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SierrRA HERRERO, Alfredo. Patentes de invencion y derecho del trabajo. Régimen juridico de las
invenciones realizadas por el trabajador. Santiago, Chile: Legal Publishing - Thomson Reuters,
2013, IX+149 pp.

El derecho del trabajo es una disciplina que constantemente se ve enfrentada a un “redi-
mensionamiento” de su contenido, ya sea expandiendo sus fronteras o replegéndolas. En el
primer caso, los tépicos que propician esta reconfiguracién son denominados, con una dosis .
de euforia similar a la de una “moda’, temas emergentes, pues refrescan a la doctrina de sus
vetustas discusiones; no obstante, lo mas importante es que abren nuevas lineas de investiga-
ci6én, muchas de las cuales se entrecruzan con el acervo de materias que constituyen su “ADN”.

Recientemente, Alfredo Sierra Herrero, catedratico de Derecho del Trabajo de la Uni-
versidad de los Andes, ha puesto en vitrina una serie de temas emergentes', siendo la presente
obra uno de ellos. Esta se compone de un “Prélogo” (pp. 1-4) a cargo de Alvaro Flores Mo-
nardes, Juez del Trabajo; ocho capitulos: “Introduccién” —capitulo I— (pp. 5-11); “Ambito
material de aplicacién” —capitulo II— (pp. 13-33); “La titularidad en las invenciones en ser-
vicio” —capitulo ITI— (pp. 35-74); “Remuneracion del trabajador-Inventor” —capitulo IV—
(pp. 75-89); “Invenciones realizadas por personal universitario o de instituciones publicas de
investigacién” —capitulo V— (pp. 91-118); “La irrenunciabilidad de derechos en las inven-
ciones en servicio” —capitulo VI— (pp. 119-123); “Invenciones en servicio y secreto empre-
sarial” —capitulo VII— (pp. 125-132); “Aspectos procesales. La competencia judicial en las
invenciones en servicio” —capitulo VII— (pp. 134-140) y finalmente, un enjundioso aparato
bibliografico (pp. 141-149).

En la Introduccién, el autor explicita el objetivo de su monografia: “El presente trabajo
tiene por finalidad analizar precisamente la regulacion de nuestra LPI’ sobre las invenciones desa-
rrolladas por personas dentro del 4mbito de las empresas o entidades en las que prestan sus servi-
cios. Estas invenciones son reglamentadas en el Titulo VI LPI, donde reciben la denominacién de
“Invenciones en Servicio” (arts. 68 a 72)™.

De ahi que el autor haya emprendido un estudio sistematico del Titulo VI LPI y demas
disposiciones relacionadas, cuestién que lo obligé al tratamiento de materias que rebasan la
dimensién juridico-laboral, con miras a exponer el “Régimen juridico de las invenciones”,
cometido que desarroll6 con una competencia que rememora a aquellos juristas que tenian
una visién omnicomprensiva del fenémeno juridico, préctica que hoy estd en una alarmante
retirada.

Ante la imposibilidad de exponer todas y cada una de las materias tratadas, me confor-
maré con dar noticias sobre un par de aspectos que se conectan con esta disciplina.

1 Algunos de estos trabajos son: “La cldusula de no competencia post-contractual en el contrato de trabajo’, en: Revista Ius et
Praxis, Ao 20, n°2, pp. 109-156. Talca, Chile: Facultad de Derecho, Universidad de Talca, 2014. “Las cldusulas de confidencialidad
en el contrato de trabajo’, en: Revista de Derecho, XLI, pp. 145-179. Valparaiso, Chile: Escuela de Derecho, Pontificia Universidad
Catélica de Valparaiso, 2013, y “Sobre la calificacién de un socio o accionista como trabajador dependiente’, en: Gaceta Juridica,
n° 385, pp. 33-50. Santiago, Chile, 2012.

2 Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial (Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconstruccién, de 9 de marzo de 2006, que fija su texto refundido, coordinado y sistematizado).

3 p.6.
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LA TITULARIDAD EN LAS INVENCIONES EN SERVICIO

El capitulo III (pp. 35-74) trata sobre quién detenta la titularidad de la invencién donde participe
algtin trabajador o prestador de servicios de una empresa, lo que se determina, en principio, segiin
el tipo de invencidén de que se trate.

En el caso de las invenciones “contratadas o por encargo’, la propiedad industrial recae en
el empleador o quien encargd el servicio, salvo estipulacién expresa en contrario®, de modo que la
invenci6n de un trabajador serd de su empleador, lo que es una manifestacién de la ajenidad como
elemento del contrato individual del trabajo. No obstante ello, en la préctica suele efectuarse una
cesion de derechos del trabajador al empleador, por exigirlo asi el articulo 11 del Reglamento de la
LPI, situacion que el autor no comparte, ya que la LPI atribuye desde un inicio la propiedad en la
otra parte®.

A proposito de este tipo de invenciones, el autor plantea la posible concurrencia de "cldu-
sulas técitas de investigacidn", en el caso de aquellos trabajadores que realicen actividades de in-
vestigacion, sin que el contrato lo establezca expresamente. Después de un completo y ponderado
analisis concluye que:

"...creemos que si el trabajador estd de acuerdo, seria factible la validez de la clausula ticita
cuyo contenido seria la obligacién para el trabajador de realizar una actividad inventiva,
y cuya consecuencia implicaria que correspondera al empleador la titularidad de la inven-
cién. El trabajador tendria, a su vez, derecho a su remuneracién ordinaria, o incluso a la
adicional (cfr. inciso final art. 69 LPI) (véase cap. IV, secc. 1). Obviamente, siempre y cuan-
do ello no implique una vulneracién de la ley o una imposicién unilateral del empleador,
segun indicabamos. Asimismo, si el trabajador no reconoce la presencia de esta clausula
tacita, no serd ficil para el empleador comprobar su efectividad, pues tiene la presuncién
en contra de que se consideren como validas las "estipulaciones del contrato (...) que de-
clare el trabajador” (cfr. inc. 4° art 9° CdT). Con todo, ésta es una presuncién simplemente
legal, de modo que no existe impedimento para que el empleador pueda finalmente probar
su existencia, conforme a la naturaleza consensual del contrato de trabajo".

Adbhiero a su posicién, por cuanto se ajusta plenamente a las normas y principios laborales
vigentes.

LA REMUNERACION DEL TRABAJADOR-INVENTOR

Otro tépico desarrollado por el autor dice relacién con la retribucién de quienes se dedican a la
actividad inventiva. En el dmbito de las invenciones "contratadas o por encargo”, la remuneracién
"ordinaria” estd directamente relacionada con el objeto de su contrato, consistente en el "cum-
plimiento de una actividad inventiva o creativa”, indistintamente de los resultados que alcance’.

*  Art. 68 LPI “En los contratos de trabajo y prestacién de servicios, cuya naturaleza sea el cumplimiento de una actividad
inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro asi como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerén
exclusivamente al empleador o a quien encargé el servicio, salvo estipulacién expresa en contrario”.

> p37.
¢ p.49.
7 Segun se desprende del articulo 68 de la LPI, ya citado.
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De esta manera, la remuneracién es un elemento mas del contrato de trabajo y, en consecuencia,
seria similar a una de naturaleza laboral. Sin embargo, el articulo 69, inciso final de la LPI, con-
templa una "retribucién adicional”, en la medida que alcance una "invencidn que exceda el marco
de la que fue contratada”. En opinion de Sierra, ésta se justificaria "...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 importaria para la empresa
una ganancia que vaya mds alla de los pardmetros predecibles™. Tal situacién representaria una
excepcion a la conmutatividad del contrato de trabajo’, pero el autor, a mi juicio, s queda corto,
ya que con su afirmacion da cabida implicitamente a la teoria de la imprevision en el contrato de
trabajo; situacién del todo audaz y novedosa, y que, digdmoslo, podria despertar anticuerpos entre
los laboralistas mas decimonénicos. Ello demuestra que el derecho civil otorga, en ciertos casos,
soluciones protectoras para los trabajadores®.

].A COMPETENCIA JUDICIAL EN LAS INVENCIONES EN SERVICIOS

El articulo 72 de la LPI sefiala que "todas las controversias relacionadas con la aplicacion de las dispo-
siciones de este Titulo serdn de competencia del Tribunal de Propiedad Industrial a que se refiere el
Parrafo 3° del Titulo I de esta ley", de este modo, y siguiendo al catedratico, dicha norma representa
una excepcion a la regla general que establece el articulo 420 del Cédigo del Trabajo, por cuanto sus-
trae de la esfera de competencia de los juzgados laborales, todas aquellas cuestiones "laborales" que
se promuevan por aplicacion de las disposiciones relativas a las invenciones en servicio''.

El autor previene, eso si, que los juzgados del trabajo conocerdn de estas situaciones en el
caso de que un empleador decida desvincular a un trabajador inventor que registra una invencion
a su nombre, aplicindole la causal del articulo 160 N° 7 del Cédigo del Trabajo. Esto es incumpli-
miento grave de las obligaciones, puesto que la titularidad del invento le pertenece, de manera que
la calificacién del despido girara en torno a quién es el titular de la invencion. Sierra, recurriendo
a la jurisprudencia existente sobre la materia, plantea que la accién por despido no podra ser re-
suelta a favor del empleador, por cuanto debe existir, como condictio sine qua non, un pronuncia-
miento previo del Tribunal de Propiedad Industrial sobre la titularidad de la invencién'.

%

En sintesis, se trata de un texto bien trabajado, con referencias constantes al derecho com-
parado y con un abultado aparato bibliogréfico, lo que denota el acabado conocimiento que posee
el catedratico sobre la materia.

Roberto Ceron Reyes™

8 p77.

5 El autor cita a MACCHIAVELLO CONTRERAS, quien en su momento afirmé que los inventos son un caso tipico en que el
producto de un trabajo puede ser mayor al pago de los servicios acordado.

0 Véase LANATA FUENZALIDA, Ruth Gabriela. El Derecho Civil en el Derecho del Trabajo. Tesis doctoral (Inédita). Argentina,
Rosario, 2011.

1 p133,
2 pp. 134-139.
Instructor, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.
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