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I Extracto:

Los programas de ordenador son tutelables en nuestro ordenamien-
to mediante el Derecho de autor y, excepcionalmente y sin perjuicio
de lo anterior, mediante el Derecho de patente. En ambos casos se ha
previsto un régimen especial para regular las creaciones desarrolla-
das en régimen asalariado que concede prioridad a los pactos entre
las partes.

Como la sentencia objeto del comentario sugiere, los conflictos mas
importantes que pueden derivarse de la existencia de esta doble via
de proteccion serdn aquellos en los que el programa de ordenador
merezca la tutela excepcional del Derecho de patentes, y éste se haya
desarrollado, no tanto en cumplimiento directo de las obligaciones
asumidas en el contrato, cuanto «con ocasion» del contrato de traba-
jo y sirviéndose de los medios proporcionados por el empresario,o de
la experiencia adquirida en la empresa. Como es facil imaginar, el foco
de conflictos serd mayor cuanto mayor sea el margen de maniobra
concedido al trabajador en el desarrollo de sus funciones. Por ello es
altamente conveniente que en el contrato de trabajo se definan con
precision y exhaustividad cuédles son los criterios que determinan el
ambito de prestaciones debidas al empresario como, en su caso, el
alcance material, temporal y geografico de la cesion de los derechos
de explotacion al empresario sobre el programa de ordenador.
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I. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGON (SALA DE LO
SOCIAL) DE 17 DE MAYO DE 1999

1. Antecedentes de hecho.

El demandante, don D.S.E. trabaj6 para la empresa «B., SrL» desde el 4 de abril de 1995 haste
el 15 de octubre de 1997, desempefiando sus servicios, segun consta en autos, como peoén y cobra
do por ello un salario de 161.200 pesetas al mes (incluida la prorrata de pagas extras). En el cursc
de su actividad laboral, el actor desarroll6 una hoja de calculo que habria de emplearse como apli-
cacion en los programas informéticos que se utilizan en el disefio de los transformadores eléctricos
fabricados por la sociedad demandada; a la que incorporé una clave de acceso que solamente él con
cia. Ante la negativa reiterada del actor a facilitar la referida clave de acceso, la empresa le despidié
el 15 de octubre de 1997.

Don D.S.E. impugnd el despido, que fue declarado procedente por Sentencia del Juzgado
namero 6 de lo Social de Zaragoza de 26 de noviembre de 1997, resoluciéon que fue confirmada por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragon. Con posterioridad, la empresa pro-
cedi6 al levantamiento de la clave que impedia el acceso a aquella aplicacion, y la utilizé en lo suce-
sivo.

Don D.S.E. interpuso entonces una segunda demanda contra su antiguo empleador, pero
esta vez por reclamacion de cantidad, alegandose al efecto, seguin se desprende del relato de Ic
hechos, que la hoja de célculo constituia 8@ &invencién de explotacionsettius,una «inven-
cion laboral de servicio» de las contempladas en el articulo 17 de la Ley de Rat@atesman-
tener esta calificacién de su prestacién, el actor se apoy6 en el tenor de la Sentencia del Juzgad
numero 6 de lo Social de Zaragoza de 26 de noviembre de 1997, antes citada, en la que se deci

1 ey 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, en adelante citaa como
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expresamente que la hoja de calculo desarrollada por el actor era una invencién de explotacion
por haber influido en su desarrollo la practica realizada en la empresa y haberse utilizado los pro-
gramas informaticos empleados en la empresa demandada. La sociedad demandada, por su part
interpuso una excepcion de incompetencia del orden jurisdiccional social para conocer de con-
troversias surgidas en torno a invenciones laborabesr{. 123 LP), que fue acogida por el Juez

del Juzgado numero 4 de Zaragoza, en Sentencia de 1 de marzo de 1999, lo que permitié la abso
lucion de la demandada de los pedimentos formulados, «...sin perjuicio de las acciones que el
actor pueda ejercitar ante la misma jurisdiccién ordinaBa»efecto, entendié el Juez que en el
eventual conflicto entre el citado articulo 123 de la LP (a tenor del cual se otorga competencia
exclusiva a la jurisdiccion ordinaria para el conocimiento de los litigios concernientes a la apli-
cacién de cualquier precepto de la LP) y el articulo 2 de la Ley de Procedimiento Edhoeal
establece la competencia del orden jurisdiccional social para el conocimiento de los litigios pro-
movidos entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo), debe pre:
valecer aquella norma por su rango especial y porque asi resulta de la naturaleza inventiva que s¢
otorga a la aplicacién informatica que da base a la reclamacion pecuniaria del actor. EI deman-
dante interpuso contra esta sentencia recurso de suplicacion, que fue acogido por la Sala de Ic
Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragon en la sentencia ahora comentada, por cuya vir-
tud se anula la sentencia de primera instancia y se conmina al Juez de lo Social a dictar nueva sen
tencia para que resuelva sobre el fondo de la cuestion. Pero ha de advertirse ya que, al desestime
la excepcion de incompetencia de jurisdiccién opuesta en su momento por la empresa, el Tribunal
de Apelacion reconduce el tratamiento del conflicto al ambito de la propiedad intelectual del pro-
gramador asalariado sobre su creacion, toda vez que un programa de ordenador se inscribe entr
las invenciones de patentabilidad legalmente excluidagagegt. 4.2 LP).

2. Fundamentos de Derecho.

Rehusa el Tribunal calificar la prestacién en conflicto como una «invencién» susceptible de
proteccién mediante un derecho de patente, sobre la base de que si los programas de ordenador ¢
sitian al margen de la LP, por no considerarse invencionesXarg.4.2 LP), «...con mayor razon
es de predicar esa consecuencia de la creacion del demandante, que no es sino una utilidad creac
en el entorno de ese programa, consistente en un libro de calculo compuesto de tres hojas que s
emplean en el disefio de transformadores eléctricos fabricados por la demandada», de lo que se infie
re inmediatamente que «...si ello es asi, también lo es que desaparece la razén de acudir a aquel pre
cepto competencial (esto es, al art. 123 LP), porque entonces la accion ejercitada no puede derival
en ningun caso "de la aplicacién de preceptos" de la Ley 11/19@86#{ndamento de Derecho
namero 1.°, segundo parrafo).

2 RD Leg. 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en ade-
lante citado comaPL.
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Abunda el Tribunal en la causa que explica la exclusion normativa de las referidas creacio-
nes del &mbito de las invenciones patentables, sosteniendo al efecta exeusion...obedece
a la naturaleza juridica de las creaciones informaticas, que no residen en el campo de la propie-
dad industrial, sino en el de la intelectual», de suerte que para la proteccion juridica de los pro-
gramas de ordenador, habra que estar a lo dispuesto en el Titulo VII del Libro | de la Ley de
Propiedad Intelectu&l Advierte el Tribunal que la definicion legal de programa de ordenador
posee amplios perfiles, por abarcar toda serie de instrucciones destinadas a ser aplicadas direct
o indirectamente en un sistema informatico para realizar una funcién determinada u obtener un
concreto resultado cualquiera que sea la forma de expresion y fijacién y que, sobre lo anterior, la
tutela ofrecida por la Ley se extiende, ademas, a las versiones sucesivas del programay a los pro
gramas derivados (ext. 96 LPI). Asimismo, se recuerda que la LPI contiene normas especificas
-arts. 51 y 97- aplicables a la transmision de derechos por parte del programador/técnico infor-
matico que preste sus servicios en calidad de asalavigdBndamento de Derecho nimero 2.°,
primer pérrafo).

Por lo demas, la competencia del orden jurisdiccional social para conocer del litigio entre el
programador asalariado y su empresa se justifica en la indudable aplicacion al supuesto del articulo
2.a)de la LPL, toda vez que no existe en el clausulado de la LPL ningln precepto similar al articu-
lo 123 de la LP. Se enfatiza, ademas, que la jurisdiccién laboral es apta, en general, para conocer la
controversias acerca de las incidencias de los derechos de propiedad intelectual en relacion con e
resultado de un contrato de trabajo «...sin necesidad de fraccionar este Ultimo en dos partes, unz
laboral y otra civil, proyectada esta Ultima a la cesion de los derechos de propiedad intelectual, la
cual "en cuanto conjunto de derechos que la Ley reconoce al autor o autores sobre la obra productc
de su inteligencia, entendida la expresion en su sentido mas amplio y general, es parte indisoluble
de la actividad laboral, cualesquiera que sean los pactos que la regulen, porque otra cosa conduciri,
a establecer una artificial y nociva disgregacion del contrato, en cuanto acuerdo de voluntades orga-
nizado para producir determinados efectos, haciéndole perder su sustancial unidad y haciendo, inclu-
so, desaparecer los principios generales y especiales sobre los que cada relacién se construye» (Vi
Fundamento de Derecho numero 2, parrafo 2.°, que sigue a su vez la doctrina de la STS de 12 d«
febrero de 1985).

En fin, en ninglin momento se discute el caracter laboral de la relacién de prestacion de ser-
vicios que unia al trabajador con la empresa. No en vano, y como recuerda el Tribunal, nada impi-
de que se configure como laboral una relacién de prestacion de servicios que tenga por objeto la pro-
duccion de un resultado susceptible de propiedad intelectual, siempre que la relacién satisfaga los
requisitos del articulo 1.1 del Estatuto de los Trabajadduis. de nuevo Fundamento de Derecho
ndmero 2.°, que remite a su vez a la reciente STS de 31 de marzo de 1997).

3 RD Leg. 1/1996, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en adelante citado como
LPI.

4 RD Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
en adelante citado conTRLET.
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Il. LALEGITIMACION DEL EMPRESARIO SOBRE ELS OFTWARE DESARROLLADO
POR SUS TRABAJADORES: DELIMITACION DEL TEMAY PLANTEAMIENTO

Nada empece, en efecto, que la actividad consistente en la produccién de un resultado creati-
vo pueda desarrollarse en el marco de una relacién laboral para la realizacién de una (Gnica) obra c
para la prestacion continuada de servicios. El caracter laboral de la relacion exige la concurrencia,
como es sabido, de las notas de ajeneidad (en los medios, en los riesgos, en los frutos, en el merce
do), dependencia y onerosidad, si bien debe advertirse que el ridstittolaboralidad ha de adap-
tarse a las caracteristicas del sector, tarea que, en ocasiones, reviste gran comjilajielacbn-
creto caso deloftware, las elevadas inversiones que su produccion exige suelen asumirse por empresas
que, también por lo general, contratan programadores para que presten su actividad en calidad de
asalariados quienes, salvo algunos casos, se integran en un equipo de creativos. También es posibl
por supuesto, que los programadores sean contratados como autbnomaos, recurriendo a las figura
(civiles) del arrendamiento de servicios o de obra, en cuyo marco ha de concretarse el alcance de le
cesion al empresario de los derechos de explotacion sobre los resultados obtenidos

Por lo que ahora interesa, cualquier vinculacién de caracter laboral se cimenta sobre el axio-
ma por cuya virtud el empleador ha de poder acceder libremente a los frutos de la actividad desa-
rrollada por sus trabajadores en el &mbito de su empresa y, en su caso, explotarlos econdmicamen
te en su propio y exclusivo beneficio (en nuestro ordenamiextost. 1 TRLET). Este resultado
halla su fundamento causal en una transaccién: el trabajador renuncia a los frutos de su esfuerzo «
cambio de una compensacion econémica, mientras que el empresario se asegura el acceso a dichc
frutos a fin de conseguir sus objetivos empresariales. La razén ultima de toda relacién laboral estri-
ba en el hecho de que el empleador necesita de las prestaciones de terceros para el desarrollo de
empresa. Visto asi, a cambio del salario el empresario adquiere factores de produccion. Seria cier-
tamente impropio, ademas de inoperativo, que el trabajador pudiera esperar no s6élo su sueldo sinc
también la percepcién del valor econémico de los resultados concretos de su trabajo, en especial
cuando éstos tuvieran altura creativa. Por la misma razén, es el empresario quien soporta los riesgo:
implicitos a la obtencion de estos factores, de modo que es el empresario quien ha de padecer la
consecuencias negativas de la carencia o inadecuacién de los resultados de la actividad de sus tre
bajadores, mientras que éstos, también entonces, han de conservar su derecho a obtener una reti
bucion por la prestacion de sus servicios salvo, claro esta, si mediare negligencia en su actuacion

5 Sobre la cuestion me permito la remisiéroae® MasoTa, P.,Fotografos asalariados. A propdsito de la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 31 de marzo de 1997, «Don Juan Carlos R. M. c. "Editorial del Pueblo Vasco,
SA."», Actas de Derecho Industrial (ADI) 1998, Tomo XIX, pags. 307 y ss.; y mas extensamertr M &0TA,

P./LuQuE PARRA, M., «Propiedad intelectual y relacion laboral: el caso de los reporteros graRedasiones Laborales,
ndmero 21, noviembre 1999, pags. 7y ss.

6 Vid.STS de 12-12-1988, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil (CCJC) 1998, nim. 18, pag. 1.e62ytssde
Célculo y Tratamiento de Informacién de Alava» contra «Ramon Vizcaino, SA» (recyicentepta de J. 2GADO
ECHEVARRIA.

7 Vid.méas ampliamentel®HNER, H., Die Vergiitung der Sonderleistung des Arbeitsnehmers-ein Problem der Aquivalenz
der im Arbeitsverhaltnis zu erbringenden LeistunggRIJR 1985, pags. 1y ss. y pag. 7.
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Por supuesto, el apenas citado axioma también opera cuando el trabajador se compromete ¢
desarrollar una actividad de la que debera o podréa resoftarare. Ahora bien, la especial natura-
leza de esta concreta prestacion imprime a aquel principio general ciertos matices de trascendenta
importancia. En concreto y en funcién de las circunstancias, esa prestacion puede resultar tutelable
por el Derecho de autor como asimismo, excepcionalmente, por el Derecho de prEteateS 2.°
LPI), en uno y otro caso con consecuencias inmediatas en el plano aboral

Comun a ambos sistemas, el Derecho de autor y el de patentes, es el principio general por cuye
virtud el titular sobre el resultado es originariamente su hacedor: la propiedad intelectual sobre una
obra original corresponde a su autor por el solo hecho de su creacion (art. 1 LPI), del mismo modo
gue el derecho a la patente pertenece al inventor (art. 10 LP).

Como no podia ser de otro modo, este principio ordenador se matiza para el supuesto de que
el referido resultado se produzca en el marco de una relacion laboral. Ahora bien, la recepcién de
aquel otro axioma por cuya virtud son del empleador los resultados del trabajo de sus asalariados
(consagrado en el art. 1 TRLET) se concreta de modo distinto segun si el referido resultado es sus-
ceptible de propiedad intelectual o si, ademas y excepcionalmente, merece la tutela del sistema de
patentes.

En efecto, en cuanto obra o prestacion susceptible de propiedad intelectual, y de modo gene-
ral, es al autor asalariado a quien corresponden ab otagos los derechos sobre la misma, pero
al mismo tiempo y por virtud de un mandato legal expreso, el empresario adquiere derivativamente
y en exclusiva los derechos de explotacidn sobre la prestacion de su trabajador con el alcance (mate
rial, geografico y temporal) que resulte objetivamente necesario para el ejercicio de la actividad habi-
tual de la empresa en el momento de entrega de lavathrar{. 51 LPI)°. Desde 1996, esta regla
general conoce una concrecion especifica para las creaciones consisteoftesesfvid. art. 97.4
LPI) cuya singularidad reside en el distinto alcance de la cesién de derechos sobre el programa de
ordenador que el trabajador debe a su empresario. Como habra ocasién de exponer, empresario
trabajador podrén, en el contrato de trabajo, disponer otra cosa.

De su parte y en cuanto invencién patentable, la asignacién de derechos dependera de las cir
cunstancias bajo las que se produce el resultado creativo: como ha de verse con detalle, pertenece
al empresario las «invenciones de encargo», asi como, y en la medida en que él lo establezca, la
«invenciones de servicio» realizadas con aprovechamiento de los medios 0 experiencia proporcio-
nados por la empresa (arts. 15a 17 LP).

8 Naturalmente, cuando la prestacién controvertida carezca de altura inventiva u originalidad que la acrediten, respecti-
vamente, como invencion susceptible de ser patentada o como obra susceptible de propiedad intelectual, el empleador
podra acceder libremente a la misma en cuanto que fruto de la actividad a él debida por su empleado. La explotacién
econdmica de la prestacion habra de ajustarse entonces a lo pactado en el contrato de trabajo y ser, en particular, con
gruente con la retribuciéon econémica percibida por el trabajador.

9 Pparalainterpretacion de este régimen general en materia de autores asalariados me permito de nuevo laoiemision a S
P.,Fotografos asalariados, cjtpags. 307 y ss.; y mas extensamenteLgfSMASOTA/LUQUE ParRRA, Relacion laboral
y propiedad intelectual, cjtpags. 7y ss.
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Asi las cosas, la posicion juridica del empresario respecioftiehredesarrollado por sus tra-
bajadores como resultado o con motivo de un vinculo laboral variara en funcién de si aquel resulta-
do es susceptible (o no) de propiedad intelectual, y de si, sobre lo antenfivyatees patentable.

Del mismo modo, la posicion juridica del trabajador respecto de su creacion variara en funcion del

instrumento de proteccién que se considere. La sentencia que motiva estas lineas ilustra a la perfec
cion esta tensién entre empresario y trabajador. No es en absoluto baladi que se planteara una cor
troversia sobre la naturaleza de la concreta creacion: es ldgico, en efecto, que el trabajador defendie
ra el caracter patentable de su hoja de célculo y, ademas, que tratase de demostrar que se daban |
circunstancias para calificar esta invencién como «de servicio», pues de ello dependia la posibilidad
de obtener una remuneracion extraordinaria, a la cual no habria de tener derecho si se entendiese qt
la referida hoja de calculo constituye, todo lo mas, una creacién susceptible de propiedad intelectual.

En el caso que nos ocupa, es muy facil resolver, con el Tribunal Superior de Justicia de Aragon,
gue la hoja de calculo no es susceptible de patentabilidad. Sin embargo, el Tribunal arguye al efec-
to que el sistema de patentes no ofrece tutela alguna a las creaciones consistentes en un prograrn
de ordenador, cuya proteccién se produce mas oportunamente mediante el Derecho de autor. Siend
cierta y oportuna al caso esta calificacion, debe sin embargo advertirse que no puede seguirse cor
caracter general, pues, aun excepcionalmente, un programa de ordenador puede ser objeto de u
Derecho de patente.

La patentabilidad de programas de ordenador ha sido, de hecho, una de las cuestiones mas
vidriosas del Derecho de patentes en esta Ultima década. La industria produstiftavateha
luchado en defensa de la patentabilidad de los programas de ordenador debido a la eficacisima tute
la que la patente otorga.

En un frente paralelo, el mismo sector industrial ha pugnado, y como sabemos con éxito, por
reforzar la posicién juridica del productor frente a los creadores asalariados. Curiosamente, el emplea-
dor no siempre gozaria de tan fuerte posicion frente a sus trabajadores en el supuesto de que el prc
grama de ordenador fuese patentable aunque, eso si, gozaria de un derecho (la patente) que le pe
mitiria rentabilizar con mayor amplitud el resultado de sus inversiones y aumentar, de paso, su valor
competitivo en el mercado.

De todas las anteriores consideraciones se deduce la oportunidad de confrontar el alcance de
la proteccién que, sobre una misma creacion, el programa de ordenador, ofrecen dos sectores de nue:
tro ordenamiento. Las diferencias que se aprecian entre el régimen aplicable a las invenciones labo-
rales y a las obras desarrolladas por autores asalariados son, a su vez, trasunto de la diferente natur
leza de la prestacion protegible y por ello del distinto alcance de la tutela juridica conferida al efecto.
Analizados por separado, ambos regimenes resultan de una equilibrada ponderacion de los interese
en conflicto asi como de una adecuada observacion de las necesidades del mercado. En realidad, |
comparacion entre ambos sistemas seria de suyo improcedente de no ser porque existen prestacion:
ocasionalmente susceptibles de merecer la tutela tanto del Derecho de patentes como del Derecho d
autor. Este es el caso del sofwgren particular, dedoftwaredesarrollado en el marco de una rela-
cion de caracter laboral. En estos casos, interesa contrastar cual es el contenido de las posiciones di
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empresario y el trabajador respecto del resultado del trabajo, en funcion de si el concreto resultado e
patentable o susceptible de propiedad intelectual. Como demuestra la sentencia de referencia, exis
ten ciertos equivocos que deben aclararse, en beneficio de quienes participan en el mercado de prc
duccion desoftwarey por lo que ahora interesa, en el mercado de trabajo.

Pues bien, para abordar esta cuestion me parece oportuno distinguir entre, de un lado, la situa-
cion en la que eoftwarees objeto de propiedad intelectuilf@ sub 111) y, de otro lado y bien
entendido que sin perjuicio de lo anterior, aquella otra situacion en la spférglredesarrollado
por el trabajador es susceptible de un Derecho de paiteindesib 1V). Conviene, en fin, apuntar
que la tutela dedoftwarepuede valerse ulteriormente de lo dispuesto en el ordenamiento contra la
competencia desle&. Y también debe recordarse que las topografias de los productos semicon-
ductores gozan, de su parte, de un régimen especifico de protéccion

Ill. PROPIEDAD INTELECTUALY SOFTWARE

1. En general: requisitos de proteccion del software por el Derecho de autor.

Seran objeto de propiedad intelectual los programas de ordenador que puedan calificarse
de originales [art. 10.1 letia LPI]. Esta disposicidn debe interpretarse en sentido amplio por
virtud de la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la proteccion de los programas
de ordenado¥2 serdn protegibles los programas de ordenador, en cualquier estado de su desarro-

10 En particular, de la regulacion de los actos de imitacién deslealeltassacuer J., Comentario a la Ley de compe-
tencia deslealMadrid (Civitas) 1999subart. 11, pags. 336 y ss.; y de la violacion de secratibsart. 13, pags. 383y
ss. Sobre la proteccion dmftwaremediante secreto empresan@l. ulteriormente GLAN CoronA, E., La creacién
asalariada dekoftwarey el secreto empresarial en la tutela geftware en VV.AA.Derecho Mercantil de la Comunidad
Economica Europea. Estudios en Homenaje a JaséNJeNA, Civitas, Madrid, 1991, pags. 412 y ss.

11 ey 11/1988, de 3 de mayo, de Proteccién Juridica de la Topografia de los Productos Semiconductores, BOE niim. 108;
y RD 1465/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1988 de Proteccion
Juridica de la Topografia de los Productos Semiconductores, BOE nim. 294 (en adelante, RD 1465/1988). En doctrina
MASSAGUER J., La proteccion juridica de las topografias de los productos semiconductores. Examen de la Ley 11/1988,
de 3 de mayo, y Derecho comparada J. BssaL y C. ViLapbAs (dir. y coord.), Derecho y Tecnologia: Curso sobre
Innovacion y Transferencidriel, Barcelona, 1990, pags. 83y ss.; y sobre su Reglamento de ejecucion, del mismo autor,

El Reglamento para la ejecucion de la Ley 11/1988 para la proteccion juridica de las topografias de los productos semi-
conductores, XIIl ADI 1989-90, pags. 591 y ss. Ulteriormentes$]McUER J./DLER, P., Las normas relativas a los
esquemas de trazado (topografias) de los circuitos integrados del acuerdo sobre los &DBIEsIAS PrRADA, J. L.,

Los derechos de propiedad intelectual en la Organizacién Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comévizidrid (CEFI, Centro de Estudios para el Fomento

de la Investigacion) 1997, tomo |, pags. 315y ss.

12 DOCE Serie L niim. 122, pag. 42, de 17 de mayo de 1991 (en adelante citad2ireotha).
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llo, siempre que resulten en una obra individ@ala descomposicion de un programa de ordena-

dor permite detectar con precisién la prestacion original y, en consecuencia, los elementos del pro-
grama indisponibles (e inimitables) por terceros sin consentimiento del titular. Desde esta perspec-
tiva, nada impide sefialar que la propiedad intelectual sobre el programa de ordenador resultara, er
funcion de las circunstancias, de una obra de caracter literario (por ejemplo, del manual de usuario,
o de cualquiera de los documentos de la fase de elaboracion del programa), o bien de una obra dt
caracter netamente cientifico o técnico o en todo caso de caracter mixto por contener elementos tam-
bién literarios (por ejemplo, cuando la propiedad intelectual recaiga en la descripcion del progra-
ma). Dicho esto, el disfrute de la propiedad intelectual se proyectara, en la practica, sobre el pro-
ducto final, el programa de ordenador, por mas que la originalidad relevante se detecte en una de su:
fasest4. Esto es asi porque el proceso de creacion del programa es Unico, y todas sus fases conflu-
yen en el resultado final pretendido, el programa de ordenador.

2. Objeto de la proteccion por Derecho de autor.

Bajo el concepto de «programa de ordenador» protegible por Derecho de autor entiende la
Ley «toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirecta-
mente, en un sistema informatico para realizar una funcién o una tarea o para obtener un resultadc
determinado, cualquiera que fuese su forma de expresion o fijacién» siempre, por supuesto, que se:
original (art. 96, apartados 1.°y 2.9).

13 podrian distinguirse las siguientes fases en la elaboracién de un programa de ordenador:

1.2 Fase de planteamierde las exigencias del programa: en ella se fijan y documentan los objetivos y tareas del desa-
rrollo del software.

2.2 Fase de definicid@n la que se determinan las prestaciones del programbawgivéarese precisara y qué espectro
de usuarios se pretende abarcar.

3.2 Sobre la base de las anteriores previsiones se reafiianen proyectajue traza ya un bosquejo de la estructura del
programa, que se plasma en un conjunto documental, que normalmente combina la explicacion por escrito de esta
estructura con representaciones gréficas.

4.2 Seguidamente se elaborasegundo proyectdel que resultara la descripcion del programa asi como de los médu-
los o elementos que lo componen.

5.2 En la fase deodificacionel programa se formulara en un lenguaje de programacion, dando por resultado el progra-
ma o cédigo fuente.

6.2 Finalmente, en la fase demprobacién, se conectaran entre si los distintos elementos del programa y se comproba-
ré su funcionamiento. En esta fase se elaborara -sobre la base de la descripcion del programa y del programa fuente-
toda la documentacion que habra de facilitarse al usuario final.

Vid. ampliamente WeersTumPF H., Der urheberrechtliche Schutz von ComputerprogramraarieHmAnN, M., (ed.),
Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogramkiin (Dr. Orto ScHmIDT) 2.2 ed., 1993, pags. 69 y ss., pags.
78-85, con ulteriores referencias; entre nosotros, sigue esta posc@&npb ECHEVARRIA, J., en BrcoviTz, R. (coord.),
Comentarios a la Ley de propiedad intelectd@cnos, Madrid, 1997, 2.2 ediciGub art. 96, pags. 1.388-1.389.

14 sobre la originalidad exigible a un programa de ordengdocon gran detalle ELGADO ECHEVARRIA, €n BERCOVITZ,
ob. cit, sub art. 96, pags. 1.400-1.407.
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Es amplio, pues, el ambito objetivo de proteccion por el Derecho de autor, toda vez que no se
exige una forma concreta de expresion o fijacion (art. 96, apartados 1.°y 3.°). Ello permite, de un
lado, proteger también el programa objeto y, de otro lado, abarcar la documentacién preparatoria del
programats.

Més alla, la Ley extiende expresamente este régimen de proteccién, de un lado, a la docu-
mentacion técnica y los manuales de uso y, de otro lado, a cualesquiera versiones sucesivas del prc
grama asi como a los programas derivados, excepto aquéllas creadas con el fin de ocasionar efectc
nocivos a un sistema informatico (art. 96, apartados 1.2, segundo inciso y 3.°, primer inciso).

Quedan excluidos de la proteccion mediante Derecho de autor las ideas y principios en que
se basan cualesquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven d
fundamento a sus interfacks

Finalmente se establece que, cuando los programas de ordenador formen parte de una pater
te o modelo de utilidad gozaran, sin perjuicio de lo dispuesto en la LPI, de la proteccion que pudie-
ra corresponderles por aplicacion del régimen juridico de la propiedad industrial (art. 96.3.°, segun-
do inciso). La norma solo se refiere, por lo tanto, al supuesto en el que el programa de ordenador
sea un elemento mas de una invenciogr( una patente de procedimiento). Ello no implica que
los programas de ordenador que sean, por su cardcter técnico, patentables, no hayan de gozar as
mismo de protecciéon por Derecho de autor. De hecho, el objeto de proteccién de ambos titulos es
distinto17.

3. Autor y titular del Derecho de autor sobre el software desarrollado en régimen asalariado.

Uno de los objetivos principales de la Directiva fue lograr la armonizacién del régimen rela-
tivo a los programas de ordenador creados por asalariados, habida cuenta de las diferencias exis
tentes entre los Estados miembros. Se trataba, ademas, de garantizar a los empresarios el mas amp
acceso posible a las obras de sus trabajadores. Una vez mas, se produjo la confrontacién entre lg
sistemas de tradicion anglosajona -que atribuyen originariamente al empresaprightsobre
las obras creada por sus asalariados- y aquellos de tradicion latina -en los que el empresario disfru
ta derivativamente de los derechos de explotacién sobre la obra, cuya autoria corresponde al asals

15 Sobre el ambito objetivo de proteccién del Derecho de autor en materia de programas de ordeaatfiamente
DELGADO ECHEVARRIA, €n BERcovITz, ob. cit, subart. 96, pags. 1.386-1.400, y 1.408-1.427. Complementariamente pue-
den consultarse dos trabajos de FrankdcH Rechtssschutz fir Benutzeroberflachen von Softpaléicado en GRUR
1991, pags. 180y ss.; y Begriindung und Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes objektorientiertepSbliveare,
do en GRUR 2000, pags. 191y ss.

16 sobre estos conceptosi®R MAsoTA, P., «Una aproximacion a la terminologfa bésica en materia de programas de orde-
nador», Revista General de Derecho, marzo 1992, pags. 1.645 y ss.

17 Vid. infra sub IV.2.
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riado-. La Directiva opt6 finalmente por una aproximacion latina, pero procurando, al mismo tiem-
po, satisfacer los intereses de las empresas productoras de Safiware 2.3 Directivals.

Pese a constituir una infiel transposicion de la Directiva, el articulo 97 de la LPI espafiola per-
mite distinguir claramente entre autoria y titularidad de los derechos de explotacion sobre la obra. En
efecto, se considerara autor del programa de ordenador, en todo caso, a la persona (o personas) gt
lo hayan creadccfr. art. 97.1 LPIY®. Esta declaracion legal implica, a su vez, que habra de atribuir-
se originariamente al autor el haz de facultades de indole personal y econémica que sobre la obra le
correspondan por el mero hecho de su creaeidar(. 1 LPI). Sobre este principio general de nues-
tro sistema de propiedad intelectual se asienta, sin ningun género de dudas, el régimen previsto espe
cificamente para los programas de ordenador y, en particular y por lo que ahora interesa, para aque
llos creados en el marco de una relacién laboral. En efecto, cuando un trabajador (o trabajadores)
desarrolle(n) un programa de ordenador original en cumplimiento de sus compromisos laborales, habra
de tenérsele(s) siempre por autor(es), sin perjuicio de que el empresario asuma inmediatamente la titu
laridad de los derechos de explotacién sobre el referido programa por efecto de lo dispuesto en el
articulo 97.4 de la LPI. En términos mas rigurosos, el empresario adquiere derivativamente y con
caracter constitutivo por disposicion de la Ley la titularidad de los derechos de explotacion sobre el
programa de ordenador original desarrollado por su trab&faaaguor sus trabajadores en equipo
Y sélo, naturalmente, de los derechos de explota@idhsi las cosas, el programador informatico
asalariado esta obligado a poner a disposicién de su empresario (que es el cesionarie éoslege
derechos econémicos sobre su obra) los programas creados para que éste pueda explotarlos con
alcance que ha de verse. Desde esta perspectiva, el articulo 97.4 coincide con lo dispuesto en gene
ral, para las obras creadas en régimen asalariado, en el articulo 51 de la LPI. La diferencia entre el
régimen general (contenido en el art. 51 LPI) y el previsto especificamente para los programas de
ordenador (en el art. 97.4 LPI) reside, pues, Unicamente en el diverso alcance material y temporal de
la atribucion al empresario de los derechos de explotacion sobre el programa de ordenador.

18 Destaca recientemente la mayor correccién (por responder a una ponderacion equilibrada de intereses) de la aproxima-
cién latina VANDKTE, A., Reform des ArbeitnehmerurheberrechGRUR 1999, pags. 390 y ss., pag. 391.

19 No debe llamar a confusién la diccién del precepto cuando menciona en este dmbito a las personas juridicas, toda vez
que éstas no pueden ser tenidas por autoras, sino sélo por titulares de los derechos de explotacion sehtectanobra:
detalle BxLcADO ECHEVARRIA, en BErcoviTz, ob. cit, sub art. 97, pags. 1.435-1.436.

20 La LPI habla incorrectamente (o al menos, confusamente) de «titularidad» de los derechos de explotacién. Pero ello no
puede, en ninglin caso, entenderse como que el empresario es el titular originario de los derechos de explotacion ni, tanto
menos, como que se produce una suerte de division originaria entre los derechos morales sobre el programa (que corres
ponderian al autor asalariado) y los derechos de explotacién (que corresponderian al empresario persona fisica o juridi-
ca). Como se ha puesto de manifiesto, el precepto espafiol posee una redaccion defectuosa que debe superarse media
te una interpretacion conforme a la Directivig: con detalle BLGADO ECHEVARRIA, en BERcoVITZ, ob. cit.,subart. 97,
pags. 1.443-1.444.

21 vid.méas ampliamente sobre este supuest@Ebo ECHEVARRIA, en B:RcoviTz, ob. cit.,subart. 97, pag. 1.437. También
GALAN CoRONA, La creacion asalariada dedoftware cit. pags. 414-416, contempla ampliamente este supuesto, cuyo
tratamiento bajo el régimen previo a la reforma de 1996 obligaba a la remision a los articulos 7 y 8 de la LPI. En el texto
se supondra en lo sucesivo, al objeto de facilitar la exposicion, que estamos ante un solo autor (0 en su caso) inventor
asalariado.

22 Con mayor detalle E1GADO ECHEVARRIA, en BERCOVITZ, Ob. cit, sub art. 97, pags. 1.442-1.444,
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Todavia en esta linea de consideraciones, los derechos morales o personales relativos al pro
grama de ordenador permanecen en su autor, esto es, en el programador informético. Cuestion dis
tinta es que, en la practica, los programadores informaticos asalariados no hagan valer su derechq
moral, en especial su derecho de paternidad. En mi opinidn, nada habra que objetar a esta circuns
tancia cuando se produzca como resultado de una renuncia (en particular) del trabajador. Pero deb
recordarse que, mas alla, resultara nula cualquier clausula contractual que directa o indirectamente
imponga al trabajador la renuncia (en abstracto) a que se le identifique en el mercado como creadol
del programa o programas desarrollados en cumplimiento de su contrato laboral. No importa que
este dato resulte, en general, irrelevante para los consumidores de software, mas preocupados pc
examinar las caracteristicas mismas del programa y, en su caso, por acceder a las prestaciones con
xas ofrecidas por la empresa que lo comercializa bajo sus propios signos distintivos. El derecho de
paternidad es inarrebatable y siempre exigible por el autor, también por supuesto por el asalariado.
Mas alla del prurito personal de verse reconocido como creador de una obra valiosa, debe verse el
el ejercicio de este derecho de paternidad un instrumento eficacisimo de promocién profesional. Por
lo demas, la adecuada satisfaccion de esta reivindicacion de paternidad variara en funcién de cad:
caso, si bien puede avanzarse, en general, que el programador podria exigir que su nombre apare
ciera como creador del programa -en los casos en los que esta identificacion sea posible- en los ele
mentos de acceso al mismo y en toda la documentacion complementaria, en lugar y de modo que n¢
pase facilmente inadvertido.

Y todavia en esta linea de consideraciones, debe precisarse que el trabajador, en cuanto autc
y por ello titular del derecho moral sobre sus programas, no puede utilizar su posicion de manera
torticera, esto es, con el Unico fin de obstaculizar que el empresario ejerza los derechos de explota:
cion que legitimamente le corresponden sobre el programa de ordenador. Entiendo, por ejemplo, que
el trabajador no podria impedir que el programa se comercialieatag,divulgase) argumentan-
do que no se encuentra todavia perfeccionado siempre, claro est4, que pudieran adoptarse medid:
que ocultasen la paternidad del programa de ordenador y que evitasen los eventuales perjuicios a li
reputacion profesional del programador.

De igual modo parece improbable, por las caracteristicasfti@hre, que el trabajador pueda
hacer valer un derecho de arrepentimiento respecto del concreto programa, a fin de impedir su divul-
gacion o comercializacion, salvo quiza en los casos en los que el contenido o funciones del progra-
ma pueda ser contrario a la moral o al orden puB¥dde todos modos, el ejercicio de arrepenti-
miento se matiza en la medida en que pueda preservarse el anonimato del autor del programa.

Finalmente bajo este aspecto, el respeto a la integridad de la obra se halla también notable-
mente matizado, pues debe reconocerse al empresario un amplio margen de adaptacion de la obr
para satisfacer los intereses de su empresa. Asi se deriva, salvo pacto en contrario, del extenso pod:

23 Ccomo ocurre, Gltimamente, con el disefio de algunos juegos de ordenador en los que el éxito se vincula a la comisién
virtual de actos criminales. Para la proteccion concreta de los juegos de orgde@h&deATTER, S., Der Rechtsschutz
von Computerspielen, Benutzeroberflachen und ComputerlamitHmann, Rechtsschutz, ob. ¢ipags. 169y ss.
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de disposicién atribuido normativamente al empre$aridel mismo modo, entiendo que el traba-

jador no puede impedir que el empresario lo comercializase con algunas modificaciones sustancia-
les, impuestas por la necesaria adaptacion de la oferta a las necesidades del mercado. En todo cas
el trabajador puede exigir entonces que se preserve su anonimato.

4. Alcance de la atribuciéon normativa al empresario de los derechos de explotacion sobre el
programa de ordenador.

4.1. Objeto de la cesion: delimitacién de los programas debidos al empleador.

El articulo 97.4 de la LPI dispone que «cuando un autor asalariado cree un programa de orde-
nador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su
empresario, la titularidad de los derechos de explotacién correspondientes al programa de ordena-
dor asi creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderan, exclusivamen-
te, al empresario, salvo pacto en contrario». Leido este precepto en confrontacién con lo dispuesto,
en general, en el articulo 51 de la LPI, pudiera parecer que el legislador garantiza a las empresas pro
ductoras deoftwareel disfrute en exclusiva de los derechos de explotacion sobre los programas de
ordenador desarrollados por sus trabajadores, sin limitacién alguna de indole material (mas alla de
la conexion causal entre la obra y la prestacion comprometida en el contrato de trabajo) como tam-
poco de indole temporal o geografica. Siempre a mi juicio, la recta interpretacion del articulo 97.4
exige entender operativos también en este &mbito, si bien naturalmente con caracter subsidiario, los
limites establecidos en el articulo 51la&PI respecto da atribucion al empresario de los derechos
de explotacién. No en vano, el articulo 51 establece un régimen general del que el articulo 97.4 cons-
tituye, al cabo, una excepcidn

Ante todo, la regla contenida en el articulo 97.4 de la LPI tiene caracter dispositivo, esto es,
empresario y trabajador podran pactar lo que tengan por conveniente en relacién con la explotacion
de la obra, siempre que no desvirtlen la naturaleza laboral de la relacién. Sobre este punto volvere-
mos mas tarde.

A falta de acuerdo, el autor asalariado esté obligado a tolerar que el empresario disfrute en
exclusiva los derechos de explotacién sobre aquellos programas de ordenador que haya creado en ¢
ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o bien siguiendo las instrucciones del empresa-
rio. Interesa, en primer lugar, precisar el alcance de estos criterios normativos que delimitan, en defi-

24 En este sentido cBRUCHNER, H., Der Schutz von Computerprogrammen und Know-how im Arbeitsverhetthisivann,
Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogramatertit, pags. 421y ss. y pag. 445.

25 parece conforme en el resultadeLBapo ECHEVARRIA, en BErcoviTz, ob. cit.,subart. 97, pags. 1.439-1.440, y con
mayor claridad en pag. 1.446.
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nitiva, el ambito material de las obras debidas al empresario. En efecto, el trabajador solo estara obli-
gado a ceder al empresario aquellos programas cuya creacion se halle causalmente vinculada a s
relacién laboral, no en cambio aquéllos desarrollados en su esfera particular o privada.

La aplicacion del primero de los criterios normativos permite distinguir entre obras que son
el resultado directo del cumplimiento de las funciones encomendadas contractualmente al progra-
mador asalariado y aquellas otras que no lo son, pero que son creadas por el programador en el marc
de la actividad debida al empresario. La primera situacion se corresponde con aquellos casos en lo:
que el trabajador es contratado directamente para desarrollar programas de ordenador y no ofrect
ningln problema interpretativo: el programador debe a su empresario, en general, los resultados de
su actividad (los programas de ordenador) y, en particular, si estos frutos poseen originalidad, debe-
ra garantizar al empresario el disfrute pacifico de los derechos de explotacion sobre los referidos
programas con el alcance temporal que ha de verse. La segunda de las situaciones descritas se corre
ponde con aquellos otros casos en los que el trabajador no es contratado especificamente para prt
gramar sino para desarrollar funciones de otra indole dentro de la empresa, siendo que en cumpli-
miento de estas otras funciones el trabajador crea un programa de ordenador original. Una intepretacior
excesivamente cefiida al tenor literal de la norma contenida en el articulo 97.4 de la LPI podria lle-
var a la conclusién precipitada de que el empresario no podria en estos casos reclamar los derechc
de explotacion sobre estos programas. De modo evidente, el conflicto se plantea entre, de un lado
la adecuada proteccion de los intereses del empresario que sin duda inspira el régimen especificc
previsto para los programas de ordenador y, de otro lado, la tutela de los intereses de los autores res
pecto de sus obras. Siempre a mi juicio, una interpretacion de la norma excesivamente orientada er
favor de los autores resultaria desacertada en este contexto, por razones tanto dogmaticas como pra
ticas. En efecto y bajo el primer aspecto, no debe olvidarse que la mera existencia de una relacion
laboral grava la propiedad intelectual que corresponda al trabajador sobre los resultados creativos
obtenidos en el desarrollo de la actividad debida al empresario: entiendo, por lo tanto, que el articu-
lo 51.1 de la LPI conserva aqui toda su fuerza integradora. Bajo el segundo aspecto debe notarse qu
una concepcién excesivamente rigida de la norma contenida en el articulo 97.4 de la LPI pugna con
la necesaria flexibilidad exigida en la actualidad en el disefio de los puestos de trabajo; mas concre-
tamente: si es verdad que cabe esperar de todo trabajador que demuestre su disposicion para ada
tarse puntualmente y valerse de nuevos recursos tecnolégicos para el desempefio de su actividac
habra que aceptar que todo puesto de trabajo y, en consecuencia, las condiciones en que éste !
desempefia, esta sometido a una constante evolucién; o en otros términos: si las circunstancias e
que se presta la actividad laboral evolucionan y se espera que trabajador y empresario se adapten
ellas (el primero, reciclandose a cargo de la empresa o demandando de ésta la adquisicion de nue
VOS conocimientos o tecnologia; el segundo, invirtiendo en nuevos medios), evolucionara de suyo
también la naturaleza de los resultados obtenibles y exigibles al trabajador por el enffrésario
clave esta, pues, en delimitar con flexibilidpet ha de entenderse por desarrollo (diligente) de las
funciones confiadas al trabajad@r De este modo, habra que entender debidos al empresario los
programas de ordenador creados por un trabajador con ocasion del desarrollo de la actividad debi-

26 Todo ello, naturalmente, sin perjuicio de las pertinentes adaptaciones del contrato de trabajo.

27 Sigo la posicién de BHNER, Der Schutz von Computerprogrammen, piggs. 432-433.
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da a su empresario, siempre que esta creacion se haya producido contando con la autorizacion de
empresario y por supuesto a costa de éste. Esto ocurrira con mayor frecuencia cuando se haya inves
tido al trabajador de un margen amplio de autonomia para la ejecucién de su actividad, ya fuere desde
el principio o con posterioridad a la conclusidn del contrato, ya fuere expresa como tacitamente. En
Gltimo término, lo relevante es que la creacionso@wareoriginal se haya producido con motivo

del cumplimiento diligente de las funciones laborales que fueran encomendadas al trabajador, cual-
quiera que sea la naturaleza de éftaSntiendo que, producido este resultado creativo y probada

su conexién causal con el desempefio diligente de la actividad debida al empresario, el trabajador
estara obligado a ceder a su empleador el disfrute en exclusiva de los derechos de explotacion rela
tivos al programa de ordenad8rA falta de disposicion expresa en el contrato de trabajo, entiendo
asimismo que la referida cesion de derechos se produce con caracter definitivo, esto es, con inde-
pendencia de la vigencia de la relacién laboral.

La aplicacion del segundo de los criterios normativos exige entender debidos al empresario

los programas de ordenador creados por sus trabajadores segun sus instrucciones. Este criterio n
ha de leerse como un criterio alternativo al anterior, ni tanto menos como un criterio que permite una
extrapolacién de la norma a supuestos extraordinarios de creacion de programas de ordenador absc
lutamente desvinculados de la actividad comprometida por el trabajador frente a su empresario. En
efecto, para que el trabajador deba al empresario el programa creado segln sus instrucciones, éste
deberan necesariamente guardar relacion con la prestacion debida contractualmente. El poder de ins
truccion que se confiere al empresario sirve (sélo) al efecto de precisar la actividad debida contrac-
tualmente por el trabajador. Pero mas alla de este ambito, el empresario carece de legitimacion pare
impartir instrucciones a sus trabajadores, por lo que éstos podrian desobedecerlas legitimamente sii
temor a medidas disciplinarias. Cuestion distinta es que el empresario modifique (en su caso, al alza)
las funciones del trabajador (asts. 39 6 41, ambos del TRLET) o que pacte tal modificacion (en

su caso, ampliacion) con el propio trabajador, en cuyo caso habra que estar a las nuevas funcione:
resultantes de la modificacion o pacto para valorar si el programa de ordenador creado se inscribe
(o no) en ese nuevo ambito de prestacién de exar{iculo 97.4 de la LPI). Dicho esto, cuando la
creacion del programa de ordenador no se inscriba, ni directa ni indirectamente, en el ambito de la

28 Quiza con un ejemplo pueda verse mas claro (tomo el ejemplo -real- propuesto al efectoiper, Ber Schutz von
Computerprogrammen, cifpag. 432): un ingeniero en estadistica es contratado laboralmente para desarrollar estadisti-
cas en el seno de una empresa. El ingeniero reclamé que la empresa pusiera a su disposicién un ordenador del que él s
sirvio para desarrollar programas que le permitieron solventar su actividad con mayor racionalidad, resultado creativo
que no le era exigido en su contrato de trabajo. El ingeniero podria haber desarrollado su actividad (ciertamente con
menor eficacia) sirviéndose de los medios ordinarios de la empresa o bien, adquirido por ésta el referido ordenador, uti-
lizando los programas de ordenador ofrecidos en el mercado para la elaboracién de estadisticas.

29 siguiendo con el anterior ejemplo: si el ingeniero solicita de su empresario que le facilite un ordenador, es esperable que
el ingeniero lo rentabilice adecuadamente, ya fuere sirviéndose de programas al uso existentes en el mercado o creandc
€l mismo un programa. Desde esta perspectiva, el desarrollo del programa de ordenador se inscribe en el &mbito de la
actividad debida al empresario. Esto es tanto mas evidente cuando el trabajador goce de un margen amplio de autono-
mia para el desarrollo de su actividad, o cuando de modo explicito o implicito haya recibido una autorizacion de su empre-
sario para utilizar y en su caso desarrollar programas de ordenador con ocasion del desempefio de su actividad. En este
sentido, de nuevo,BHNER, Der Schutz von Computerprogrammen, piég. 433.
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actividad debida por el trabajador, la cesion al empresario de los derechos de explotacion sobre el
programa de ordenador requeriria pacto expreso y por escri@rt(chS LPI), por cuanto se trata
entonces de un contrato (civil) de obra por encargo o de arrendamiento de servicios del que resulte
una obrao.

Todo esto por lo que se refiere a los programas creados como consecuencia 0 en el marco de
una relacion laboral. Por lo que hace a los programas creados sin relacion directa ni indirecta con el
contrato de trabajo, vale decir que el empresario no tiene ninglin derecho de aprovechamiento sobre
la referida obra, por cuanto no se trata de un resultado debido por el trabajador. Cuestion distinta es
que el asalariado haya empleado su tiempo libre para desarrollar un programa de ordenador segui
lo estipulado en el contrato de trabajo o en todo caso en desarrollo (diligente) de la actividad debi-
da al empleador, pues en estos supuestos, con independencia de que el empresario deba eventui
mente remunerar al trabajador por las horas extraordinarias préstdalagerto es que pertenece-
rian al empresario los derechos de explotacion sobre el referido programa. Pero fuera de estos caso:
residen en el trabajador los derechos de explotacion (por supuesto, también los morales) sobre e
programa de ordenador, de modo que el trabajador es en principio libre para explotar el programa
segun sus intereses. Sin embargo, no debe olvidarse que el deber de lealtad que todo trabajador del
a su empresario exige que esta eventual explotacion no lesione los intereses de éste. Ningun pro
blema se planteara cuando el programa cuestionado quede fuera del ambito de actividades de i
empresa: en tal caso la explotacion es plenamente libre para su autor sin que a ello obste su vincu
lacion laboral con el empleador, y nada habria por tanto que objetar al hecho de que el programa s¢
explotase en el mismo mercado (geogréfgen el que actia el empleador. No resulta tan facil, en
cambio, resolver qué ocurre cuando el programa desarrollado (sin conexién con el contrato de tra-
bajo) pueda inscribirse en el &mbito de las actividades del empleador. Entiendo que, salvo que tra-
bajador y empleador hubiesen convenido otra cosa, no pesa sobre aquél ningun deber de ofrecimient
prioritario de la obra al empresario, para que éste decida si desea explotarlo y, en su caso adema:
con qué alcance, por cuanto no existe ninguna previsién normativa en este sentido y porque, en ulti-
mo término, este ofrecimiento preferencial tampoco puede deducirse, de suyo, de la lealtad debida
por el trabajador a su empresa&idAhora bien, no debe preterirse que, mientras esté vigente el con-

30 vid. en doctrina 8LER/LUQUE, cit. supra en nota 5, con ulteriores referencias.

31 Habréa que estar, en estos casos, a la configuracién de las condiciones de trabajo pactadas, y en particular a si la preste
cién creativa se entiende exclusivamente desarrollada en el marco de un horario fijo y en un lugar concreto, o por el con-
trario se entiende de modo flexible. Esta segunda situacion sera la mas probable, en cuyo caso la remuneracion extraor-
dinaria decaeria: asi parece entenderlo, en generabrig, Reform, cit., pags. 391-392.

32 La precision es relevante. En el Derecho de la competencia se define el mercado en funcién de sus aspectos objetivo
(referido a los productos o sustituibles entre si por subvenir una misma necesidad econémica), geogréfico (por referen-
cia, fundamentalmente, a la ubicacién espacial de la demanda de una prestacion) y temporal (dimension ésta que es aten
dible respecto de productos o prestaciones «de temporada», normalmente bienes perecederos); visto lo cual, el trabaja
dor no podréa colocar software(tampoco el desarrollado con absoluta independencia de su jornada de trabajo) en un
mercado objetivo coincidente con el de su empresario, obligado como esta por el deber de lealtad, a menos que obtenge
una dispensa de su empresario.

33 Vid. no obstante la autorizada opinién denwkTe, Reform des Arbeitnehmerurheberrechts?, pig. 392.
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trato de trabajo, pesa sobre el trabajador una prohibiciéon de no competencia con su empresario que
exige, en buena ldgica, que el programa no se explote -ni por su autor ni por terceros cesionarios-
en el mercado objetivo, geografico y temporal en el que actla el emp?ésario

Hechas estas aclaraciones, vale decir a modo de sintesis que el empresario asume la titulari-
dad de los derechos de explotacion sobre el programa de ordenador de modo automético y comc
consecuencia de la existencia de una relacion laboral. El empresario no tiene, como se vio, una merz
opcién sobre la obra, sino que deviene cesionario de la misma, y ademas con caracter exclusivo, pol
virtud de lo dispuesto en la norma. El trabajador, por lo tanto, esté obligado a garantizar al empre-
sario este resultado mediante la puesta a disposicion del programa en tiempo y modo oportuno. Comc
en otra ocasion expuse, la entrega de la obra concreta una obligacion de cesién que es asumida pc
el trabajador, si bien todavia en abstracto, cuando concluye el contrato y que se actualiza con la crea
cion del programa de ordenador origi#fal

4.2. Alcance de la cesion al empresario de los derechos de explotacién sobre los programas
de ordenador.

Ya se ha apuntado que la auténtica especialidad del articulo 97.4 respecto del 51.2 de la LPI
radica en el distinto alcance que ha de tener la cesion de derechos en favor del empleador. Como s
recordard, el articulo 51.2 delimita esta cesion en funcion de las necesidades habituales de la empre
sa en el momento de entrega de la obra. El articulo 97.4 no hace referencia ninguna al alcance de i
cesion, de lo que podria en principio deducirse que ésta es ilimitada tanto en el plano objetivo como
en el temporal o geografico. Al menos por lo que se refiere al primer aspecto, creo que esta inter-
pretacion de la norma no debe prosperar por contradictoria con los principios generales que inspi-
ran el régimen ordinario de cesion en materia de autores asalariados y que son, en definitiva, el resul-
tado de un equilibradisimo balance de intereses.

A. Alcance material de la cesion.

Es aqui donde se nota, con mayor intensidad, por qué existe un régimen especial para los
programas de ordenador creados a resultas o con ocasiéon de un compromiso laboral. En efecto
hasta la introduccion en nuestro ordenamiento del articulo 97.4, la asignacion al empresario de
los derechos de explotacién sobre los programas de ordenador se producia segun los criterios este
blecidos en el articulo 51.2 de la LPI; esto es, a falta de pacto, correspondian al empresario en
exclusiva solo los derechos de explotacién necesarios para satisfacer las necesidades de la empre

34 Cfr. de nuevo nota 32.

35 Vid. SoLER, Fotdgrafos asalariados, citpags. 328-32&fr. asimismo la posicién deHDeADO ECHEVARRIA, €n BERCOVITZ,
ob. cit, sub art. 97, pag. 1.447, en nota 47.
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sa en el momento de entrega de la 8brial articulo 97.4 constituye, pues, una derogacion expre-
sa de estos limites de caracter objetivo que operan, en general, para la cesién de las obras cread:
en régimen asalariado.

En el plano dogmatico, esta opcion legislativa topa con dos de los principios generales que
informan el régimen relativo a la transmision de los derechos de explotacion en nuestro sistema de
propiedad intelectual: a saber, con aquel por cuya virtud, a falta de indicacion expresa, sélo se enten-
deran cedidas las modalidades de explotacion de la obra que se deduzcan necesariamente del pri
pio contrato y que sean indispensables para cumplir la finalidad del mismo (consagrado en el art.
43.2 LPI); y de aquel otro segun el cual la transmision de los derechos de explotaciéon no alcanza a
las modalidades inexistentes o desconocidas al tiempo de la cesion (consagrado en el art. 43.5 LPI)

Visto desde otra perspectiva: el articulo 97.4 de la LPI constituye la transposicibn més escru-
pulosa, al ambito del Derecho de autor, del principio rector del Derecho laboral segun el cual perte-
necen al empresario los resultados del trabajo de sus asalariados. Se quiebra asi, para los program
de ordenador, la aproximacion tradicional de los sistemas latinos que, en proteccién de los intereses
del autor, entiende que el alcance de la cesion de derechos de explotacién ha de ajustarse a lo pa
tado (Zweckubertragungslehen nuestro Derecho, como apenas se ha dicéud. 43.2 LPI), doc-
trina que es también operativa cuando las obras son creadas en el marco de una relacion laboral, €
la medida en que se asigna al trabajador el pleno disfrute sobre sus obras en ciertas ocasiones, ¢
nuestro sistema cuando su explotacién no se inscriba en la actividad habitual de la empresa en e
momento de la entrega de la obra al empleasboar. 51 LPI)37 por mas que, ciertamente, esta
reserva de derecho en favor del autor asalariado no puede interpretarse extensivamente, a riesgo ¢
desvirtuar el caracter laboral de la relacgi®n

Pero, como decia, el articulo 97.4 de la LPI va més alla de la regla general y garantiza al empre-
sario el mas amplio disfrute de los frutos del trabajo de sus asalariados. No existen limites normati-
vos sobre el alcance objetivo de la cesion, de lo que se sigue inmediatamente que el empresario e
el titular de los derechos de explotacién sobre los programas de ordenador para cualquier modali-
dad de explotacidn, tanto respecto de las ya conocidas en el momento de entrega del programa (y I«
gue es mas: aunque el empleador no esté presente en los mercados de referencia), como respecto
las modalidades que puedan conocerse en el futuro. En particular por lo que se refiere a esta Gltime
situacién, es oportuno precisar que, una vez concluida la relacién laboral, el empresario conserva la
titularidad de los derechos de explotacion sobre la obra para el futuro, en la medida en la que es a é
a quien corresponden los frutos del trabajo, que se incorporan a su fondo empresarial. Advertida una
nueva modalidad de explotacion, el empresario podra expandirse libremente a este nuevo mercadc

36 Vid. GALAN CoroNa, La creacién asalariada deloftware, citpags. 418-422.

37 En el ambito aleméan y respecto del §69.1 Urkid.,asimismo BICHNER, Der Schutz von Computerprogrammen, cit.
péag. 441, con ulteriores referencias.

38 No hay que olvidar que la cesién de derechos cuestionada tiene por finalidad procurar que el empleador explote para si
los frutos del trabajo de sus asalariados, legitimado como esta, frente al trabajador, a reclamar la disposicion sobre éstos
(ex art. 1 TRLET).
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recurriendo a «sus programas», sin necesidad de solicitar una autorizacion expresa del antiguo tra-
bajador ni, por lo tanto, de remunerarle al efecto. El antiguo trabajador, en cuanto autor, conserva-
ra, eso si, su derecho moral sobre el programa, y podra hacerlo valer siempre que no obstaculice col
ello la posicion de su antiguo empleador.

Todavia en otros términos: tanto el articulo 51 de la LPI (que contiene el régimen general en
materia de autores asalariados) como el articulo 97.4 de la LPI (que contiene el régimen especifico
para el caso de programas de ordenador creados con ocasion de un contrato de trabajo) parten de qi
debe garantizarse al empresario la cesién de los derechos de explotaciéon que resulten acordes co
la causa del contrato de trabajo. La diferencia entre ambos preceptos se halla en el hecho de que ¢
articulo 97.4 identifica aquella causa con cualquier posible explotacion de la obra que, en general,
interese o convenga a la empresa ahora o en el futuro: tanto da, al efecto, si la utilizacion de la obra
va a producirse en el ambito de organizacién interna de la empresa, como si va a servir a la empre-
sa para mejorar su posicion en un mercado actual o para abrirse paso en un nuevo mercado; tant
da, asimismo, si la explotacion va a ser realizada directamente por el empleador como por un terce-
ro legitimado al efecto por aqu#l

B. Alcance temporal de la cesién.

La determinacion del alcance temporal de la cesion de los derechos de explotacion al empre-
sario respecto de los programas de ordenador creados durante la vigencia de la relacion laboral nc
ofrece ningun problema. Sencillamente, ésta no esta limitada en el tiempo, o si se prefiere, la cesion
no se limita a la vigencia del contrato de trabajo. Esto es asi porque corresponde al empresario el
pleno disfrute del resultado del trabajo de sus empleados, y no sélo mientras la relacién laboral esté
vigente sino también mas alla de su extincién. Con independencia de su valor econémico, los fru-
tos del trabajo se asignan al empresario y permanecen por tanto en su esfera patrimonial tras la extin
cion del contrato de trabajo. Por lo que ahora interesa, el resultado del trabajo no sélo es el accesc
al programa de ordenador y la facultad de utilizarlo, sino también la posibilidad de explotarlo en el
mercado.

Dicho esto, la cesidn de los derechos de explotacién sobre los referidos programas es de carac
ter exclusivo (exart. 97.4 LPI), también mas alla de la terminacion del contrato laboral, y siempre
en el bien entendido de que las partes no hayan convenido otra cosa. Del mismo modo, y también
salvo pacto en contrario, el trabajador no podra reclamar una retribucion extraordinaria por la cesién
de los derechos de explotacion sobre sus programas, ni durante la vigencia del contrato ni tampoca
una vez éste haya terminado.

No resulta tan claro, sin embargo, establecer qué ocurre respecto de los programas creados
antes de iniciarse la relacion laboral, como tampoco respecto de aquellos creados (o0 al menos con
cluidos) una vez extinguido el contrato de trabajo.

39 En este sentido, asimismw®NER, Der Schutz von Computerprogrammen, pigs. 440-441, siguiendo @E.
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Por lo que se refiere a la primera situacion, vale decir que, en principio y por supuesto salvo
pacto en contrario, el empresario no ostenta ningun derecho de explotacién, ni tampoco puede legi-
timamente reclamar que se le otorgue una licencia (ni simple ni, tanto menos, exclusiva) sobre los
programas de ordenador desarrollados por sus asalariados antes de iniciarse la relacién laboral, de
mismo modo que tampoco ostenta derecho alguno respecto de otras obras creadas por sus actual
trabajadores antes de vincularse a su empresa, cualquiera que sea su naturaleza, no obstante su re
cion mediata o inmediata con la actividad para la que han sido contratados o con la actividad habi-
tual de la empresa para la que ahora desempefian sus servicios. Desde la perspectiva del trabajadc
ello significa que esta en posicién de denegar al empresario el acceso a estas obras, que en todo ca
de producirse debera remunerarse especificamente. En igual situacién se halla el trabajador, asimis
mo, cuando se haya comprometido contractualmente a poner a disposicion del empresario sus cono
cimientos técnicos y su experiencia previa. Este compromiso no le obliga a poner a disposicion del
empleador, al menos no para que éste las explote a su conveniencia, aquellas obras creadas con an
rioridad a su vinculacién laboral en las que se materializan esos conocimientos o experiencia. La cuan-
tia del salario, por muy elevada que sea, no podria esgrimirse por el empresario para justificar su pre-
tensiont0. Hace falta al efecto un convenio expreso. No es preciso, sin embargo, que éste se contengg
en el contrato de trabajo, aunque nada impide (y por lo demas resulta lo mas logico) que asi sea. El
cualquier caso, el referido convenio se rige segun lo pactado o, en su defecto, por las reglas ordina:
rias en materia de cesion de derechos de autor, pues no es un pacto recayente en frutos del traba
debidos al empresario. Lo anterior es de particular interés por lo que se refiere a la propia expresion
del convenio que requerira constancia por est¥igp sobre todo, por lo que hace al caracter de la
cesion que se presumira simple a menos que se pacte expresamente lo contrario. Por lo que se refit
re al alcance temporal de la cesidn, sera asimismo el que las partes convengan, siempre en el bie
entendido de que el empleador (a estos efectos, solo cesionario) no ha de conservar tras la terming
cién de la relacion laboral los derechos de explotacién, a menos que se haya pactado asi, por cuant
los programas objeto de cesién no constituyen un fruto del trabajo a él debido por el trabajador.

De su parte, una vez concluida la relacién laboral, y siempre que no medie pacto en contra-
rio, el trabajador recobra la plena disposicién sobre cualquier obra que cree en el futuro. Es mas, a
ello no obsta el hecho de que tales obras puedan de algun modo incorporar los conocimientos o le
experiencia adquiridos en la empresa de su antiguo empleador. Este no podréa reclamarle ni los dere
chos de explotacién sobre estas nuevas obras como tampoco, en general, el acceso a las mismi
mediante una licencia (ni simple ni exclusiva), por mas que estas nuevas obras o prestaciones pre
senten una conexién mediata o inmediata con el objeto de su empresa. Asi pues, el antiguo trabaja
dor queda en principio libre para explotarlas (0 no) segun sus intereses.

No obstante lo anterior, tres serian las situaciones en las que el antiguo trabajador veria restrin-
gida (o incluso anulada) su posicion. La méas evidente seria aquélla en la que el trabajador hubiese ast

40 BucHNERr, Der Schutz von Computerprogrammen, pi&g. 437.

41 Resefia BcHNER en este ambito el caso resuelto por el Landesgericht Miinchen, de 16 de mayo de 1986 -4 Sa 28/86,
RDV 1987, pag. 145- en el que se precisaba que el simple hecho de que el programador grabase en la memoria del orde
nador proporcionado por su actual empleador los programas por él creados con anterioridad a la celebracion del contra-
to de trabajo, no otorgaba al empresario ninguna suerte de facultad de explotacion sobre los referidos programas. En el
caso concreto, ademas, el Landesgericht nego la existencia de un pacto de cesion al no haberse aportado documento esc
to que la demostrase.
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mido una prohibicion de competenpiast-contractual (art. 21.2 TRLET), o estuviese sometido a una
obligacién legal de no competencia, siempre de duracion deterrfinddaque antiguo trabajador y
empresario no hubiesen pactado lo anterior, no ha de olvidarse que la eventual explotacién que de su
nuevas obras realice el antiguo trabajador habra de probarse leal, esto es, no podra en ningun caso lesi
nar injustificadamente y de mala fe los intereses de su anterior empresario, a riesgo de incurrir en com-
petencia desled?. Y finalmente, también puede ocurrir que el concreto programa de ordenador (0 una
obra, en general) se conciba antes de finalizar la relacion laboral, y eventualmente se inicie su ejecu-
cién, pero que se concluya una vez terminada la relacion laboral. Cierto que el programa, en cuanto
obra protegible, solo existe desde su creacion, y ésta exige no solo la concepcién sino también la eje-
cucion. Sin embargo, ésta es una zona gris, Si se acepta que la concepcion y el inicio de la ejecuci6r
del programa se producen en cumplimiento de unas funciones laborales conducentes a la produccioér
de un resultado debido al empresario, y por supuesto sufragadas por éste. De ahi que me parezca raz
nable postular que el antiguo trabajador deberia ceder al antiguo empresario (y ademas, con caracte
exclusivo) aquellos programas de ordenador que concibié estando todavia vigente la relacion laboral
y que, no obstante no haber concluido, si comenzé a ejecutar con éxito. A mi entender, es irrelevante
al efecto la fase de desarrollo en que se encuentre el programa en el momento de extincion del contra
to de trabajo. Lo Gnico que se precisa, desde esta perspectiva, es que antes de terminar la relacion lab
ral, el trabajador haya desarrollado ya, o al menos iniciado, la fase creativa del programa que conferi-
ra originalidad al resultado final, el programa de ordenador. Si lo anterior es cierto, y a modo de ejemplo,
el antiguo trabajador deberia ceder en exclusiva al antiguo empresario los derechos de explotacion de
un programa que hubiese concebido y, al menos, planteado antes de extinguirse su contrato de trabe
jo, si en la fase de planteamiento reside la originalidad del programa, pero si se demuestra que la ori-
ginalidad del programa sélo pudo darse en una fase posterior, como por lo demas ocurrird normalmente
el antiguo trabajador retendria la plena titularidad sobre s#obra

C. Alcance geogréafico de la cesion.

Del tenor (y espiritu) del articulo 97.4 de la LPI se deduce igualmente que, salvo pacto en con-
trario, la cesion al empresario de los programas de ordenador creados por sus asalariados en el marc

42 vid. RopRiGUEZ TAPIA, en BercoviTz, Comentarios, ob. cit., sulit. 51, pag. 843.

43 vid.en este contexto el supuesto de hecho juzgado por la SAP de Barcelona, Seccién 6.2 (Penal) de 3-6-1998, ARP 1998/2116
«Enginyeria i Serveis de Qualitat, SL (Dipisa)» contra D. Miguel M., Joaquin G.P. y José Carlos G.P. y Gl&riceBtE.
caso, los demandados fueron condenados como criminalmente responsables en concepto de autores de un delito contra |
propiedad intelectual, a cada uno con pena de dos meses de arresto mayor y ciento setenta y cinco mil pesetas de multa. E
caso es muy ilustrativo: la empresa demandante era titular de los derechos de explotacion sobre el programa «GQ» para e
control de calidad, en cuya creacién y desarrollo intervino, junto con otro programador y en régimen de asalariado, uno de
los ahora demandados, José Carlos G., quien antes de abandonar la empresa efectué una copia del cédigo fuente y de las ap
caciones del referido programa. Posteriormente, y en colaboracion con el resto de demandados, desarrollé el programa «Rodas
el cual, seglin se demuestra, es una imitacién servil del «CQ» con el que comparte todos los rasgos esenciales, analogia qu
no logra desvirtuarse con la introduccién de variaciones y adiciones de menor importancia. Es mas, y como sostiene el Tribunal,
el desarrollo del programa de ordenador «Rodas» no puede explicarse desde la aplicacion de la experiencia del antiguo tra-
bajador «...pues cualquiera hubiese podido llevar a cabo su plagio a partir de la copia del Cédigo fuente y de la aplicacion
del mismo que aquél tomé de "Dipisa” antes de abandonar la empresa» (Fdto. Dcho. cuarto).

44 sobre las fases de desarrollo de un programa de ordesicdde nuevo supra suipta 13.
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de sus funciones debidas se produce sin limitacion territorial. El programa ingresa en el fondo del empre-
sario, quien podra (o no) explotarlo a su conveniencia, durante la vigencia del contrato o mas alla de st
extincion, en aquellos mercados en los que se hallaba entonces presente como en otros mercados a |
gue se expanda. Queda, por lo tanto, vedada al trabajador (o al antiguo trabajador) que creo6 el referidt
programa la explotacion del mismo en mercados en los que su empresario (0 Su antiguo empresario) ni
actuess, por remotos que sean. Asi las cosas, el empresario (o antiguo empresario) queda protegido con
tra la eventualidad de que se coloquen en el trafico programas de ordenador idénticos a los suyos por |
via de obtencién de una licencia de explotacion de su trabajador (o de su antiguo trabajador).

5. Posibles pactos en el contrato de trabajo.

La Ley prioriza los posibles pactos existentes entre empresario y trabajador. Siempre a mi jui-
cio, estos pactos no pueden en ningln caso perjudicar la naturaleza laboral de la relacion; en parti-
cular, no pueden desvirtuar la ajeneidad del autor respecto de los programas creados a resultas dt
compromiso asumido frente al empresario.

Dicho esto, son admisibles, en primer lugar, los pactos determinantes del ambito de obras debi-
das al empresario. Este pacto es tanto mas oportuno, como quedoé dicho, cuanto mayor sea el amb
to de funciones del trabajador, o cuanto mayor sea el margen de autonomia que se le confiere par:
llevarlas a cabo.

Cuestion distinta es que, con ocasion del contrato de trabajo, se pacte la cesion al empresaric
de los derechos de explotacién sobre programas de ordenador que fueron creados por su actual as
lariado antes de vincularse a su empresa. En rigor, este pacto no tiene naturaleza laboral, sino qu
constituye una cesion ordinaria de derechos de autor, de modo que requerira pacto expreso y preci
so acerca de las obras cedidas asi como del alcance (tanto material como temporal y territorial) de
la cesidn. Asimismo deberé determinarse el caracter de la cesion, esto es, si el empresario debe explc
tar directamente la obra o si, por el contrario, puede valerse al efecto de terceros.

Algo mas dificil es determinar el @mbito de autonomia de las partes respecto de los programas
de ordenador creados por el antiguo trabajador una vez extinguida la relacion laboral. Es oportuno dis-
tinguir aqui dos series de supuestos: aquellos en los que el antiguo trabajador desempefié funciones ¢
programacion (o funciones conexas con aquélla) y aquellos otros en los que el antiguo trabajador desem
pefié funciones de otro tipo sin conexién ninguna con la programacion. Pues bien, en el primer caso,
ya quedé dicho que el antiguo programador debera al antiguo empresario, por supuesto salvo pacto e
contrario, los programas concebidos y al menos ejecutados al punto de lograr una prestacion original
(que dotara, a su vez, de originalidad al producto final, el programa de ordenador) antes de extinguir-
se la relacion laboral. Ahora bien, si el programa controvertido fue concebido y ejecutado una vez extin-
guida la relacion laboral estaremos ante una invencion libre, que seguiria el régimen de la segunda seri

45 Vid. GALAN CoroNa, La creacién asalariada debftware, citpag. 422.
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de supuestos, a saber: salvo pacto en contrario, el antiguo empresario no podria reclamar la explota
cién sobre los referidos programas, ni siquiera aun cuando guardasen conexion con el objeto de st
empresa. Empresario y trabajador pueden desvirtuar esta regla mediante pacto, que al no ser tampoc
de naturaleza laboral (por no referirse a un fruto de una prestacion laboral), debera ser expreso y pre
ciso sobre el objeto o &mbitadr.: sobre programas creados por el antiguo trabajador sirviéndose de
los conocimientos adquiridos durante la vigencia de su contrato de trabajo), el alcance material (si abar-
ca todas las modalidades de explotacién o no, y en su caso en qué medios), temporal y geografico (s
se restringe o es ilimitada en el tiempo hasta que se extinga el derecho) el caracter (si sélo es posible
la explotacion directa o si cabe el concurso de terceros) y el precio de la cesion.

Visto el ambito de las obras (posiblemente) debidas al empresario, las partes podran pactar, en
segundo lugar, para una, varias o todas las modalidades de explotacion, el caracter simple de la cesiér
a fin de desvirtuar la exclusividad que impone la norma en caso contrario. Este pacto podria ser espe-
cialmente interesante respecto de las modalidades de explotacion que puedan darse en el futuro.

Nada impide, en tercer lugar, que empresario y trabajador convengan sobre el alcance mate-
rial de la cesion de los derechos de explotacion sobre las obras debidas (legal o contractualmente)
se trata entonces de aquellos supuestos en los que el autor asalariado se reserva cierta esfera de de
chos patrimoniales sobre el programa (vigrdistribucién del programa en un mercado geografico
concreto). Al efecto no es preciso seguir ninguna formalidad especifica. Lo que si es aconsejable es
que el pacto sea explicito, por mas que nada impida que este extremo se convenga implicitamente
entre empresario y trabajador. No estamos, en efecto, ante un supuesto de cesion ordinaria de dere
chos de explotacion, sino curiosamente de una cesion de derechos al asalariado por parte del empre
sario que acontece en el marco de un contrato de trabajo (o de una dejacién de derechos por part
del empresario en favor de su asalariado). Basta, pues, con que se pueda deducir de modo conclu
yente que ambas partes, empresario y trabajador, estan de acuerdo en restringir el haz de derechc
que normativamente se confiere al primero.

Como nada impide tampoco, en cuarto lugar, que empresario y trabajador pacten el alcance
temporal de la cesion de los derechos de explotacion sobre las obras debidas (legal o contractual-
mente), solo que aqui, en caso de duda, conviene precisar que los programas creados a resultas o ct
ocasion de un contrato de trabajo son, no se olvide, frutos del trabajo que habran de permanecer ei
poder del empresario una vez concluida la relacién laboral; mientras que, por el contrario, los pro-
gramas que no revistan esta condicién son obras libres, y por tanto es al antiguo trabajador a quier
corresponde, ante la duda, la plena titularidad sobre su obra.

Naturalmente, empresario y trabajador pueden convenir un sistema de retribucién especifico
para ciertos supuestos. Entre otros ejemplos, seria posible pactar un sistema para premiar la pro
duccion de programas de ordenador de excepcional calidad o interés para la empresa, como tambiéi
un sistema para remunerar la produccién de programas de ordenador cuando este resultado no fues
directamente esperable de las funciones asumidas en el contrato de trabajo.

Especial interés tiene, por lo demas, la expresa sumisién del trabajador a un pacto de no com-
petencigpostcontractual. En realidad, este pacto sélo tiene pleno sentido cuando se haya conveni-
do que el trabajador se reserve algun derecho a explotar el programa, pues de lo contrario, y comc
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quiera que todos los derechos de explotacion se asignarian al empresario, entiendo que pesaria sob
el antiguo trabajador el deber de no concurrir con su antiguo empresario, ni directa ni indirectamente:
éste es el envés de la amplia legitimacién que sobre el programa concede al empresario la norms
contenida en el articulo 97.4 de la LPI.

IV. INVENCIONES LABORALES Y SOFTWARE

1. En general: requisitos de patentabilidad del software.

Como apunta la sentencia objeto de este comentario, la Ley de patentes espafiola excluye
a los programas de ordenador «en cuanto tales» del &mbito de las invenciones pateidtables (
art. 4 LP)46, El ambito de esta exclusién debe, no obstante, interpretarse con prddencia

La negativa inveterada a la concesion de patentes «en cuanto tales» para la protsotion del
warese ha justificado alegando que un programa de ordenador no constituye, en esencia, sino sim-
ple actividad intelectual. O en otros términos: un programa de ordenador no es mas que una suce
sion de instrucciones para procesar unos datos y producir un resultado, tarea ésta que, en teoria,
claro esta que con distinta velocidad, puede acometer el hombre por si mismo.

Pero la tradicional aproximacion a la protecciérstéiwvareacusa una falla en aquellos casos
en los que el programa de ordenador no produce so6lo un resultado intelectual sino también un resul-
tado de caracter técnico novedoso y creativo que es, ademas, susceptible de aplicacion industrial. S
trata, en concreto, de aquellos casos en los que la ejecucion del programa de ordenador permite reso
ver un problema de indole funcional. Ello ocurre cuandofalvaresubyace una regla de caracter
técnico que afecta o incide en la disposicién (o método o sistema) segun la cual han de procesars:
o desarrollarse los datos suministrados, de tal modo que la ejecucién del programa procura o bien
una mejora de la capacidad de funcionamiento del ordenagarificremento de la rapidez), o un
incremento de la calidad delitput,o bien posibilita o perfecciona la interconexion entre distintos
elementos informaticos.gr.: mejora la interoperabilidad). Estos avances, aplicados a cualquier tipo
de industria, permiten lograr cotas superiores de eficiencia en la asignacion de los recursos empre-
sariales. Los ejemplos abundan: mejora de la calidad de las imagenes creadas por ordenador; cor
duccién del funcionamiento de valvulas de rayos X para la produccion de radiografias; coordinacion
y direccién del trabajo de varios procesadores e instalaciones de transmision; reduccion del espacic
de almacenamiento preciso para la memorizacién de datd, etc.

46 Ppor o tanto, de entrada, la excepcion sélo abarcaria a aquellos programas por si mismos o en tanto que conjunto de dato
registrados en un soporte, pero no abarcaria, en cambio, aquellos procedimientos en los cuales, como un elemento mas
se inserta el programa.

47 Entre nosotros ha abordado esta compleja cuestitNGCorRoNA, E., La patentabilidad de los programas de ordena-
dor. [Comentario a la decision de la Camara Técnica de Recursos 3.5.1 de la Oficina Europea de Patentes de 31 de
mayo de 1994 -caso SOHEIguadernos CEFI nim. 17, pags. 31 Was. ulteriormente, entre muchos otros, los tra-
bajos de IRABER, R., ambos recogidos em#MANN, Rechtsschutz, ob. ciel primero con el titul®er Schutz von
Computerprogrammen nach deutschem Patentrgmiigs. 221 y ss.; el segundo con el titDler Schutz von
Computerprogrammen nach europaischem Patentrpédlgs. 279 y ss.

48 Ejemplos de patentes europeas recogidos poiNGCORONA, La patentabilidad, cif.pags. 48-49. Pueden consultarse
éstos y otros ejemplos, tanto de patentes concedidas como de patentes denegadas por la ausencia de este caracter téc
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Dicho esto, el caracter técnico de la invencidn no se ha de localizar solamente en el problema
(técnico) solucionado o a solucionar, o en los efectos (técnicos) obtenidos a través de la solucion
aportada, pues la nota técnica se hace también presente cuando para la concepcién de la invencid
se precisan consideraciones de caracter técnico en relacion con las particularidades o detalles de |
ejecucién de la invencidfy, si se prefiere, en otros términos: el caracter técnico del que resulta la
patentabilidad de la invencion, por lo general evidente en cuanto el programa, al ser ejecutado, pro-
duzca efectos o resultados de naturaleza técnica o industrial, también puede hallarse en la naturale
za misma del problema al que se da solucion con la regla en que consiste la irffeNcigiquie-
ra es preciso que ese caracter técnico constituya, por si mismo, una caracteristica novedosa. Lo qu
importa es que exista una aportacion técnica novedosa, con independencia de que el problema plan
teado sea conocido, o que el efecto técnico sea corfdcido

Y a la inversa: no existe el anterior caracter técnico o industrial en la mera manipulacion abs-
tracta de datos, o en el mero acto de almacenar la informacion en forma digital en un disquete o en
un CD-ROM. El soporte no dota al programa de ordenador de caracter técnico o irddustrial

Pues bien, una vez comprobada la existencia de una aportacion técnica efectiva, el programa
de ordenador se ajusta con exquisita precision a la caracterizacion de «regla técnica para resolver ul
problema técnico» que la doctrina utiliza convencionalmente para delimitar el ambito de las «inven-
ciones» susceptibles de ser patentadas.

Como es logico, la patentabilidad de los programas de ordenador ha sido vivamente defendi-
da por la industria informatica, preocupada por la limitada proteccion que, en estos casos, procura
el Derecho de autor o, en su caso, el recurso a férmulas contractuales para salvaguardar la confi-
dencialidad sobre la configuracion de los programas. De estas reclamaciones se hizo eco inmedia-
to, en el ambito comunitario, la Oficina Europea de Patentes, abriendo con sus decisiones la via pare
la patentabilidad en Europa de los programas de ordeffadisde entonces y siempre por refe-
rencia al nivel europeo, el debate ha sido muy intenso tanto en el &mbito doctrinal como en el seno
de los foros interesados.

co en ETTEN, J.,Patentschutz von Computerprogramm®RUR 1995, pags. 775y ss., en pags. 775-785. De alto inte-

rés es, asimismo, la consulta de la base de datos esp@cenet, a fin de seguir la actualidad en la concesion de patente
europeas sobre programas de ordenador asi como en otros paises, y en especial en Estados Unidos, que encabeza la e\
lucién en este ambito.

49 vid., en extenso, &sAN CoroNa, La patentabilidad, cit.pags. 49-53.

50 De nuevo GLAN CORONA, La patentabilidad, cit.pag. 54. En este sentido es de especial interés el trabajmidesd
M. T., Aktuelle Entwicklungen im Patentschutz von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen in den USA,
GRUR Int., 1/1996, pags. 9y ss.

51 BeTTEN, J/KORBER A., Patentierung von Comput&eftware, GRUR Int. 1997, pags. 118 y ss. y pag. 119.
52 De nuevo BTTENKORBER, Patentierung, cit.pag. 119.

53 Me remito de nuevo a la detallada crénica deA8 Corona, La patentabilidad, cif.pags. 41y ss.
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El fruto de estos esfuerzos y aportaciones, segun se ha anunciado recieffeesatpubli-
cacion de un proyecto de Directiva comunitaria sobre la patentabilidad de los programas de orde-
nador, que se prevé inmediataProposito principal de esta medida es crear certidumbre sobre la
proteccién, por medio de una patente, de invenciones relacionadas con programas informaticos. Al
efecto resulta imprescindible armonizar las legislaciones de los Estados miembros en materia de
patentabilidad de programas de ordenador y, en particular, por lo que se refiere a la determinacién
del ambito de invenciones excluidas de patentabikfladabe avanzar que, en materissdéwa-
re, el &mbito de invenciones excluidas de patentabilidad se restringira en la medida en que se acoja
una aproximacion flexible respecto de la «aportacion técnica» que se exige a una invencion para
merecer la tutela del Derecho de patehtes

Debe saludarse esta iniciativa comunitaria, tanto mas cuanto, como se anuncia, uno de los
objetivos del Proyecto «...seria abarcar las ideas y principios subyacentes en un programa de orde
nador lo cual, de conformidad con el considerando 14 de la Directiva 91/250/CEE, nunca estara pro-
tegido por los derechos de auté®»Llegados a este punto, conviene aclarar el objeto tutelado por
el Derecho de patente, también por comparacion con el tutelado por el Derecho de autor.

2. Objeto de la patente conferida para un programa de ordenador.

La proteccion ofrecida por el Derecho de patentes y por el Derecho de autor para un mismo
softwareno son excluyentes, sino complementarias. En realidad, tampoco tienen por qué coincidir
las figuras del autor y del inventor, y asi ocurrird ademas, por lo general, en el caso de los progra-
mas de ordenador (patentables) desarrollados en régimen asalariado.

El Derecho de autor protegeria, como se recordara, todas las formas de expresion de un pro-
grama de ordenador, en especial el listado y el cédigo fuente, incluyendo los materiales de prepara-
cion; en ningln caso las ideas ni los principios.

54 vVid. Informe de la Comisién al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econémico y Social sobre la trans-
posicion y los efectos de la Directiva 91/20/CEE sobre la proteccion juridica de los programas de ordenader
10 de abril de 2000, COM/2000/0199 finaip VIII.1 (en adelante citado corirdorme).

55 En el momento de entrega de estas lineas a imprenta (20 de julio) el Proyecto de Directiva no ha visto todavia la luz.
Segln se me ha indicado, su publicacién ha de producirse en breve.

56 Incide especialmente en este aspectoAG Corona, La patentabilidad, cit.pags. 55-56, con ulteriores referencias.
Debe enfatizarse, en este contexto, que el articulo 27.1 Acuerdo sobre los ADPIC, referido a la materia patentable, no
hace distincién por sectores de la tecnologfia:ademas del autor precitado, @slato, M., en GLESIAS PRADA, Los
derechos de propiedad intelectual, ob.,q@#gs. 239 y ss. y pags. 242-243.

57 En este sentidoBTENKORBER Patentierungcit., pag. 118.

58 |nforme, cit., sub VIII.1.
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De su parte, el Derecho de patente protegeria la aportacion técnica, albergada en el conteni-
do del programa mismo o en la realizacién de las ideas y conceptos del programa de ordenador. A
partir de una sola aportacién técnica patentada pueden desarrollarse varios programas de ordenadc
distintos, que quedarian todos ellos comprendidos por la tutela de un mismo Derecho de patente y
que sin embargo representarian distintos actos de creacion y por tanto susceptibles, cada uno de ello:
de un Derecho de autor.

Para acceder a la proteccién otorgada por la patente es preciso, en breve, que la invencion hay:
sido desarrollada en su integridad, y pueda ser ejecutada por el experto examinador, siguiendo la
descripcién que acompania la solicitud. Por lo que ahora interesa, no sera pues posible solicitar la
patente para partes o para elementos de un programa de ordenador todavia en fase dédesarrollo

3. Inventor y titular del Derecho de patente sobre el softwardesarrollado en régimen asala-
riado.

Como quedé indicado, nuestro Derecho de patentes establece un sistema escalonado que dife
rencia, fundamentalmente, entre dos tipos de situaciones: las invenciones de encargo y las de servi
cio. Lo cierto es que, en la practica, ésta es una cuestion que no plantea problemas, pues suele pau
tarse en el contrato de trabajo de modo directo o por incorporacion de lo dispuesto en convenios
sectoriale$o.

El primer grupo de invenciones, las «kncargo», se corresponden con aquella situacién en

la que el trabajador es contratado para investigar en un determinado campo o area y eventualmentt
desarrollar invenciones. En este caso, pertenece siempre al empresario el resultado del trabajo, dt
modo que sera a él a quien correspondera decidir si solicita o no la patente para la invencion. De su
parte, el trabajador no tendré derecho a ninguna remuneracion suplementaria por su realizacion, salvc
si su aportacion a la invencion y la importancia de la misma para la empresa exceden, de modo evi-
dente, del contenido implicito o explicito de su contrato o relacion de tramhjar{. 15 LP). El

derecho a esta remuneracion extraordinaria no decae cuando, por culpa del empresario, la invencior
hubiese caido en el dominio puablico. Y, por supuesto, lo que siempre conservara el inventor es el
derecho (moral) a ser reconocido publicamente como tal. Esta prerrogativa no se ha concretado legal-
mente. Pese a este vacio, parece razonable que el inventor pueda, por ejemplo, exigir que su autori
apareciese en el folleto que se publica una vez la patente se ha coficedido

59 BETTENKORBER Patentierung, cif.pag. 119.

60 GomEez SecaDE, J. A, La Ley de patentes y modelos de utilidaivjtas, Madrid, 1988, pags. 70-71. Sobre el régimen
de las invenciones laborales., ademas del precitado autoema Devesa, C., Las invenciones laborales en la Ley de
patentes de 20 de marzo de 19&6BsBAL/VILADAS, Derecho y Tecnologia, ob. cppags. 149y ss.

61 Cfr. GoMEZ SEGADE, La Ley de patentes, ob. cipag. 71.
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El segundo grupo de invenciones, las de «servicio», se corresponden con aquella otra situa-
cion en la que el trabajador no es contratado para investigar ni eventualmente desarrollar invencio-
nes, sino para prestar cualquier otro tipo de actividad (por ejemplo: asesoramiento técnico; organi-
zacion empresarial; gestion de recursos...), pero no obstante lo anterior produce una invencion
conectada de algin modo con la actividad para la que fue contratado sirviéndose (como dice la Ley,
predominantemente) de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o de la utilizacion de los
medios proporcionados por ésta. Pues bien, el régimen legal presume en estos casos que es al tr.
bajador a quien pertenece originariamente la invencion, pero el empresario «...tendra derecho a asu
mir la titularidad de la invencion o a reservarse un derecho de utilizacién de la misma» (art. 17.1 en
relacion con el 16, ambos de la LP). Ello implica, en breve, que el empresario podra solicitar direc-
tamente la patente o bien, si lo prefiere, reservarse un derecho de utilizacién respecto de la patents
obtenida por el trabajador. Para que el empresario pueda ejercer su prerrogativa se prevé que el tre
bajador ha de comunicarle la realizacion de la invencién asi como aportarle la documentacién nece-
saria para que aquél pueda, en su caso, solicitar la patente. El incumplimiento de esta obligacién
legal de comunicacion por el trabajador se sanciona con la pérdida de los derechos que pudierar
corresponderle sobre la patente (aid. 18 LP). De este modo, la posibilidad del inventor de soli-
citar la patente o, en su caso, explotarla directamente dependera de la dejacién de derechos realiz:
da explicita o implicitamente por el empresario (axart. 18.2 LP¥2 La posicién juridica del
inventor se determinard, pues, por referencia a la del empresario. En efecto: si el empresario recla-
ma la titularidad de la patente, al inventor sélo quedara el derecho inmaterial de caracter moral sobre
Su creacion; si el empresario se reserva un derecho de explotacion (mas o menos amplio) de la pater
te, la titularidad sobre ésta permanecera en el inventor quien, en cuanto tal, debera garantizar a
empleador el disfrute pacifico respecto de la invencion y, por supuesto, permaneran en el inventor
(v titular de la patente) las facultades de explotacion que el empresario no se hubiera reservado.
Finalmente, y sélo si el empleador hace dejacién de sus prerrogativas, el inventor sera el titular de
la patente y el legitimado en exclusiva para su explotacién. Naturalmente, cualquier explotacion de
la invencion realizada por el trabajador debera someterse a las eventuales restricciones contenida
en el contrato de trabajo como, en todo caso, a la fidelidad debida al empresario, al menos, durante
la vigencia del contrato. Por su parte, el empresario debera garantizar al trabajador una compensa
cion econdmica justa en aquellos casos en los que asuma la titularidad de la invencion o se reservi
un derecho sobre la misma. Esta compensacioén se fijara atendiendo, de un lado, a la importancie
industrial y comercial del invento y, de otro lado, al valor de los medios o conocimientos facilitados
por la empresa y al de las aportaciones propias del trabajador (art. 17.2 LP). Sobre estos criterios
deberia, a mi entender, tenerse también en cuenta el (mayor o menor) grado de conexién de la inven
cion con el objeto de la empresa y, en particular, con la actividad debida por el trabajador segun los
términos de su contrato, asi como la cuantia de su salario: cuanto mayor sea la conexién entre le
invencion (de servicio) y la actividad debida contractualmente por el trabajador, menor habria de

62 La norma contenida en el articulo 18.1 LP adolece, sin embargo, de ciertas imprecisiones, en particular, no sefiala cual
es el plazo para que el trabajador efectiie su comunicacién, ni tampoco el modo (cabe pensar, pues, que una comunica
cion diligente requeriria la mayor prontitud y la forma escrita), como tampaoéeseh quo para el computo del plazo
de tres meses que se concede al empresario para ejercitar sus derechos (que, en linea con lo anterior, habra de contar
desde el dia de recepcién de la comunicacion escrita del trabajador).
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ser, en principio, la compensacion financiera debida a éste por el empresario. De otra parte, en fun-
cion de la posicion ocupada por el trabajador en la empresa y, en particular, de su retribucion, podrian
establecerse indiciariamente las expectativas legitimas del empresario respecto de los resultados d
la concreta prestacion del trabajador como de su nivel de colaboracion en el desarrollo técnico de la
empresa, que no requeririan una retribucién extraordinaria.

Y no por obvio irrelevante, las invenciones que no quepa calificar como de «encargo» o de
«servicio» perteneceran al trabajador, creador de las misidaar{. 16 LP). Afin de distinguirlas
de las anteriores, estas invenciones se califican, en expresion al uso, de «libres». En realidad, no st
trata de invenciones laborales, ni tan siquiera de una categoria residual de invenciones, pues la con
dicién de trabajador de su inventor no tiene ninguna consecuencia ni en la concepcion ni en la eje-
cucion de la invencionv(gr.: un guarda jurado de una empresa que fabrica electrodomésticos desa-
rrolla -en su casa, en su tiempo libre y sirviéndose de su propia capacidad y experiencia- un adaptadol
mas eficiente para incorporar accesorios a un aspirador doméstico). O en otros términos: lo inven-
tado no constituye un fruto de una actividad debida al empresario. Asi pues, la invencion como el
eventual derecho a la patente perteneceran a su adtatd€ nuevo art. 10 LP).

Pero dicho esto, el trabajador debe fidelidad a su empresario en el aprovechamiento parti-
cular de la invencion por él producida sin traer causa en su contrato de trabajo, pero que presen-
te una conexion directa o indirecta con la actividad habitual del empresario. La infraccion de este
deber de fidelidad pone en manos del empleador la posibilidad del despido procefdeate [
54.2.b)TRLET] 63y de solicitar, eventualmente, una indemnizacion por los dafios y perjuicios que
la conducta ilegitima del trabajador le reportara, aunque en ninglin caso la de exigir, ademas, que le
sea asignada la explotacion de la patente, tanto menos que le sea cedida la titularidad sobre la pater
te. Y ello, porque la patente recaeria sobre una invencién no debida al empresario segun el contratc
de trabajo. Del mismo modo, y siempre a mi entender, el trabajador que pretenda explotar la inven-
cion (libre) durante la vigencia de su contrato de trabajo no tiene obligacion alguna de ofrecer prio-
ritariamente a su empresario la explotacion de la patente bajo condiciones razengmbltasdian-
te una licencia), cuando la invencién pueda inscribirse en el &mbito de actividad de la empresa para
la que desempefia sus serviéO en otros términos: el trabajador no incumple la prohibicion de
competencia por el simple hecho de explotar el programa directamente como tampoco cuando cede
a terceros la explotacién del programa. La deslealtad de su conducta se concretara, objetivamente
cuando la explotacion de su invencion libre (y a estos efectos es irrelevante que la explotacion sea
directa o indirecta) concurra, en un mismo mercado, con la oferta habitual de su empresario.

Una vez concluida la relacién laboral, y en su caso, el antiguo empleador podria valerse de
los medios que para la proteccion de su posicion competitiva le depara el ordenamiento contra la
competencia desleal.

63 Cfr. NogUEIRA GuASTAVINO, M., La prohibicién de competencia desleal en el contrato de tratajnzadi, Madrid,
1997, pags. 344-361.

64 En Alemania si pesa sobre los trabajadores este deber de ofrecimiento, por efecto de lo establecido expresamente en e
8§19 de la Arbeitnehmererfindungsgesetz.
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4. (Sigue) Régimen previsto para el caso de extincion de la relacion laboral: el desaforado articu-
lo 19.1 de la Ley de Patentes.

El articulo 19 de la LP dispone, en su primer apartado, que dentro del afio siguiente a la extin-
cion de la relacion laboral, el antiguo empleador podra reclamar aquellas invenciones para las que
se presente una solicitud de patente o cualquier otro titulo de proteccién exclusiva.

La norma causa estupor por su desmesura: la prerrogativa del antiguo empresario despliega
sus efectos con independencia tanto de la naturaleza de la invencién o de su conexién con la activi-
dad que, en su momento, realiz6 el inventor cuando trabajaba en su empresa, como también del titu
lo solicitado para proteger la creacion. Una lecaargpedem littera€le la norma llevaria al desa-
fuero de amparar que el antiguo empresario exigiese la atribuciéon de una patente, o un modelo de
utilidad, o un modelo industrial... y ¢ por qué no?, del derecho de autor... o las marcas-envase soli-
citadas por su antiguo trabajador, aunque la creacion controvertida no guardase vinculacién alguna
ni con los antiguos servicios prestados ni tan siquiera con el objeto de la empresa del empleador.
Para entendernos con un ejemplo: el antiguo empleador, titular de una fabrica de automéviles, podria
exigir la atribucion del derecho sobre un modelo industrial apto para la fabricacion de sombreros de
copa obtenido por un antiguo trabajador empleado en la secciéon de montaje de los espejos retrovi-
sores.

El articulo 19.1 de la LP va disparatadamente mas alla de los confines de la prohibicion de
competencigostcontractual establecida por el TRLET. Se impone, pues, una interpretacién conte-
nida de la normé&5, en linea analoga a la apuntada, respecto de las obras susceptibles de propiedad
intelectual realizadas por el trabajador una vez extinguida la relacion laboral. Me permito, pues, la
remisién mutatis mutandia,las indicaciones realizadas en anteriores apartados.

V. SINTESIS Y CONCLUSION

La patente y el Derecho de autor son los instrumentos que nuestro ordenamiento ofrece para
la tutela de los programas de ordenador. No se excluyen sino que se complemeetear{(aBg.°
LPI): el Derecho de autor protegera la configuracion original del programa, mientras que el Derecho
de patente protegera la aportacién técnica del programa que se pruebe novedosa, que resulte crea
vay que sea, ademas, susceptible de aplicacion industrial. Como es facil suponer, la proteccién ofre-
cida por el Derecho de patente sélo se lograra en casos excepcionales. Afin de lograr mayores cota
de transparencia y certidumbre sobre esta cuestion, la Comision CE publicaréa proximamente un
Proyecto de Directiva en materia de patentabilidad de programas de ordenador.

65 En este sentidafr. GOMEZ SEGADE, La Ley de patentes, ob. cipags. 73-74.
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Por una u otra via, el empleador goza de una posicién sélida. En la medida en que el progra-
ma resulte protegido por un Derecho de autor, el ordenamiento le reconoce expresamente, salvo pact
en contrario, la atribucion en exclusiva de los derechos de explotacién sobre el mismo, también mas
alla de la vigencia del contrato de trabajo. En la medida en que el programa se estime, ademas, mere
cedor de una patente, se atribuye al empresario, segun los casos, o un derecho absoluto sobre la inve
cion, que implica que él tendra plena libertad para decidir, a su conveniencia, si solicita o no la paten-
te (invenciones de encargo), o bien un privilegio consistente en decidir si reclama para si la patente
sobre la invencidn o en su caso una licencia sobre la patente solicitada por su trabajador (invencio-
nes de servicio).

Como la sentencia objeto del comentario sugiere, los conflictos méas importantes que pue-
den derivarse de la existencia de esta doble via de proteccion seran aquellos en los que el progra
ma de ordenador merezca la tutela excepcional del Derecho de patentes, y éste se haya desarrc
llado, no tanto en cumplimiento directo de las obligaciones asumidas en el contrato, cuanto «con
ocasion» del contrato de trabajo y sirviéndose de los medios proporcionados por el empresario, 0
de la experiencia adquirida en la empresa. El foco de conflictos sera mayor cuanto mayor sea el
margen de maniobra concedido al trabajador en el desarrollo de sus funciones. Si el empresario
no puede demostrar que el programa es una invencidn de encargo, puede ocurrir que el trabajado
reclame una remuneracion excepcional o, en el peor de los casos (visto desde la perspectiva de
aquél), que acabe por obtener la titularidad sobre la patente. Por ello es conveniente que en el con
trato de trabajo se definan con precisién cuales son los criterios (objetivos) que determinan el
ambito de las invenciones de servicio o, si se prefiere en términos mas amplios, el ambito de las
invenciones debidas al empres&fio

En fin, los programas creados por el trabajador fuera del &mbito de la actividad debida a su
empresario perteneceran a acakglorigine, y podran explotarse libremente sin mas restricciones
gue las impuestas por la fidelidad debida al empresario mientras dure la relacion laboral, y por la
lealtad debida a un competidor, cuando el contrato de trabajo concluya.

66 En relacion con esta cuestidid. RoseNBERGER H.-P.,Zur Auskunftspflicht des Arbeitgebers gegeniiber dem Arbeitnehmer-
Erfinder im Hinblick auf die Kriterien fur den ErfindungsweBRUR 2000, pags. 25 y ss, en especial pags. 28 y ss.
Sostiene el autor la impertinencia de criterios subjetivos tales como el interés que la empresa pueda tener en la explota-
cién de la invencion, o las ventajas que de ella podria obtener, y propone como mejor solucién una ficcién consistente
en que el empresario habria de retribuir al trabajador, ante invenciones excepcionales, de modo semejante a lo que habric
abonado a un creador autbnomo.
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