
la decision de crear su propio departamento interno
de 1+D+i, en el que seran sus propios trabajadores
quienes lleven a cabo todo el proceso de evolucién
del producto v, por tanto, quienes desarrollaran nue-
vas soluciones; o puede optar por la contratacion
externa de especialistas a los que formule el encar-
go especifico de alcanzar un objetivo o una solucién
concretos.

En ambos casos, es crucial para la compaiiia
tener la seguridad y certeza de que la titularidad de
los resultados de la investigacion le pertenecen, para
poder explotarlos econémicamente con total libertad,
mas aun si éstos resultan susceptibles de ser prote-
gidos por un titulo de propiedad industrial, pues en
este caso es cuando surge el conflicto de derechos
entre el empresario -que pretende salvaguardar sus
derechos econdmico patrimoniales sobre el proce-
so o resultado de la investigacién- y el desarrollador
-que pretende la proteccion de los derechos morales
relativos a la autoria de la invencion-.

El contexto en el que con mayor frecuencia se
produce el desdoblamiento entre la figura del inventor
y del solicitante de una patente (o modelo de utilidad)
es aquel en el que éstos se realizan dentro del marco
de una relacion laboral o de prestacién de servicios.

Ahi es, precisamente, donde mayores cautelas deben
adoptarse, regulandose las relaciones entre el empre-
sario que aporta los medios 0 conocimientos necesa-
rios para el desarrollo de la innovacion y el inventor
que la lleva a cabo, a fin de evitar disputas acerca de
los derechos que a cada parte corresponde.

En este sentido, resulta de interés abordar al-
gunas cuestiones en materia de contratos, en el am-
bito del desarrollo de la innovacion, que vuelven a
ponerse de relieve en el contexto de la nueva ley de
patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes) y
su reglamento de ejecucién (Real Decreto 316/2017,
de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to para la ejecucion de la Ley 24/2015, de Patentes),
cuya entrada en vigor se produjo el pasado 1 de abril.

La nueva ley clasifica las invenciones obtenidas
dentro del contexto de las relaciones laborales o de
prestacién de servicios en tres distintas categorias:

- Las “invenciones pertenecientes al em-
presario”: son aquellas que habiendo sido rea-
lizadas por el empleado o prestador de servicios
durante la vigencia de la relacién de empleo o
de servicios, son fruto de una actividad de in-
vestigacion explicita o implicitamente constituti-
va del objeto de su contrato. Estas invenciones
perteneceran al empresario siempre y cuando
la aportacion personal del investigador o la im-
portancia de la invencion no excedan, de mane-
ra evidente, del contenido explicito o implicito
del contrato.

- Las “invenciones pertenecientes al em-
pleado o prestador”: son aquellas que perte-
necerian a su autor por no cumplir con los pre-
supuestos para ser consideradas ‘“invenciones
pertenecientes al empresario”.

- Y finalmente las “invenciones asumibles
por el empresario”: vendrian a ser aquellas
que se realizan dentro del marco de una relacién
laboral (y se entiende que también de prestacion


http://www.broseta.com/
http://www.broseta.com/

de servicios) y que aunque tampoco cumplen
con los requisitos necesarios para ser conside-
radas “invenciones pertenecientes al empresa-
rio” el resultado obtenido esta relacionado, direc-
ta o indirectamente, con la actividad profesional
que el investigador realiza en la empresa y para
su obtencién ha empleado, predominantemente,
medios proporcionados por la empresa o cono-
cimientos adquiridos en ella. En este tercer y
ultimo supuesto el empresario tendria derecho
a reservarse la titularidad de la invenciéon o un
derecho de uso y el inventor tendria derecho a
una compensacion econémica justa.

En relacion a la primera y segunda clasificacion
no hay novedades sustantivas de contenido legal, las
principales novedades se centran en las “invencio-
nes asumibles por el empresario”.

Quiza, uno de los aspectos mas sorprendentes
es que la nueva ley omite, de nuevo, al prestador
de servicios mercantil en las “invenciones asumibles
por el empresario”. Todo induce a pensar que esta
omision se trata de un mero descuido del legislador
y no de un verdadero animo de exclusion, habida
cuenta que las invenciones asumibles por el empre-
sario se enmarcan bajo el nuevo titulo de “invencio-
nes realizadas en el marco de una relacion de em-
pleo o servicio”. No obstante, la prudencia invita a
redactar un contrato de prestacion de servicios que
prevea, de forma expresa, la aplicacion analdgica de
lo previsto en la norma. Por otra parte, en relacién a
la “compensacién econémica justa” que correspon-
deria al autor de la invencion en caso de que el em-
presario se reserve su titularidad o derecho de uso,
la normal arroja algo de luz con respecto al método
de valoracion de dicha compensacion. La ley prevé
como ‘posible” compensacion una participacion en
los beneficios que el empresario obtenga de la ex-
plotacion de la innovacién o de la cesion de los dere-
chos que tiene sobre la misma —esto es, se propone
al empresario compartir con el inventor las ganan-
cias que, por ejemplo, obtenga de la comercializa-
cion de la invencion o, en caso de que la licencie, de
los royalties que perciba-.

La reforma legislativa reconoce, ademas, el de-
recho a la debida compensacion econdmica justa de
aquellas mejoras técnicas no patentables que me-
diante su explotacién como secreto industrial ofrez-
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can al empresario una posicion ventajosa similar a la
obtenida a partir de una invencion patentable.

Al respecto del secreto industrial apuntar (por
venir al caso) que los derechos de propiedad indus-
trial estan intimamente ligados a la confidencialidad
de todo el proceso de investigacion y desarrollo,
pues las divulgaciones que se producen en el cami-
no pueden ser determinantes a la hora de determinar
si el objeto de la invencion es susceptible de un titulo
de patente (o de modelo de utilidad) o no. De ahi
que sea tan importante (o incluso mas) no sélo re-
gular la relacion con el investigador sino asegurar su
silencio mediante los correspondientes acuerdos de
confidencialidad.

En lo que se refiere al proceso en el que el in-
ventor debe informar al empresario sobre los resul-
tados de su investigacién y el empresario manifestar
su voluntad de asumir la invencién o no, la nueva
ley establece plazos potestativos a tener en consi-
deracion por ambas partes para no perder derechos
sobre la invencién.

Por altimo, la anterior redaccién de la ley elimina-
ba toda serie de dudas en relacion a la titularidad de
una patente cuando su solicitud se presentase dentro
del afio siguiente a la extincion de una relacion de em-
pleo o de servicios, dando por sentado que se enten-
dia realizada dentro de la vigencia de la relacién con-
tractual. La nueva norma ya no da nada por sentado,
admitiendo prueba en contrario y dando (de nuevo) un
relevante protagonismo a los acuerdos existentes en-
tre las partes, siendo, segun lo antes visto, su alcan-
ce, fecha y contenido indispensables para determinar
quien ha participado o no en el desarrollo de cierta
invencion y los derechos que pesan sobre la misma.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado con
anterioridad, y habida cuenta el contexto legal en el
que nos encontramos, es preciso recalcar la extrema
importancia que posee la regulacion contractual pre-
via entre el empresario y el investigador —bien sea
empleado o bien sea prestador de servicios- en el
ambito de la colaboracién de nuevos desarrollos, de
cara a asegurar que la titularidad de los resultados
de investigacion generados y su legitima explotacion
-tanto como secreto industrial o mediante un derecho
de propiedad industrial- pertenecen, sin lugar a duda,
ala compafiia. &
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