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I. PLANTEAMIENTO GENERAL

La Propuesta de directiva sobre la patentabilidad de las inven-
ciones implementadas por ordenador, aprobado en Bruselas el 20 de
febrero pasado!, y que tiene por objeto eliminar la ambigua situa-
cién juridica actual en relacién con la proteccién que otorgan las
patentes a los inventos que se implementan en un ordenador median-
te un programa informatico, reabre un importante debate sobre la
proteccién juridica de los programas de ordenador.

Como medida de armonizacién legislativa, inserta en el sistema
competencial comunitario de un modo indirecto y permitida por el
Tratado CE con base en la necesidad de eliminar las distorsiones en
el mercado interior?, la Directiva obliga a los Estados miembros a
proteger las invenciones implementadas en ordenador como cual-
quier otra invencién.

Pese a las dificultades ligadas a la patentabilidad de los programas
que comentaremos mas adelante, lo cierto es que desde el principio
la industria del software mostré su interés por esta via de proteccién
debido que otros sistemas de proteccién de la creacion intelectual,
como el copyright, sélo protegian frente a copias bastardas sin abar-
car la utilidad, la funcionalidad del programa. A efectos de impedir
que otras empresas pudieran comercializar libremente programas ori-
ginales que desarrollen idénticas funcionalidades, a un sector de la

1 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador. Bruselas, 20
de febrero de 2002, COM (2002) 92 final.

2 Lacuestién de la competencia de la Unién Europea para legislar en mate-
ria de propiedad industrial ha sido objeto de un intenso debate sobre todo a
raiz de la aprobacién de Directiva 98/44/CE, sobre proteccién de las invencio-
nes biotecnolégicas. En esta materia la sentencia TICE C-377/98 Paises Bajos
contra Parlamento y Consejo, examina en profundidad el fundamento juridico,
y considera adecuada la aprobacién de directivas para eliminar las disparida-
des que pueden distorsionar el funcionamiento del mercado interior sea cual
fuere el origen de dicha disparidad. Dice textualmente la sentencia «Si las diver-
gencias resultan del hecho de que los conceptos recogidos en instrumentos juri-
dicos internacionales de los que sean partes los Estados miembros reciben una
interpretacién que bien es discordante o bien puede llegar a serlo, nada impi-
de, en principio que se adopte una Directiva para garantizar que la interpreta-
cién de tales conceptos sea comun a los Estados miembros».
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industria le interesaba proteger dichas funcionalidades, que en el
campo de los derechos de autor no quedarian protegidas por consi-
derarse «ideas» subyacentes al programa y no expresién de la idea.

La propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las inven-
ciones implementadas en ordenador introduce importantes noveda-
des en el marco normativo actual relativo a los programas informa-
ticos. Actualmente para obtener una patente del software, este debe
formar parte de un conjunto técnico mas amplio, en otras palabras,
no cabe pedir la proteccién del programa en si mismo. Se patentan
los medios y la funcién que producen dichos medios, refiriendo estos
a los diferentes dispositivos técnicos que conforman la invencién y
de los que puede formar parte el software, mientras que la funcién
viene representada por el fin de los medios, el aquello para lo que
sirven, de tal forma que «el software es patentable, pero es preciso
que sea una parte dindmica de un proceso mas amplio y mejorado,
unido a un resultado afectado por aquél»3.

Cumplidas estas condiciones se admite la patentabilidad de pro-
gramas, la cuestién radica en si cabe extender esta proteccién a pro-
gramas de ordenador considerados en si mismos como ya estin
haciendo algunas Oficinas de Patentes. Con la aprobacién de la
Directiva que comentamos se puede dar un gran paso en el sentido
de ofrecer una mayor seguridad juridica a los criterios de concesién
de la patente. Otra cosa son los efectos econémicos y sociales de per-
mitir en Europa patentes sobre el software como viene haciéndose
en Estados Unidos.

Una gran parte de los agentes ligados a la produccién del sofwa-
re ponen en tela de juicio que esta normativa vaya a beneficiar el sec-
tor; la campafia encabezada por Eurolinux cuestiona precisamente
que las patentes de programas estimulen y favorezcan la innovacién,
y considera que, bien al contrario, supondran un bloqueo de la capa-
cidad innovadora de los informaticos que ira en perjuicio de los usua-
rios y de la libertad de expresién. Pues, si bien en una industria de
fabricacién resulta necesario incentivar la innovacién, en la infor-
matica es una consecuencia practicamente inevitable del mercado,
y el dnico frente en el que las empresas pueden competir. A ello hay

3 ERDOZAIN LOPEZ, C., «La patentabilidad del software, protecciones alter-
nativas a su consideracién como obra cientifica», (16) Comunicaciones IDGI,
oct.-dic. 1998, pags. 131y 141.
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que afiadir que la construccién de software es incremental de forma
que cualquier aplicacion «contiene muchisimas pequerias técnicas y
practicas que, de patentarse, impondrian un lastre insoportable al
desarrollo y a la comercializacién del software, por el coste de com-
probar si cada detalle de lo que se hace esta patentado o no»*. Ade-
mas, se considera que «las patentes de software en general son una
ofensa contra la libertad de los programadores en general, y todos
los programadores necesitan trabajar en conjunto contra las paten-
tes de software»5. Esta tiltima postura es secundada por los partida-
rios del software de fuente abierta, y en particular los que se utili-
zan en ordenadores de uso general.

La cuestién de los beneficios del sistema de patentes, y de si este
va a potenciar la innovacién y la competencia en el sector necesarios
para determinar el régimen regulador no parece que hayan sido pre-
decidos con certeza para Europa, utilizdindose como criterio funda-
mental para acometer el proyecto normativo que estudiamos los efec-
tos econémicos producidos en Estados Unidos, en particular que las
patentes relacionadas con programas informaticos hayan contribui-
do al crecimiento de las PYME y que los creadores de programas infor-
maticos independientes, se hayan convertido en empresas importan-
tes®. La incertidumbre respecto a los efectos reales que para Europa
puede tener la futura modificacién del marco regulatorio, se han plas-
mado en la introduccién de dos articulos (7 y 8) en el proyecto de
Directiva, extraordinariamente previsores al respecto, en los que se
indica que la Comisién debera seguir de cerca el impacto de las inven-
ciones implementadas en ordenador sobre la innovacién y la compe-
tencia (art. 7) y en los que se instaura la obligacién de la Comisién de
elaborar un informe sobre los efectos de la Directiva (art. 8).

La intensidad del debate ha sido muy alta en nuestro pais, sobre
todo a través de la plataforma Pro-Innova, y los detractores de la
Directiva ya han conseguido que nuestro Senado apruebe una
mocién’ por la que se insta al Gobierno a que antes de decidir si esta

4 http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/carta-directiva/index.html

5 http://www.gnu.org/philosophy/gif.es.html

6 Entre otros, The Economic Impact of patentability of computer programs,
Intellectual Property Institute. Londres, 24 julio 2001.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/studyintro.htm

7 Aprobada el 21 de mayo de 2002:
http://proinnova.hispalinux.es/infopaquetes/senado-2002-05/mocion-aprobada.html
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de acuerdo o no con la Directiva de patentabilidad de programas pro-
puesta por la Comisién Europea analice con rigor sus implicaciones,
y consulte a todos los sectores implicados.

Las voces criticas desde el punto de vista juridico enlazan con las
dificultades ligadas al entendimiento tradicional del derecho de
patentes. De esta forma, nuestra doctrina, en un analisis del status
quo legislativo sobre derecho de patentes considera que el programa
es «una regla para el obrar humano que contiene una mera elabo-
racién intelectual y, por ello, no patentable»8. Rompiendo una lanza
a favor de la patentabilidad de los programas, Delgado Echevarria
consideré que el software puede tener caracter material®.

En una linea claramente favorable a una nueva revisiéon del mar-
co juridico sobre los programas, Castan Pérez Gémez!0 utiliza tres
argumentos: la realidad del impacto econémico del software sobre
las economias occidentales; el escalofriante grado de la pirateria so-
bre el software; y por tltimo, el encuadramiento normativo del soft-
ware bajo un marco didfano dentro de los derechos de autor. Este
posicionamiento no supone «en ningun caso la privacién a su titu-
lar del régimen tutelar del derecho de autor. Se tata méas bien de bus-
car férmulas que hagan posible la proteccién acumulada —y no
excluyente— de ambos regimenes, pues ninguno de los dos ofrece al
titular del software una proteccién integra»!l.

II. DIFICULTADES ACTUALES DE LA PATENTABILIDAD
DE PROGRAMAS DE ORDENADOR EN GENERAL

La problematica de la patentabilidad de los programas informa-
ticos no es nueva, pues desde el mismo momento en que surge la

8 GALAN CORONA, E. «En trono a la proteccién juridica del soporte 16gico»,
Informatica e Diritto, ni. 2, 1983 pags. 61 y ss. TEROL GOMEZ, R., «Vias de pro-
teccién de la creacién de programas informaticos», Anales de la Universidad de
Alicante, Facultad de Derecho, n.° 7, 1992, pag. 242.

9 DELGADO ECHEVARRIA, J., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual,
Tecnos, 2.7 edicién, 1997, pag. 1344.

10 CaSTAN PEREZ-GOMEZ, A., Perspectivas actuales en la proteccién de los pro-
gramas de ordenador. Nuevas Tecnologias y Propiedad Intelectual, Ed. Reus, Ma-
drid 1999, pags. 115 y ss.

11 fdem, pag. 121.
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necesidad de una proteccién juridica diferenciada del hardware, en
torno a 196812, nace también el debate por incluirlas entre las obras
protegidas por derechos de autor, patentes o, incluso, dotarlas de un
derecho sui generis13. Es entonces cuando se ponen de manifiesto las
dificultades ligadas a su proteccién por cada una de estas tres vias,
que, en particular para las patentes, derivan tanto del mismo con-
cepto de invencién patentable, como de los deméas requisitos esta-
blecidos en la legislacién.

1. DIFICULTADES DERIVADAS DEL CONCEPTO
DE INVENCION PATENTABLE

El problema inicial de la patentabilidad de los programas de orde-
nador reside en si pueden o no considerarse invenciones. Las dispo-
siciones sobre patentes no dan una definicién de qué sea «inven-
cién», se limitan a indicar una lista de exclusiones pero sin
incorporar una definicién de la misma. La tradicién legal ha sido la
de considerar como invencién aquellas creaciones producidas en el
campo tecnolégico.

Se han utilizado diversos criterios para determinar cuando una
obra del ingenio pertenece a un campo de la tecnologia. En Estados
Unidos la Corte Suprema Americana, definié la tecnologia como
«una regla para una accién sistematica mediante la aplicacién de
fuerzas naturales controlables para alcanzar un resultado percepti-
ble causal que sea la inmediata consecuencia de las fuerzas natura-

12 La contratacién separada del hardware y el software impuesta a raiz de
la sentencia americana Control Data Corporation versus IBM, el 11 de diciem-
bre de 1968 («unbundling»), tuvo por objeto fomentar un mercado auténomo
de programa. véase VICENT CHULIA, F., Compendio critico de Derecho Mercantil,
Bosch, 3. edicién, Barcelona, 1990, pag. 196.

13 El reconocer un derecho sui generis a categorias de obras ha sido la
opcién legislativa acordada para otros bienes inmateriales como los chips
(topografias de los productos semiconductores) y las bases de datos. Para los
programas de ordenador, la atribucién de un derecho sui generis fue defen-
dida en los Informes de la Asociacién Internacional para la Proteccién de la
Propiedad Industrial (AIPPI), reunida en San Francisco en 1975 Annuaire,
AIPPI, 1975-1, pag. 325-456, y fue la opci6n acogida en las Dispositions types
de I'OMPI sur la protection du logiciel, LamY, Droit de I'Informatique, 1994,
pags. 123 y 124.
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leza controlables sin una etapa intermedia de la inteligencia huma-
na». Posteriormente la doctrina alemana afiadié a las «fuerzas natu-
rales controlables» la informacién, abriendo paso a la consideracién
de tecnologia al procesamiento o tratamiento automatico de la infor-
macién. La futura Directiva obligara en este sentido a los Estados
miembros a considerar que las invenciones implementadas en orde-
nador pertenecen a un campo de la tecnologia (art. 3) eliminando las
dificultades que pudieran proceder de las dudas de considerar inven-
cién a un programa implementado en un ordenador o red informa-
tica.

Se viene de esta forma a arrojar seguridad juridica a los criterios
con que las oficinas de patentes admiten o rechazan registros que
contienen programas de ordenador y que pueden legitimamente con-
cebirse como un producto del ingenio humano.

A primera vista, y dado su caracter inmaterial, los programas sélo
se podrian clasificar en la categoria de invenciones de procedimien-
to (y no en la de producto)!4 y en la subcategoria de procedimientos
inmateriales, porque conducen a la obtencién de informaciones que
son resultados intelectuales y no productos. Sin embargo, un pro-
grama de ordenador no puede reducirse a un procedimiento, ya que
en si mismo es un resultado, un objeto utilitario directamente utili-
zable (caracter utilitario del programa), y en consecuencia solamente
se puede hablar de procedimiento informético en la etapa del orga-
nigrama. Si se quiere patentar un organigrama, se podra hablar de
patente de procedimiento; por el contrario, si se trata de patentar un
programa codificado, nos veriamos obligados a crear una nueva cate-
goria de invenciones: «los productos inmateriales»15. Las invencio-
nes implementadas en ordenador salvan esta dificultad que hemos
comentado del «producto inmaterial» al requerir la utilizacién de un
ordenador, una red informatica u otro aparato programable (art. 2

14 La proteccién del producto comprende no sélo al propio producto, sino
también al modo de fabricacién y a la utilizacién que de €l se hace. Los proce-
dimientos, en cambio, sélo gozan de proteccién en sf mismos, pero el mono-
polio no se extiende a los productos idénticos que se obtengan por otros medios.
La proteccién de la patente de aplicacién sélo comprende a la aplicacién nue-
va y no impide que el mismo procedimiento sea utilizado para otras aplicacio-
nes. La invencién de combinacién esta protegida con relacién a un arreglo igual
con vistas al mismo resultado.

15 TousoL, F., El software: andlisis juridico, op. cit., pag. 54.
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a) Propuesta). Cuando se habla de programas implementados en
ordenador, se habla también de producto, de ahi que la Propuesta de
Directiva permita las reivindicaciones de los mismos como produc-
to, es decir, como ordenador programado, red informatica progra-
mada u otro aparato programado y como procedimiento realizado
por un ordenador, red informatica o aparato mediante la ejecucién
de un programa (art. 5 Propuesta).

En relacién al caracter técnico, de todas las invenciones sélo
seran patentables aquellas que aporten una contribucién al estado
de la técnica. Los programas de ordenador son el resultado de un tra-
bajo considerable sobre todo para ponerlos en condiciones de fun-
cionar, pero no todos revisten caracter técnico ni constituyen una
contribucién no evidente para un experto en la materia.

La contribucién técnica debe evaluarse considerando la diferen-
cia entre el estado de la técnica y el ambito de la reivindicacién de
la patente considerada en su conjunto, que puede incluir tanto carac-
teristicas técnicas como no técnicas (art. 4.3 Propuesta).

La postura de la OEP es bastante amplia al respecto, y conside-
ra, en el asunto controlling pension benefits system!%, que todas las
invenciones implementadas en ordenador revisten caracter técnico,
pues todos los programas se ejecutan en una maquina luego cum-
plen el requisito basico de ser una invencién.

La propuesta de Directiva procura evitar cualquier modificacién
subita de la situacién juridica, y rechaza la ampliacién de la paten-
tabilidad a los programas de ordenador propiamente dichos. Al exi-
gir el requisito de la contribucién técnica se evita la patentabilidad
de los métodos comerciales implementados en ordenador.

2. DIFICULTADES DERIVADAS DE LOS DEMAS REQUISITOS
DE PATENTABILIDAD

Los requisitos de la novedad, actividad inventiva y aplicacién
industrial, de acuerdo con la legislacién internacional de patentes
siguen siendo condiciones esenciales para la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador.

16 Decisién T-0931/1955 de 8 de septiembre de 2000.
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2.1. La novedad del programa

La Propuesta de Directiva —(art. 2 a)— exige para las invencio-
nes implementadas en ordenador que sean nuevas pero aprecia la no-
vedad en relacién con la existencia de una o mas caracteristicas
nuevas prima facie que se realicen total o parcialmente mediante un
programa o programas de ordenador. El propio texto explica la expre-
sién prima facie, sefialando que no es necesario establecer la nove-
dad real para determinar si una presunta invencién entra en el &mbi-
to de la definicién y que el cumplimiento de este requisito se
reconduce a la existencia o no de una actividad inventiva.

La cuestién de la novedad de los programas informaéticos también
ha suscitado polémica pues los programas de ordenador no siempre
se configuran utilizando rutinas nuevas, aunque algin autor como
Toubol!7 ya habia considerado que la novedad de los «bienes inma-
teriales» no puede ser apreciada de la misma forma que para los pro-
ductos materiales. Para apreciar si estamos frente a un procedi-
miento informético nuevo, debemos hacerlo al nivel del desarrollo
de las operaciones del organigrama. En realidad la novedad que apor-
ta el programa se sitda a nivel de novedad funcional pues el softwa-
re no crea una nueva tecnologia sino nuevas funcionalidades.

Utilizando un criterio valorativo especifico para los programas
podria admitirse la patentabilidad de los programas no sélo cuando
estan compuestos de elementos en si mismos nuevos, en el sentido
que se da a esta expresién en el Derecho de patentes, sino también
todos aquellos que producen un resultado en si mismo conside-
rado como nuevo; si se consigue un resultado «funcionalmente
nuevo»18,

2.2. La actividad inventiva

El art. 27 ADPIC sefiala que «A los efectos del presente articulo,
todo Miembro podra considerar que las expresiones «actividad inven-

17 TouBoL, F., El software: andlisis juridico, op. cit., pag. 54.

18 ERDOZAIN L6PEZ, C., «La patentabilidad del software, protecciones alter-
nativas a su consideracién como obra cientifica», (16), Comunicaciones IDGI,
oct-dic 1998 pags. 131y 141.
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tiva» y «susceptibles de aplicacién industrial» son sinénimos res-
pectivamente de las expresiones «no evidentes» y «ttiles».

Si seguimos a Toubol!?, de las distintas fases de elaboracién del
programa sélo la segunda fase, la elaboracién de un analisis orgéni-
co que consiste en encontrar los medios que permitiradn responder a
las necesidades censadas, puede ser susceptible de presentar una
actividad inventiva dado que no siempre es evidente con relacién al
estado de la técnica. De esta forma, quedarian fuera la primera fase,
determinacién de las funcionalidades, y la tercera, la traduccién del
organigrama en lenguaje informatico, en otras palabras la progra-
macién, que no supondrian una actividad inventiva.

Con la aprobacién de la Directiva sobre la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador, la actividad inventiva exis-
tird cuando realice una contribucién técnica al estado de la técnica
(art. 4.2 Propuesta). La contribucién técnica debera evaluarse econ-
siderando la diferencia entre el estado de la técnica y al ambito de
la reivindicacién de la patente considerada en su conjunto, que pue-
de incluir tanto caracteristicas técnicas como no técnicas (art. 4.3
Propuesta).

2.3. La aplicacién industrial

La linea de debate se sittia en este campo en si la invencién pro-
duce un resultado material o consiste en una mera abstraccién o
proceso mental (mental process). En el segundo caso, careceria del
caracter industrial y la invencién no seria patentable.

La utilizacién de las fuerzas de la naturaleza como nota distintiva
del caracter industrial de la invencién ha de complementarse con el
dato de que tal utilizacién produzca un resultado material y concre-
to. De hecho, la Ley francesa de 1968 habia fundamentado el recha-
zo a la patentabilidad de los programas en su falta de resultados indus-
triales y su asimilacién a los sistemas de caracter abstracto.

Si el resultado industrial entrafia hecesariamente una modifica-
cién de la materia,’ resultzi ,lndl,scutlble que, un programa no produ- .

i '.’.'

3T e FEAT AP &
39: TOUBOL, lé“ ‘EL so%{mre
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por tanto el resultado es inmaterial. Sin embargo, algiin sector de la
doctrina francesa consider6 por entonces que los programas no son
~ sistemas puramente mentales, dado que resulta atil de modo prac-
tico en el sentido de permitir el funcionamiento de una computado-
ra, la automatizacién de tareas que antes eran manuales. La evolu-
cién técnica ha desembocado en el desarrollo de invenciones que
aunque no producen resultados materiales son, sin embargo, obje-
tos directamente utilizables por la industria, lo que impulsa a la doc- -
trina a solicitar la posibilidad de patentar invenciones que no cul-
minan con un resultado material??,

En nuestro pafs, como hemos comentado al plantear el tema, la
doctrina rechaz6 el caracter industrial de los programas por consi-
derar que no nos encontramos ante una regla del obrar humano fue
implica la utilizacién de fuerzas de la naturaleza para llegar a un
resultado material y concreto?!. Estudios doctrinales mas recientes
muestran discrepancias en relacién con esta postura, y asi Delgado
Echevarria rechazé el obstaculo de la inmaterialidad del programa,
pues «si se piensa en el programa objeto, que acaba siendo una serie
de impulsos electrénicos de distinta intensidad o de impulsos mag-
néticos de signo opuesto cuya dnica funcién es dirigit una maquina
es muy discutible la afirmada carencia de materialidad o de cardcter
industrial?2. En todo caso, su caricter utilitario, siguiendo el articu-
lo 27 de los ADPIC antes comentado, nos lleva a entender que cum-
plen el requisito de aplicacién industrial. &

III. EVOLUCION DE LA PATENTABILIDAD DE PROGRAMAS
EN LOS ESTADOS UNIDOS

Y puesto que es principalmente la evolucién operada en Estados
Unidos la que mas estd influyendo en la modificacién del status nor-

20 TousoL, F., El software: andlisis juridico, op. cit., pag. 62.

21 BercoviTz RODRIGUEZ-CANO, A., Los requisitos positivos de patentabilidad
en el Derecho Alemdn (con una referencia final al Derecho espariol), Madrid, 1969.
GALAN CORONA, E., «<En tornoa la proteccién juridica del soporte loglco» Infor-
matica e Diritto, mayo-agosto, 1983 pag. 61 y ss.

22 DELGADO ECHEVARRIA, J., Coinentarios a la Ley-de Propledad Intelectual,
op. cit., pag. 1344. .
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mativo europeo sobre los programas de ordenador protegidos como
obras literarias por la Directiva 90/250/CEE, entendemos necesario
estudiar someramente la evolucién que esta materia ha tenido en la
Oficina de Patentes Americana, cuyos criterios de concesién son tan
abiertos que, como veremos, se ha llegado a permitir la concesién
de patentes sobre métodos comerciales. En este pais la invencién
debe situarse en un ambito tecnolégico pero no es necesaria una con-
tribucién técnica, y por ello el itinerario que ha recorrido el tema de
la admisibilidad de patentes en Estados Unidos refleja de forma ilus-
trativa una evolucién importante que sobre el particular ha tenido
la legislacién de software.

1. EVOLUCION DE LOS CRITERIOS DE ADMISION
DE PATENTES EN ESTADOS UNIDOS

Las primeras decisiones de la Corte Suprema americana de negar
la patente de un programa de ordenador se basaban en la asimila-
cién entre programas y algoritmos, considerandolos como meros
procesos mentales (mmental process). «La razén de esta negativa era
la gran abstraccién de los resultados producidos por los progra-
mas»23.

A partir de 1978, la Corte de Apelaciéon que se ocupa de estas
materias (Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) inicié una
batalla a favor de la concesién de patentes a invenciones que inte-
gren programas de computadora. Su posicién consiste en estudiar
las solicitudes que se refieren a programas, en su totalidad, para
determinar si por medio de ellas se procura o no la apropiacién del
algoritmo y, en caso negativo, acordar la patente.

La Corte suprema vino a confirmar este analisis de la CCPA en el
caso Diamond ¢/ Diehr?4. En este asunto la PTO habia denegado la

23 TousoL, F, El software: andlisis juridico, op. cit., pg. 68.

24 En el caso Diamond v. Diehr (U.S. Supreme Court March 3, 1981) refe-
rente a la patentabilidad de un procedimiento de moldeado de caucho median-
te el uso de una computadora para determinar la temperatura precisa, el Tri-
bunal sostuvo que el método era patentable porque -estaba primariamente
dirigido a un proceso fisico conocido como (moldeado de caucho) al cual era
aplicable la f6rmula, por lo que el mero hecho de que una invencién utilice un
programa de ordenador no por ello dejaba de ser patentable.
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patente considerando que la invencién recaia sobre un programa, la
CCPA efectuando un examen global del procedimiento, admitié su
patentabilidad porque se trataba de un método de moldeado de ar-
ticulos de caucho y no de una simple férmula matematica.

A partir de entonces fueron evolucionando los criterios de con-
cesién de patentes sobre programas. Una postura todavia mas favo-
rable a la patentabilidad del software vino con las nuevas «directri-
ces para los examinadores en materia de invenciones relacionadas
con programas de ordenador» difundidas el 28 de febrero de 199625.
Estas directrices (USPTO Examination Guidelines)?% estipulan que:

— Un ordenador o cualquier otro aparato programable cuyas
acciones sean dirigidas por un programa de ordenador o
cualquier otra forma de software es una maquina (statutory
machine).

— Una serie de pasos operativos especificos para ser ejecutados
en o con la ayuda de un ordenador es un «proceso» (statu-
tory process).

— Una memoria legible por ordenador que pueda ser usada
para dirigir el funcionamiento de un ordenador de una mane-
ra determinada es un «articulo manufacturado» (article of
manufacture).

Mientras que, hasta ahora, sé6lo se aceptaba una reivindicacién
relativa a un algoritmo matematico si existia una transformacioén fisi-
ca, actualmente se recomienda un enfoque mas pragmatico, basado
en la exigencia de «utilidad» de la invencién??. De acuerdo con estas
directrices, un disquete que contuviera un programa de ordenador
podria ser patentado, sin embargo, un disquete que almacenara una
representacién creativa o artistica, por ej. un CD de musica, no seria
patentable. También una compilacién o acuerdo de datos indepen-
diente de algtin elemento fisico no podra ser patentado, no podria

25  Decisién de la Oficina Americana de Patentes y Marcas, de 26 de abril
de 1996.

26 Encyclopedia of Information Technology Law. 1.T. Ency, 1998, Ed. Swe-
et &Maxwell pag. 2135.

27 Las normas especificas para el examen de las solicitudes de patente que
estén relacionadas con las tecnologfas de la informacién estan recogidas en la
direccién http://www.onnet.es/02003002.htm
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serlo un proceso que no haga mas que manipular ideas abstractas o
conceptos28,

Posteriormente, el 23 de julio de 1998, la Corte de Apelacién del
Federal Circuit en el caso State Sreet Bank v. Signature Financial
Group?®, admiti6 que los métodos de hacer negocios podian ser
invenciones patentables, alterando sustantivamente la «business me-
thod exception»30, Estas patentes permiten a una empresa obtener un
monopolio legal sobre conceptos abstractos de c6mo desarrollar cier-
tos tipos de negocios en Internet. Desde entonces la Oficina de Paten-
tes y Marcas americana (PTO) ha concedido patentes relacionadas
con procesos negociales de comercio electrénico3!, incluyendo las
patente de Amazon sobre su sistema de 6rdenes one-click. Cuando a
finales de 1999 se concedi6 a Amazon una patente para su sistema
de compra on line denominado One click surgieron importantes con-
troversias dadas sus repercusiones en el desarrollo de software para
Internet, y por ende en el futuro de Internet y de la industria del soft-
ware en general3Z,

También pueden patentarse las técnicas de compresién de datos:
La patente (LZW), otorgada a Unisys, otorga el monopolio para la
comprensién de datos de acuerdo con los estandares GIF y TIFF.
Desde que obtuvo la patenta LZW en 1985, Unisys ha tenido que
reclamar contra los que desarrollan programas de comprensioén de
datos. Esta patente ha dado lugar a diversos pronunciamientos con-
trarios a la patentabilidad de los algoritmos de compresién33. Cuan-

28 Vid. BasILE, A. R., Rights to Domain Nawmes. Vol Online Law, Software
Published Association, Addison Wesley Books, 1996, pag. 245.

29 http://iwww.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html. Ver igual-
mente el texto en:

http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/97-1327 . htm.

30 Gregory J. KirscH, «The Software and E-Commerce Patent Revolution»
http://www.gigalaw.com/articles/2000-all/kirsch-2000-01-all.html

31 Se han levantado numerosas criticas relacionadas con la concesién de
patentes sobre programas que se emplean en Internet. Bryan PFAFFENBERGER,
«Internet Patents: Giving Away the Store», 23-Dec-1999, Specialized Systems
Consultants, Inc. http://www2 linuxjournal.com/articles/currents/014.html

32 http://www.oreillynet.com/pub/a/patents/2000/05/24/PizzoFiles.html

33 Aunque en 1995 Unisys habia permitido la utilizacién de su patente por
entidades sin 4nimo de lucro, en unas manifestaciones en 1999 Unisys dijo lo
siguiente «A Unisys se le ha preguntado con frecuencia si es requerida una licen-
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do Compuserve, un proveedor de servicios online, promocioné el
uso de GIF como estindar piblico para comprimir imagenes
muchos programadores lo introdujeron en su software para prove-
er contenidos visuales on line en Compuserve y en otras redes. En
1993 Unisys demandé a Compuserve por dar una licencia de uso
de GIF. Unisys ha instituido unas licencias de programas para cre-
adores de paginas web, servidores y otros programas que usan téc-
nicas de comprensién GIF o TIFF. Para minimizar el impacto de las
licencias de los creadores que habian creido que GIF era de domi-
nio publico, Unisys ha establecido publicamente que no reclamara
dafios contra los creadores de programas con formato GIF que
fueran distribuidos antes de 1995. Sin embargo no podran vender
versiones actualizadas o modificaciones sin la correspondiente
licencia.

También se permite la patentabilidad de los algoritmos de en-
criptacién. La encriptacién o técnica de codificacién de mensajes
en linea de forma que s6lo puedan ser legibles por la persona que
tenga el cédigo de acceso o clave. Hay dos formas populares de
encriptacion: el sistema DES y el RSA. La idea basica de la encrip-
tacién de clave puablica fue patentada en 1980 y el RSA sistema fue
patentado en 1983. Los derechos de estas patentes corresponden a
Public Key Partners of Sunnyvale, California, una filial de RSA Data
Security Inc. Estos han concedido licencias a Microsoft, Lotus,
Novell y otros grandes creadores de herramientas para comunica-
ciones en linea34.

cia de Unisys con el fin de utilizar el software LZW descargado de la Internet
o de otras fuentes. La respuesta es 31mple En todos los casos, un acuerdo de-,

licencia escrito o peticién firmada por un representante de Unisys es necesaria .

de parte de Unisys para cualquier uso, venta o distribucién de cualquier soft-"

ware (incluyendo el llamado «freeware») y/o hardware que proporcione la capa-. e

cidad de .conversién LZW. (por e]emplo software descargado). Con esta decla:
racxon ‘Unisys esta tratando de. retnactarse de'lo que dijo en.: 1995 cuando diero
£ < ! m . I
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2. VENTAJAS DEL SISTEMA AMERICANO DE
PATENTABILIDAD DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

La opcién americana sobre la admisién de la patentabilidad de
los programas informaticos per se se fundamentaba por supuesto en
las ventajas que ofrece la patente en relacién al sistema del copy-
right35:

a) Desarrollo de la industria de los programas: la posibilidad de
patentar y presentar reivindicaciones sobre un programa
como tal por la via de las patentes ha tenido un efecto muy
positivo en el desarrollo de la industria de programas.

b) Se ha mejorado el sector de los programas en términos de
penetracién en los mercados extranjeros y posibilidades de
‘concesiones de licencias.

c¢) La patente protege la idea innovadora subyacente en la solu-
cién técnica de un problema técnico que aporta el programa.
Mientras que el copyright no protege las ideas ni principios
que subyacen en la obra literaria, cientifica o artistica.

d) También ofrece mejores medios para hacer respetar la paten-
te (enforcement). «El titular de la patente en los EE.UU. pue-
de proceder directamente contra el distribuidor de los pro-
gramas violados que figuran en un soporte (direct
infringiment), mientras que en Europa debido a la limitacién
de la proteccién de los inventos técnicos que utilizan progra-
mas informaticos, el distribuidor de un disquete es cémplice
pero no autor de la infraccién (contributory infringement); s6lo
el usuario que utiliza el programa que figura en el disquete es
autor de la infraccién y puede ser perseguido»3¢,

IV. EL CAMINO DE LAS PATENTES EN EUROPA
Si consideramos primeramente las disposiciones nacionales dic-

tadas en relacién con esta materia, tanto la normativa francesa como

35 Comunicacién, «Seguimiento Libro Verde sobre la patente comunita-
ria», op. cit., pag. 19.

36 Comunicacién, «Seguimiento Libro Verde sobre la patente comunita-
ria», op. cit., pag. 19.
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inglesa recogen expresamente a finales de los afios sesenta sendas
exclusiones a la patentabilidad de los programas de ordenador. En
el &mbito internacional también el Convenio de Munich, de 1973, va
a recoger esta postura en su articulo 52, sembrando el camino de las
patentes en Europa de disposiciones contrarias a la patentabilidad
de los programas informaéticos. Esta situacién empezé a cambiar des-
de la misma practica de la Oficina Europea de Patentes y la juris-
prudencia de la cAmara de recursos de la EPO, forzando a la Unién
Europea a dictar el proyecto normativo que estudiamos: la Propuesta
de Directiva de patentabilidad de invenciones implementadas en
ordenador.

1. NORMAS DE EXCLUSION DE LA PATENTABILIDAD
DE LOS PROGRAMAS «COMO TALES»

En 1968 comenzaron algunas legislaciones europeas a excluir la
patentabilidad de los programas de ordenador.

Mediante la Ley de 2 de enero de 1968 Francia excluy6 la paten-
tabilidad de los programas de ordenador3?, aunque ello obedeci6
mas a razones contingentes que juridicas; los diputados franceses
y en particular Herzog, autor de la proposicién de ley, prefirieron
escoger la exclusién pura y simple por razones politicas, puesto que
ya que el principal objetivo era no dejar la industria en la incerti-
dumbre. Entre las razones politicas se puede incluir la desconfianza
hacia la industria americana pues corria la idea de que admitir la
patentabilidad de los programas era abrir la mano a la industria
americana de la Informatica que ya dominaba el sector del hard-
ware38,

En Reino Unido sera la Patents Act de 1977 la que en su Parte
Primera, seccién primera, nim. 2 letra ¢ considere que los progra-
mas de ordenador no son invenciones en lo que respecta a dicha
Ley.

A nivel internacional, la postura del Reino Unido fue la de forzar
la inclusién en el Convenio de la Patente Europea de los programas

37 Esta exclusién continua en el Cédigo de la Propriété Intellectuelle de
1992.
38 JCP 1985, n.° 143282.
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de ordenador en la lista de invenciones no patentables, De ahi que
en el art. 52. 2 ¢c) CPE advierta que no se consideran invenciones sus-
ceptibles de dar lugar a la concesién de una patentes europea «los
planes, principios y métodos en el ejercicio de las actividades intelec-
tuales, en materia de juegos o en el dmbito de las actividades econd-
micas, asi como los programas de ordenador». Por su parte, Alema-
nia limité dicha exclusién en la medida en que «el objeto se
reivindica «como tal». De ahi que el art. 52.3 del CPE excluye la
patentabilidad solamente «en la medida en que la solicitud de paten-
te o la patente europea no se refiere mas que a uno de estos elementos
considerados como tales».

En el ambito internacional, ademas del mencionado articulo 52
del Convenio de Munich sobre la patente europea de 197339, el art.
39 del Reglamento de ejecucién del Tratado de Cooperacién en mate-
ria de Patente o Tratado de Washington (PCT) declara que ninguna
Administracién encargada de la biisqueda internacional tiene la obli-
gacién de proceder a la busqueda en relacién con una solicitud inter-
nacional cuyo objeto sea (VI) un programa de ordenador, «en la
medida en que la Administracién encargada de la bisqueda inter-
nacional no esté provista de los medios necesarios para proceder a
la basqueda del estado de la técnica en relacién con tales progra-
mas»40, La Regla 67 sobre el examen preliminar internacional tam-
bién recoge el supuesto de que la Administracién no esté provista de
los medios necesarios para proceder a un examen preliminar inter-
nacional en relacién con tales programas.

En estos casos, la adopcién de un precepto de exclusién de la
patentabilidad de los programas se debi6 no tanto de una toma de
posicién juridica de contenido sino a la carencia de medios de la
Oficina Europea de Munich para examinar las solicitudes de pa-
tentes consistentes en programas de ordenador. No obstante en
dicho Convenio, el software consiste simplemente en un conjunto
de 6rdenes matematicas (lo que se denomina algoritmo) las cuales

~ carecen del mas minimo requisito de innovacién inventiva, no
implican novedad objetiva alguna, «ya que se sobreentiende que

i ,}r‘? Conm sobire concesxén de patemes. exﬁbpeasv heche M et 5.4"'
da.bbtﬂbtgﬂe~}973 ‘Ritifiénds pog- “PepgiaranTustninments- ido Adhibsion Qe H0 -« 2 - 5 )
i ulip ;1986 BOBTUAT 25798 de Mrdeentiontbre de 1SRG (RPRIIARG. wéw

" © 30, HERNANDO COLKAZOS, L.,-Contratos informdticos, qp:icits pag: 108, 74"
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tales programas no son sino reflejo de una fé6rmula matematica
(algoritmo) que ya esta en el mundo de las ideas, en la naturaleza
tal y como la conocemos».

En Espafia la Ley de patentes de 1986%! integra, en su lista de
exclusiones, a los programas de ordenador como invenciones paten-
tables, sefialando en su articulo 4. 2 que no se consideraran inven-
ciones en el sentido del apartado anterior, en particular: ¢) Los pla-
nes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econémico-comerciales, asi como los pro-
gramas de ordenadores.

La precisién contenida en el apdo. 3 garantiza que estas excep-
ciones no se extiendan mas alld de lo necesario, cuando sefiala que
«Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de
las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida
en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de
ellas». Con esta ultima expresion, interpretada en el sentido del art.
52.3 CPE, se permite patentar programas que formen parte de un
conjunto de dispositivos.

En el texto de los ADPIC, sin embargo, se aprecia una evolucién
legislativa internacional cuando en el articulo 27 referido a las
patentes no se hace alusién alguna a los programas, limitandose a
introducir la expresién «en todos los campos de la tecnologia»*2.
Ello no refiere explicitamente el interés por incluir los programas
de ordenador entre las invenciones patentables, pero sin embargo
contribuye decisivamente a ello. En realidad, la expresién «en to-
dos los campos de la tecnologia» permitiria eliminar la lista de
exclusiones ya que las demas referencias quedarian fuera de la
tecnologia.

En la practica y pese a la exclusién de la patente europea que el
art. 52.2 del Convenio de Munich realiza sobre los programas infor-
maticos, la Oficina Europea de Patentes viene a conceder un prome-
dio de 2.000 a 3.000 patentes al afio, si bien no se trata de progra-

41 Ley 11/1986, de 20 de marzo de patentes.

42 Art. 27 ADPIC 1. «Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las
patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,

-entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién indus-
trial.(...)». !
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mas «per se» sino que en todos ellos concurre una interconexién del
programa con la maquina. Tanto la doctrina como los criterios de la
Oficina Europea de patentes abrieron nuevas perspectivas a la paten-
tabilidad de programas en Europa.

2. La jurisprudencia de las CAmaras de recursos
de la Oficina Europea de Patentes

Las Camaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes han
matizado la posicién inicial de rechazar toda reivindicacién dirigi-
da a obtener la patente sobre un programa de ordenador. En dos
recientes decisiones dedicadas, por primera vez, a precisar el signi-
ficado de la exclusién de «los programas de ordenador como tales»,
optan a favor de una apertura relativa a las demandas sobre pro-
gramas. Estas decisiones anulan las Lineas directrices para el exa-
men de las patentes, segin las cuales «las reclamaciones relativas a
programas por si solos o almacenados en un soporte no eran paten-
tables independientemente de su contenido»43.

En este sentido es necesario exponer el contenido de las decisio-
nes VICOM (T 208/84), T 1173/97 y T 935/97.

La decisién VICOM defini6 el concepto de «efecto técnico» y
permitié patentar en 1984 los procedimientos de fabricacién con-
trolados por programas de ordenador o la representacién de pro-
cedimientos técnicos. La discusién se cernia entonces sobre los
«métodos matematicos» para hacer negocios, para planes de pen-
siones etc. y el procedimiento exigia demostrar el caracter técnico
y en la mayoria de los casos no era posible. Este caso consistia en
un método para realizar la convolucién#* de dos conjuntos de datos
bi-dimensionales. Se le opusieron a esta solicitud dos reparos: como
método matematico y como programa de ordenador. La reivindi-
cacién de la propuesta modificada fue «un método para procesar
digitalmente iméagenes en la forma de una matriz de datos de dos
dimensiones».

43 Parte C, Capitulo IV, 2.3.
44 Método usado en procedimientos de filtrado, por ejemplo para supri-
mir ruido de alta frecuencia de una imagen.
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La referida decisioén fijé los principios basicos que rigen la paten-
tabilidad de las invenciones relacionadas con software, y que se pue-
den estructurar en tres*>:

1.° Aunque la idea subyacente en una invencién sea un método
matemaético, una reivindicaciéon de un procedimiento técnico
no busca proteccién para el método matematico como tal, con
lo que se abre el campo a patentes de procedimientos cripto-
graficos como el RSA%6, que es esencialmente un método mate-
mético. La férmula matematica como tal no quedaria paten-
tada pero si el procedimiento para conseguir el resultado.

2.° Una reivindicacién de un procedimiento técnico ejecutado
bajo el control de un programa no se considera referida a un
programa de ordenador «como tal».

3.° Una reivindicacién de un ordenador preparado para fun-
cionar de acuerdo a un programa especifico para controlar
0 ejecutar un proceso técnico no se considera referida a un
programa de ordenador «como tal».

La decision VICOM exigia la contribucién al estado de la técnica
basada en un problema técnico, lo que era en general el caso de si el
objeto reivindicado concernia el tratamiento o la manipulacién de
representaciones de entidades fisicas reales, por ejemplo un proce-
so de fabricacién o un método de control dirigido por un programa
o un método de tratamiento en ordenador de datos representando
estructuras o procesos técnicos.

Con las decisiones T0935/9747 y T1173/9748, se afiade al «efecto
técnico» elaborado en la decisién VICOM, un elemento nuevo, de for-

45 MARTIN PEREZ, E., «La posible patentabilidad del software», Jornadas de
Derecho Industrial, Proteccién y Patentabilidad del software, La redaccién de
Patentes, celebrado en Madrid los dias 11 y 12 de mayo de 2000 (sin publicar).
Organizado por la TRI Universidad de Alicante, OTT del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Oficina Europea de Patentes y Marcas y Henson &Co.

46 Esta patente finaliza el 20 de septiembre de 2000 (luego resulté que no
era tan (til porque era demasiado lento).

47 Encyclopedia on Information Technology Law. Sweet&Maxwell. T. Ency.
R25 july 1999. Chapter 2, update 2.

48 ET1173/97 Decisién of Technical Board of Appeal 3.5.1. dated 1 july
1998. Vid. comentario en Encyclopedia on Information Technology Law, Sweet&
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ma que para patentar un programa bastaba con exigir que este en el
momento de funcionar en una computadora genere un efecto técni-
co que sobrepase las interacciones normales que se dan entre pro-
grama y computadora. El programa debe generar en si mismo un
«efecto técnico adicional».

El Tribunal utiliza en ambas decisiones el mismo razonamiento.

«Segtn el parecer del Tribunal, una reclamacién relativa a un
programa de ordenador por si solo no esta excluido de la patenta-
bilidad si el programa, cuando es ejecutado en una computadora o
descargado en una computadora, produce, o es capaz de producir,
un efecto técnico que va mas alla de las interacciones fisicas nor-
males entre el programa y el ordenador en el cual es ejecutado. Lo
que es mas, el Tribunal es de la opinién de que en relacién a la exclu-
sion del art. 52.2 y 3 del Tratado sobre la patente europea, no hace
ningn distingo si un programa de ordenador es reclamado por si
solo o como almacenado en un soporte.

En la decisién T0935/97, la problematica radicaba en dilucidar
si era o no patentable una segunda ventana que difumina parte de
la primera ventana oscureciendo informacién de esta en una por-
cién para ser desplegada en otra porcién no oscurecida por la segun-
da ventana. La Divisién de Examen habia aceptado las reclamacio-
nes de sistema y método dirigidos a esta invencién pero rechazé las
reclamaciones de i) «Un programa de ordenador comprensivo de un
soporte legible por ordenador, sefialando seguidamente: el cédigo
de un programa de ordenador, cuando dicho programa es descar-
gado, hace que el ordenador ejecute un procedimiento», ii) «un pro-
grama de ordenador comprensivo: un cédigo de un programa de
ordenador que sirve para hacer que el ordenador ejecute un proce-
dimiento de...» yiii) «un soporte legible por ordenador, contiene un
programa, cuando el programa se dirige a que el ordenador ejecu-
te un procedimiento de (...)».

En la decisién T 1173/97, se trataba de un recurso presentado por
IBM contra la decisién de la Divisién de Examen que habia recha-
zado la reivindicacién de un método de recuperacién de un recuso
en un sistema informatico en el cual se ejecuta una aplicacién. En
este caso, el Tribunal, acogiendo en gran medida el punto de vista
del recurrente en lo que se refiere a la importancia del Acuerdo de

Maxwell. T.Ency. R25 july 1999. Chapter 2, update 2. Vid. texto completo en:
http://www.european-patent-office.org/dg3/biblio/t971173ep1.htm.
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los ADPIC en el asunto en causa, considera que aunque los acuerdos
TRIPs no sean aplicables directamente al CPE, es necesario tenerlos
en cuenta en la medida en que tienen por objeto la elaboracién de
normas y principios adecuados concernientes a la existencia y ejer-
cicio de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, y, consecuentemente, de los derechos conferidos por la
patente.

Segun el Tribunal el principio general contenido en el art. 27 (1)
del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que «las patentes podran
obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedi-
mientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nue-
vas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplica-
cién industrial, combinado con las disposiciones de los paragrafos 2
y 3 CPE, puede ser correctamente interpretado como que el Acuerdo
de los ADPIC no tiene intencién manifiesta de excluir de las inven-
ciones patentables a los programas de ordenador tal y como figuran
en la lista de invenciones no patentables del art. 52 (2) del CPE. Sin
que la consideracion del art. 10 (1) del Acuerdo sobre los ADPIC que
protege los programas de ordenador como obras literarias contradi-
ga la validez de la conclusién formulada, y es que los programas de
ordenador son patentables en virtud del art. 27 de este Acuerdo.

Por otro lado, mientras la divisién de examen est4 sujeta a las
Directrices relativas al examen dadas por la Oficina Europea de
patentes, el Tribunal de recurso no estd obligado a conformarse a
esas directivas. (art. 23 CBE).

El Tribunal consideré que la combinacién de las dos provisiones
del art. 52.2 y 3 demostraba que los legisladores no querian excluir
de la patentabilidad todos los programas de ordenador. De hecho sélo
las aplicaciones relacionados con programas de ordenador en cuan-
to tales eran excluidas de la patentabilidad lo que significaba, desde
el punto de vista del Tribunal, que cabria patentar ciertos programas.
Ello era asi porque los programas por si solos son meras abstrac-
ciones abstractas que carecen del caracter técnico, mientras. que
aquellos programas que tengan un-caracter tecmco deben ser consi-

_ deradas como 1nven01ones patentables; - » '

SEpUes’ entonces.wdos -los pregramas de orcfenador :son,:patent-ablres”f e
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«como tales», lo cual iria en contra de la legislacién de patentes, sino
en otro efecto técnico suplementario. El Tribunal sefiala a este res-
pecto que el efecto técnico suplementario a tener en cuenta debe
estar comprendido en el estado de la técnica, siendo, pues, en el mar-
co del examen de la novedad y de la actividad inventiva donde con-
viene determinar cuando una invencién aporta algo mas desde el
punto de vista de la técnica en relacién al estado de la técnica, mas
que en el marco del examen de saber si esta invencién debe ser con-
siderada como excluida de la patentabilidad en virtud del art. 53(2)
y (3) CPE.

En definitiva, desde el punto de vista del Tribunal, «un programa
de ordenador reivindicado como tal» no esté por ello excluido de la
patentabilidad, si dicho programa, una vez realizado o cargado sobre
el ordenador, produce o es capaz de producir un efecto técnico que
va mas alla de las interacciones fisicas «<normales» que existen entre
el programa (software) y el ordenador (hardware) sobre el cual fun-
ciona.

3. NUEVOS CRITERIOS EN LA PRACTICA DE LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES

Como hemos visto, las Directrices de la Oficina Europea de Paten-
tes (OEP), dada la redaccién del art. 52.2 y 52.3 del CPE, habian man-
tenido una politica precisa y clara de rechazar la patentabilidad de
los programas de ordenador en cuanto tales y, en este sentido se
mantifiesta la Directiva C IV, 2,1: «Si la contribucién al estado de la
técnica consiste inicamente en un programa de ordenador, el obje-
to de invencién no es patentable con independencia de la forma que
se presente la solicitud. Por ejemplo, una solicitud relativa a un orde-
nador caracterizado porque un programa almacenado en su memo-
ria o relativa a un procedimiento para el funcionamiento del orde-
nador bajo el control de un programa, no puede dar lugar a la
concesion de una patente, como tampoco una solicitud relativa a un
programa en cuanto tal o, en a un programa registrado en bandas
magnéticas».

La directriz mencionada afiade a efecto de valoracién de los exa-
minadores que «un programa de ordenador reivindicado para el mis-
mo o, en tanto que registro en un soporte es a priori un programa de
ordenador en cuanto tal y, por esta razén no es susceptible de ser
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patentado, con independencia de su contenido» (...) «La situacién no
es, en general, diferente cuando el programa esta cargado en un orde-
nador conocido. Ahora bien, si el objeto reivindicado aporta una con-
tribucién de caracter técnico al estado de la técnica, la patentabili-
dad no deberia ser puesta en duda por la simple razén de que un
programa est4 implicado en su puesta en marcha. Esto significa que,
por ejemplo, maquinas, procedimientos de fabricacién o de organi-
zacioén, dirigidos por un programa de ordenador, deberian normal-
mente ser considerados como objetos susceptibles de ser patentados.
De igual modo, se desprende que, si el objeto reivindicado afecta
exclusivamente al funcionamiento interno ordenado por un progra-
ma de ordenador conocido, éste seria susceptible de ser patentado
siempre que produjera un efecto técnico»4°.

Sin embargo, la Oficina europea de patentes acabé por publi-
car unas nuevas notas prdcticas sobre la patentabilidad de los pro-
gramas de ordenador como consecuencia de las decisiones del Tri-
bunal técnico de apelaciones T 1173/97 y T0935/97, en las que se
indica que:

«Los programas de ordenador tienen un caracter técnico si pro-
ducen, cuando son ejecutados en un ordenador, un efecto técnico
que puede ser conocido en el arte pero que debe ir mas alla de
las normales interacciones fisicas entre programa y ordenador»>9.
No se aplicara un enfoque contributivo como en el caso de méto-
dos matematicos o presentacién de informaciones que hasta aho-
ra se utilizaba, ahora basta con comprobar el efecto técnico adi-
cional.

El procedimiento para el analisis de la actividad inventiva5! que
se empleaba para los programas antes de las decisiones que hemos

49  HERNANDO COLLAZOS, L., Contratos Informdticos, op. cit., pag. 112.

50 Encyclopedia on Information Technology Law, Sweet&Maxwell. T. Ency.
R 26 july 1999. Chapter 2, update 3.

51 Procedimiento tomado de TBAUX, M., «Practicas de la Oficina Europea
de Patentes para el examen de la patentabilidad del software», Jornadas de Dere-
cho Industrial, Protecci6n y Patentabilidad del software, la redaccién de Paten-
tes, celebrado en Madrid los dias 11 y 12 de mayo de 2000 (sin publicar). Orga-
nizado por la TRI Universidad de Alicante, OTT del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Oficina Europea de Patentes y Marcas y Henson
&Co.
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mencionado era el que servia para los métodos matematicos: el
enfoque «problema-solucién». En este procedimiento, se identifi-
ca el estado mds cercano de la técnica, las diferencias con el obje-
to reivindicado y se analiza el efecto que produce la diferencia.
De ese efecto se deduce el «problema técnico objetivo» y su solu-
cién. A partir de ahi se ve si la contribucién técnica al estado de la
ciencia involucra una actividad inventiva. Si tanto el problema
como Ja solucién pertenecen al dominio exclusivo de la matemati-
ca se formula objecién a la patentabilidad. De acuerdo con este
enfoque «problema-solucién» si el objeto reivindicado no provee
una solucién a un problema técnico objetivo se elevara la objecién
basandose en la falta de contribucién al estado de la técnica (art.
56 CPE).

Actualmente la Divisién de examen utiliza un nuevo criterio,
habiéndose de definir las caracteristicas esenciales que llevan a ese
efecto técnico suplementario®2. Luego, como regla general, si la
demanda considerada en su totalidad o ciertas reivindicaciones de
la demanda conciernen a un objeto que no produzca un «efecto téc-
nico» ni dé solucién a un «problema técnico», se eleva una objecién
de exclusioén de la patentabilidad al no poder ser consideradas como
«invenciones» en el sentido del art. 52.1 CPE.

Siguiendo las decisiones T 935/97 y T 1173/97, para que un pro-
grama sea patentable debe, al ejecutarse en un ordenador, causar un
efecto técnico que vaya mas alla de la interaccién normal entre el
programa y el ordenador. Las modificaciones fisicas del material
informaético (corrientes electrénicas, etc.) que derivan de la ejecucién
de las instrucciones del programa no constituyen por si mismas el
efecto técnico requerido ya que son caracteristicas comunes a todo
programa que se ejecuta en un ordenador. El efecto técnico requeri-
do produce otros efectos que tienen un caricter técnico o que
conducen a la solucién de un problema técnico con la ayuda de un
programa. Un tal efecto puede encontrase, por ejemplo, en el fun-
cionamiento interno del ordenador bajo la influencia de un progra-
ma, e incluso tal efecto puede estar ya conocido en el estado de la
técnica. Si existe un tal efecto técnico sera considerado como una
invencién en el sentido del art. 52.1 CPE y el examen continuara en
relacién a otras exigencias de la CBE.

52 Vid. art. 123.2, 83 y 84 CEP y las reglas, 27 y 29 CEP.
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4. EL LIBRO VERDE SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA
Y LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE LA
PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES IMPLEMENTADAS
EN ORDENADOR

Desde el punto de vista legislativo, el giro en el camino hacia la
patentabilidad de los programas empezé a darse en Europa con el
Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en
Europa®3, en el cual se pone de manifiesto el incremento de paten-
tes a equipos légicos, por parte de la Organizacién Europea de Paten-
tes y las oficinas de determinados Estados miembros, protegiendo
modelos l6gicos compuestos de ideas y principios de base que cons-
tituyen «soluciones técnicas a problemas técnicos». Estas patentes
no se han expedido para los equipos légicos como tales, sino para
invenciones relacionadas con los equipos l6gicos y que consisten en
un material y un equipo légico que les es especifico.

En el Libro Verde se tiene en cuenta la posicién que estd mante-
niendo los Estados Unidos sobre esta materia, en particular las «Di-
rectrices de 1996 para los examinadores en materia de invenciones re-
lacionadas con programas de ordenador». Teniendo en cuenta que los
Estados Unidos marcan las pautas de la OMC y que ya el art. 27 del
Acuerdo ADPIC, probablemente por influencia americana, no exclu-
ye la patentabilidad de los programas de ordenador, el Libro Verde
plantea la conveniencia de suprimir el apdo. 2 del art. 52 del Conve-
nio sobre la patente europea, «con objeto de que se puedan patentar
los programas de ordenador como tales», de tal forma que «todo pro-
grama registrado en un soporte y que, una vez cargado y puesto en
funcionamiento, aplique la invencién, se convertirfa en patentable».

El seguimiento del Libro Verde se realizaé mediante la Comuni-
cacién de la Comisién al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comi-
té Econémico y Social, sobre el seguimiento que debe darse al Libro
Verde sobre la Patente comunitaria y el sistema de patentes en Euro-
pa de 12 de febrero de 199954, en el cual se sefiala la necesidad de
armonizar los criterios de concesién de patentes en los Estados
miembros. El plan de accién de la Comisién se centraba en elaborar

53 (COM (97) 314 final, Bruselas, 24 de junio de 1997).
54  Comunicacién, «Seguimiento Libro Verde sobre la patente comunita-
ria», op. cit., pag. 19,
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cuanto antes una propuesta de Directiva destinada a armonizar las
legislaciones de los Estados miembros en materia de patentabilidad
de los programas informaéticos, y efectuar una modificacién del art.
52 (2) c) del Convenio sobre la patente europea, a fin de poder supri-
mir los programas informaéticos de la lista de los inventos no paten-
tables. Quizéas, en este sentido, lo mas conveniente seria que se opta-
ra por incluir en el convenio de la patente europea la expresién del
art. 27 ADPIC «en todos los campos de la tecnologia», y se elimina-
ra de esta forma toda la lista de exclusiones que quedan recogidas
en el apartado segundo del art. 52.

La Oficina de Patentes del Reino Unido respondié a esta situa-
cién publicado una Practice Notice anunciando que la practica de la
Oficina de Patentes sera la de aceptar en el futuro solicitudes relati-
vas a los programas de ordenador siempre que el programa sea tal
que al ejecutarse produzca un efecto técnico mayor que el que nece-
sariamente seguiria de la mera ejecucién del programa en un orde-
nador y que tales solicitudes no serian rechazadas bajo la practica
actual®>.

Por fin, el texto de la propuesta de Directiva, como comentéba-
mos al inicio del trabajo, fue presentado por la Comisién en febrero
del presente afio 2002. Entre las cuestiones relevantes de este texto
juridico destacamos las siguientes:

En cuanto al requisito de la novedad, esta no tiene porqué resi-
dir en un rasgo técnico, tampoco es necesario establecer la novedad
real (mediante bisqueda) para determinar si una presunta invencién
entra en el ambito de la definicién. La contribucién técnica no ten-
dra porqué evaluarse en relacién con la novedad sino en el marco de
la actividad inventiva.

En cuanto al requisito de la actividad inventiva, la invencién
implementada en un ordenador debe aportar una contribucién téc-

55 «... the Patent Office’s practice will in future be to accept claims to com-
puter programs, either themselves or on a carrier, provided that the program is
such that when run on a computer it produces a technical effect which is more
than would be necessarily follow merely from the running of any program on
a computer and which is such that claims to the computer when programmed
would not be rejected... under the existing practice.» De Villiers, C., Patents for
computer programs in Europe and United Kingdom, noviembre 1999.

(http://'www.spoor.co.uk/lib/computerprogrammes.htm).
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nica, es decir «una contribucién al estado de la técnica que no sea
evidente para un experto en la materia» (art. 2). Con esta norma se
pretende matizar lo dispuesto en el art. 56 CPE, en que durante la
evaluacién de la actividad inventiva de las invenciones en los cam-
pos que normalmente no se contemplan en las excepciones no es ne-
cesario determinar si una contribucién al estado de la técnica revis-
te o no cardacter técnico. En cambio, para la invencién implementada
por ordenador si la contribucién al estado de la técnica no reviste
caracter técnico se considerard que no implica actividad inventiva
aunque la contribucién al estado de la técnica no sea evidente. De
esta forma, un «método comercial», excluido en virtud del art. 52.2
CPE, podri ser patentable si aporta una contribucién técnica no evi-
dente. Pero si la aportacién se basa exclusivamente en un método
comercial, no técnico, la invencién no podra ser patentable.

Una contribucién técnica puede radicar:
e En el problema correspondiente que resuelve la invencién.

* Enlos medios, caracteristicas técnicas que constituyen la solu-
cién al problema correspondiente.

¢ Enlos efectos obtenidos en la resolucién del problema corres-
pondiente.

e En la necesidad de consideraciones técnicas para llegar a la
invencién implementada en ordenador.

V. LAS REIVINDICACIONES DE PATENTES
SOBRE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Las patentes podran obtenerse tanto por invenciones de produc-
to como de procedimiento y no se permmiten las reivindicaciones de
programas informaticos solos o en un soporte, ya que ello podria
interpretarse como una autorizacién de las patentes por programas
informaticos propiamente dichos.

Se consideran patentables las invenciones implementadas en
ordenador, entendiendo como tales «toda invencién para cuya ejecu-
cién se requiera la utilizacién de un ordenador, una red informatica
u otro aparato programable y que tenga una o mas caracteristicas
nuevas prima facie que se realicen total o parcialmente mediante un
programa o programas de ordenador», siempre que retina las carac-

© UNED. Boletin de la Facultad de Derecho, niim. monogrdfico, 23, 2003 349



MARIA DE LOS REYES CORIPIO GIL-DELGADO

teristicas generales de las patentes: que sean nuevas, supongan una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial.

Son patentables las reivindicaciones de producto que compren-
den cualquier maquina o producto o dirigidas a una maquina o pro-
ducto concreto que ejecute el procedimiento, pues si el procedi-
miento que ejecuta la maquina es patentable también lo sera
cualquier producto configurado para llevar a cabo el procedimien-
to. Asi, si las reivindicaciones se dirigen a una maquina o producto
concreto, definiendo la estructura fisica de la maquina o producto
en términos de componentes electrénicos (hardware) o componen-
tes electrénicos mas un software especifico entonces son patentables.

Ademas, tras las dos decisiones de la Camara de recursos, la Ofi-
cina Europea de Patentes deberd admitir reivindicaciones de pro-
ducto sobre programas de ordenador que tengan un «efecto técnico
adicional» (further technical effect), no bastando con las modifica-
ciones fisicas derivadas de la normal ejecucién del programa en un
ordenador y dado que el programa en si mismo no manifiesta el efec-
to en su realidad fisica dado que precisa la ejecucién del programa,
basta con que tenga «potencial para producir dicho efecto» para que
sea patentable, independientemente de que dicho efecto sea ya cono-
cido en el estado de la técnica.

En las reivindicaciones de procedimientos limitados a una apli-
cacién técnica, se exige que exista una transformacién fisica dentro
del computador, por lo que queda fuera de la patentabilidad la mera
manipulacién de ideas abstractas o la simple realizacién de algorit-
mos matematicos. Asi, no seria patentable un programa que creara
otro programa, un software para redactar sentencias, o para reali-
zar o resolver ecuaciones diferenciales.

En cuanto a las etapas posteriores a la ejecucién del programa
seran siempre patentables, pues en ellas se produce una accién fisi-
ca independiente por ejemplo un método de control de un robot
mecanico que depende de los datos almacenados en un ordenador

56 MARTIN PEREZ, E., «La posible patentabilidad del software», Jornadas de
Derecho Industrial, Proteccion y Patentabilidad del software, La redaccién de
Patentes, celebrado en Madrid los dias 11 y 12 de mayo de 2000 (sin publicar).
Organizado por la TRI Universidad de Alicante, OTT del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Oficina Europea de Patentes y Marcas y Henson
&Co.
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que representan varios tipos de movimientos en el robot utilizdndo-
se el procesador para calcular la posicién del robot con relacién a
tareas a realizar y controlar el movimiento y posicién del robot a par-
tir de la posicion calculada. Hay en este caso una modificacién
estructural del robot, unos movimientos diferentes de los que tenia
antes de la ejecucién del programa.

En cuanto a las etapas del procedimiento anteriores a la ejecu-
cién del programa, también podrian ser patentables pues pese a no
haber transformacién del objeto si se va a dar informacién sobre
dicho objeto. Los datos comprenden sefiales correspondientes a los
objetos o actividades y el procedimiento causa una transformacién
fisica de las sefiales que son representaciones intangibles de los obje-
tos o las actividades. Por ejemplo, un método para analizar sefiales
eléctricas y datos que representan la actividad cardiaca humana57.

Por dltimo, se consideran materia no patentable los elementos
descriptivos funcionales38, asi como las estructuras de datos y los
programas de ordenador reivindicados «per se», pues no son cosas
fisicas ni procedimientos. Entre los elementos descriptivos no fun-
cionales se consideran no patentables en ningin caso, por ejemplo,
la musica, las obras literarias, la compilacién o la mera disposicién
de datos.

57 MAarTIN PEREZ, E., «La posible patentabilidad del software», Jornadas de
Derecho Industrial, Proteccién y Patentabilidad del software, La redaccién de
Patentes, celebrado en Madrid los dias 11 y 12 de mayo de 2000 (sin publicar).
Organizado por la TRI Universidad de Alicante, OTT del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, Oficina Europea de Patentes y Marcas y Henson
&Co.

58 Los elementos descriptivos funcionales son aquellos que tienen res-
ponsabilidad directa en la ejecucién de las instrucciones, que afectan al fun-
cionamiento del ordenador. '
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