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RESUMEN: Con el surgimiento del software como industria independiente a finales de los afios sesenta, se
inicié un debate respecto de cuadl era la mejor disciplina juridica para su proteccion. El presente articulo parte
del anilisis critico del estado actual de proteccién de los programas de ordenador mediante los derechos
de autor y su eficacia para la proteccion de este tipo de activos. A continuacion, se aborda el estudio de la
posibilidad de proteger los programas de ordenador mediante las llamadas invenciones implementadas por
ordenador, para concluir si es posible lograr una proteccion eficaz del software a través de este cauce y en qué
medida las mismas pueden llegar a constituir una patente de software.
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ABSTRACT: With the emergence of software as an independent industry in the late 1960s, a debate began as to the
best legal discipline for its protection. This article starts with a critical analysis of the current state of copyright protection
of computer programs and its effectiveness for the protection of this type of asset. It then examines the possibility of
protecting computer programs by means of so-called computer-implemented inventions, in order to conclude whether it is
possible to achieve effective software protection through this channel and to what extent these inventions can constitute
a software patent.
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I. INTRODUCCION.

Laexpansionyusodelatecnologfaestd suponiendounaauténticatransformacién
de la practica totalidad de los sectores productivos de la sociedad. Esta revolucion
tecnoldgica, o digitalizacion, se estd viendo potenciada por criterios de eficiencia
y productividad, asi como por las nuevas formas de interaccion sociales (redes
sociales), lo que estd promoviendo que parte de la inversién privada y publica,
que antes se canalizaba a otros sectores, vea en el sector tecnoldgico y la sociedad
de la informacidn interesantes inversiones, con la consiguiente expansion de estas
industrias.

Esta digitalizacion no serfa posible sin el papel de las TIC, entendidas como
el conjunto de servicios, aplicaciones y tecnologfas que se transmiten a través de
redes. Se calificaron como TIC la telefonfa (fija y mdvil), el correo electrdnico,
los sistemas de transferencia de archivos, y en especial Internet, como medio
necesario para que todos los equipos puedan estar conectados (entendiéndose
por equipos tanto los teléfonos, como los ordenadores) '.

En el mundo de las TIC los programas informdticos se configuran como el
conductor, el medio a través del cual las diferentes tecnologias ejecutan sus
funcionalidades, por lo que se tornan uno de los elementos sustanciales en la
nueva era de la digitalizacién, ya que sin los mismos no se podrfan hacer funcionar
éstas. De esta forma, el software, como elemento innovador, asi como elemento

I Comunicacién al Consejo y al Parlamento Europeo: Tecnologias de la Informacién y de la Comunicacion en
el ambito del desarrollo. EI papel de las TIC en la politica comunitaria de desarrollo COM (2001) 770 FINAL,
12/12/2001, publicado en el DOCE, ref: EURLEX 52001DC0770.
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necesario en muchas ocasiones para la consecucién de estas invenciones, se torna
un bien inmaterial digno de proteccién?.

En el articulo 96.1 LPI se definié los programas de ordenador como: “toda
secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o
indirectamente, en un sistema informdtico para realizar una funcién o una tarea
O para obtener un resultado determinado, cualquier que fuere su forma de
expresion vy fijacion”.

Es a juicio de este autor el incremento de valor que estd experimentando el
software, lo que hace necesario reabrir el debate en torno a la mejor forma de
proteccién de este activo, y estudiar uno de los aspectos que parecia cerrado
hasta este momento en la doctrina juridica: la patentabilidad del software como
forma de proteccién reforzada.

En este sentido, si bien es pacifico que el software estd actualmente protegido
por los derechos de autor, y excluida su patentabilidad por la LP y el CPE, la actual
doctrina de la OEP en torno a la patentabilidad de las invenciones implementadas
por ordenador, y su mayor laxitud en la aplicacion restrictiva de las exclusiones
de patentabilidad de los arts. 4 LP y 54 CPE, nos llevan a observar que es posible
la proteccidn de éste mediante la patentabilidad de las funciones o procesos que
ejecuta. Esta proteccidn podrfa calificarse como una proteccién indirecta, la cual,
sin embargo, puede servir para obtener un monopolio exclusivo y excluyente
sobre un software determinado.

Il. LA PROTECCION DEL SOFTWARE MEDIANTE LOS DERECHOS DE
AUTOR. ;SON LOS DERECHOS DE AUTOR UNA FORMA DE PROTECCION
OPTIMA?

En Europa, el reconocimiento expreso de la Propiedad Intelectual (Pl) como
medio para proteger el software no surgid hasta los debates con motivo de la
aprobacién del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT) en 1996.
De esta forma, se recogié expresamente en el articulo cuarto WTC que los
programas de ordenador estaran protegidos en cualquiera de sus formas como
obras literarias, en el marco de los dispuesto en el articulo dos del Convenio de
Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artisticas del 9 de septiembre
de 1886. Es decir, escogid la Pl como forma éptima, por el hecho de considerar que

2 Guerrero GAITAN, M.: “Aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por
ordenador. estado actual y nuevas perspectivas”, Revista La Propiedad Inmaterial, 2007, n. 10-11, p. 117-148:
“Tampoco hemos de olvidar la rapida evolucién de la industria del software en esta Gltima década, que
la ha convertido en uno de los intangibles de mayor utilizacion del mundo, y por ende de mayor valor
econémico. Los programas de ordenador constituyen una creacion intelectual que debe ser protegida, y si
bien los derechos de autor se han configurado como el sistema mas idéneo, no en pocas ocasiones se ha
intentado y se intenta la proteccion de estos a través de una patente de invencion”.
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la plasmacién del software a través del cédigo fuente y objeto, era una expresidn
original, alin matemdtica, que lo hacia digno de ser considerado una obra®. Desde
el principio esta decisién contd con fuertes criticas por parte de la doctrina®.

Por su parte, el legislador europeo, siendo consciente de que los programas
de ordenador no encajaban en el concepto tradicional de obra literaria, artistica o
cientifica, como paradigma de objeto de proteccidn de la P, centrd sus esfuerzos
en dotar a la Pl de las reformas necesarias que la hicieran apta para la proteccion
de los derechos de los creadores de software. Asi pues, en el dmbito europeo
se publicd la Directiva 91/250/CEE de 14 de mayo de 1991 sobre la proteccién
juridica de los programas de ordenador, la cual fue objeto de transposicién al
ordenamiento juridico espaiol por la Ley 16/1993 de 23 de diciembre, que motivd
la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987.

Asi pues, los art. 4 del tratado de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual sobre Derecho de Autor (WCT), y 10 del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC-1)
de la Organizacién Mundial del Comercio y | de la Directiva 91/250/CEE del
Consejo, de 14 de mayo de 1991, equiparan el software con las obras literarias
protegidas por el derecho de autor®.

I. Ineficiencias de la propiedad intelectual en la proteccion y gestion del software.

Para poder abordar el tema de la patentabilidad del software, es necesario
exponer las ineficacias de la Pl en la proteccidn, posterior gestidn y explotacidn de
este tipo de activos. Y es que conforme lo dispuesto en el 3.2 LPI, los derechos de
propiedad intelectual son compatibles con los de propiedad industrial que puedan
recaer sobre la obra.

Laprimeracriticatiene que verconlaindisponibilidad de determinados derechos
para los autores del software. El conjunto de derechos de Pl estd compuesto
por dos tipos de derechos, los derechos patrimoniales o de explotacidn, y los
derechos morales. Los derechos de explotacién son expresamente reconocidos
al titular de un programa de ordenador en el articulo 99 LPI, donde se reconocen

3 Estadecision no estuvo exenta de criticas, y hoy en dia siguen surgiendo voces discrepantes que consideran
que la propiedad intelectual goza de ciertas ineficacias no solo en la proteccion del software frente a
infracciones de terceros, sino también en lo que respecta a la explotacion econémica de estos derechos.
De igual manera, existe parte de la doctrina que considera que los mismos estan protegidos por esta
disciplina casi de manera accidental, y se ha tenido que “forzar” mucho la Pl para dar cabida como obra a
los programas de ordenador, al presentar estos un caracter suigéneris muy diferente a las obras literarias o
artisticas, por lo que son muchos los autores que se han mostrado partidarios de llevar a cabo una revision
del marco juridico actual.

4  Entre otros, CAsTAN PErRez-GOMEz, A.: “Perspectivas actuales en la proteccion de los programas de
ordenador”, Nuevas Tecnologias y Propiedad Intelectual, nim. I?, pp. 15-130.

5  SANJUAN Y MuRoz, E; CaMPUZANO LAGUILLO, A B.: Guia de Propiedad Industrial e Intelectual, Sepin, |*ed, Madrid,
2019.
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los derechos de reproduccién, transformacién, y de distribucion publica. Desde
un inicio se planted la duda en relacién con la transmisién de tales derechos, la
cual en el dmbito continental debe realizarse necesariamente a través del sistema
de licencias, frente a la transmisidn plena del derecho de explotacién que si existe
en el dmbito anglosajdn, cuestidon especialmente problemdtica en relacién con los
programas de ordenador por encargo o a medida®.

Con todo ello, es evidente que en este aspecto el sistema de patentes se torna
mucho mas eficiente para la explotacion econdmica del software, en tanto que
permite a su autor optar por la transmisién plena, la compraventa o la licencia.
Y es que si partimos de la base de que el sistema de transferencia de derechos
de Pl se articulé sobre la base de que el autor es la parte débil’, en el dmbito
de software parece que tal consideracion no encaja, puesto que los creadores
de software son en su gran mayorfa personas juridicas, y en muchas ocasiones
grandes corporaciones.

Otra de las cuestiones que no fueron aclaradas o matizada por el legislador, y
que suscita dudas prdcticas, es la existencia de derechos morales en los titulares de
programas de ordenador, asi como la delimitacién del alcance que estos derechos
tienen en los creadores de software. Los derechos morales son irrenunciables
e inalienables por parte de sus titulares. Asf lo establece el articulo 14 LPI. Esta
indisponibilidad de los derechos morales, en el caso del software, se torna como
una clara traba en la comercializacién de estos productos, al no poder logar una
desvinculacidn total, adn via licencia, con el autor de éste.

La segunda de las criticas a destacar es la relativa al alcance de la proteccién
otorgada por los derechos de autor. Los derechos de autor solo protegen la
plasmacidn de las ideas, pero no las ideas en sf. Esto implica que una misma idea
plasmada de forma diferente no tiene por qué implicar una violacién de los citados
derechos. A sensu contrario, el alcance de la patente en este aspecto es superior.
Si bien la patente no protege tampoco las ideas, si protege los procesos, medios,
y formas en las cuales se alcanza un determinado resultado, es decir, impide el uso
de la invencidén patentada, lo cual es un concepto mucho mds amplio.®

Pero sin duda, la mayor ineficiencia de los derechos de autor en la proteccién del
software que hace que se busque la proteccién de estos mediante otras disciplinas,

6  En los programas informaticos por encargo, que se crean a modo contrato de obra, surge la duda de si el
comprador, adquiere a titulo originario, como pleno propietarios los derechos de propiedad intelectual, o
si ha de ser considerado un licenciatario. En “STS de 12 diciembre de 1988”, en un supuesto de encargo de
un programa informatico, se reconocié que el comprador era titular originario de los derechos de autor de
este. Esta sentencia no ha sido replicada en ulteriores pronunciamientos.

7 SANJUAN Y MUNOZ, E; CaMPUZANO LAGuILLO, A B.: Guia de Propiedad Industrial e Intelectual, cit., p. 15.

8  Hart, R. HotMes, M.; RED, J.: The Economic Impact of the Patentability of Computer programs, documento
presentado por peticion de la Comision Europea e 19 de octubre de 2000. Disponible en http://www.cr-
international.com/home 3787.html.
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tiene que ver con el alcance de proteccidn que otorga la Pl a los programas de
ordenador. La proteccién otorgada no alcanza a las funcionalidades de estos. La
Pl, al igual que el copyright, prohiben que se copie una solucién existente, pero no
prohiben un desarrollo independiente que alcance una solucidn alternativa para
alcanzar esas funcionalidades’ '°.

Por tanto, la Pl no protege ideas ni funcionalidades, sino la plasmacién en un
soporte de un determinado cédigo fuente, objeto, y manual explicativo, que en su
conjunto constituyen el programa de ordenador. Al no proteger las funcionalidades
como tal, por muy novedosas que las mismas resulten, cualquier tercero puede,
mediante una programacién diferente alcanzar funcionalidades idénticas. Para
alcanzar este fin, incluso se puede observar el programa originario para extraer
las ideas que lo conformaron'.

Esta circunstancia es la que hace que las grandes corporaciones del software
intenten en numerosas ocasiones la proteccién via propiedad industrial, como
complemento a la propiedad otorgada por los derechos de autor, y con la finalidad
de conseguir una mayor proteccidon de las funcionalidades del software, sobre
todo si dicho software interacciona con una mdquina externa tal como un teléfono
movil, un televisor, etc. Y es que la patente, a diferencia de los derechos de
autor, sf que prohibe que se pueda implementar de forma equivalente cualquier
desarrollo técnico idéntico, es decir, imposibilita cualquier solucidn alternativa, lo
que puede ser aprovechado como un monopolio bloqueante sobre determinadas
funcionalidades.

IIl. LA PATENTABILIDAD DEL SOFTWARE.

Los debates surgidos en torno a la patentabilidad del software surgieron en
EEUU por la década de los afios sesenta. En Europa, el debate en torno a la
patentabilidad del software surgié con posterioridad, con motivo de la aprobacion
de tres textos legales:

9 La SAP Madrid 18 Enero 2019 (Roj: SAP M 2366/2019), con remisién a la STJUE 22 diciembre 2010,
Bezpecnostni softwarova asociace, C-393/09 y STJUE 2 de mayo 2012, SAS Institute Inc, C-406/10 ,
establecié que “el objeto de proteccion de los programas como Pl lo encontramos en el articulo 96 LPI,
y conforme al mismo, el objeto de la proteccion abarca el programa de ordenador en todas sus formas
de expresion, tales como el cédigo fuente y el codigo objeto, que permiten reproducirlo en diferentes
lenguajes informaticos, afiadiendo que el término programa de ordenador también designa el trabajo
preparatorio de concepcion que conduce al desarrollo de un programa, siempre que su naturaleza sea tal
que mas tarde pueda originar un programa de ordenador”.

10 La STJUE 2 mayo 2012, SAS Institute Inc, C-406/10, establecié que “ni la funcionalidad de un programa de
ordenador ni el lenguaje de programacion o el formato de los archivos de datos utilizados en un programa
de ordenador para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresion de tal programa
en el sentido del articulo |, apartado 2, de la Directiva 91/250”, y es por ello que “carecen de la proteccion
del derecho de autor sobre los programas de ordenador en el sentido de esta Directiva”.

Il En este aspecto nos remitimos al limite de los derechos de autor recogido en el art. 100.3 LPI. El limite de
ingenieria inversa, y la explicacion efectuada.
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En primer lugar, con motivo de las discusiones para la aprobacién del CPE
en 1978. En este primer texto se optd por cerrar la via a la patentabilidad del
software, mediante la introduccién en el articulo 52.a del CPE, donde se establece
que el software no es patentable al no considerarse una invencién. Sin embargo,
en el articulo 52.3 CPE se recogid una excepcion, al establecer que solo quedaban
exceptuados de patentabilidad si se pretendfa la patentabilidad de éstos como tal.
Surgen asf las llamadas invenciones implementadas por ordenador. Esta excepcidn,
fue trasladada a muchas legislaciones nacionales, como la espafiola, donde aparece
recogida en el art. 4 de la LP.

El segundo momento fue en las discusiones que se llevaron a cabo en la década
de los ochenta, donde los delegados de los mds de 150 paises de la Unién de Berna,
reunidos en Ginebra, debatieron al respecto. Ya en los primeros documentos,
germen del tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), se recogid el
software como elemento protegible por los derechos de autor.

El tercer momento fue con motivo de los debates en torno a la propuesta de
Directiva Europea de patentabilidad del software en el afio 2002 antes expuesta.

Las voces en contra de la patentabilidad del software surgieron desde el
inicio de los debates, a finales de los afios ochenta, principios de los noventa, si
bien tomaron mayor fuerza en el dmbito europeo con motivo del debate de la
Directiva sobre patentes de software en el afio 2002. Es en este momento cuando
surgieron claramente las posiciones pro-patentes, y en contra de esta.

A favor de la patente encontramos a los siguientes operadores: la OEP-la cual
ya venifa admitiendo un importante nimero de patentes de software a través de
las invenciones implementadas por ordenador-; asociaciones como Digital Europe
constituida bajo el nombre European Information and Communications Technology
Industry Association (EICTA) formado por grandes multinacionales de la industria
digital, y que actda como lobby en el marco de las instituciones europeas; CompTIA
y algunos profesionales del dmbito de las patentes; Multinacionales de software
(como Alcatel, Siemens, Thomson Multimedia, Dassault, Matra, Thales, Microsoft,
e IBM), Unién de Industrias de la Unidn Europea (UNICE), la Asociacion Europea
de la Industria de las Tecnologfas de la Informacién y la Comunicacion (EICTA, los
agentes de patentes, EEUU, v Japdn. Todos estos reniegan de la escasa proteccion
que otorgan a sus programas los derechos de autor, y miran al sistema de patentes
como la forma iddnea de proteccidn, asi como el medio para expandir su posicidn
de dominio en el mercado del software.

En contra de la patentabilidad del software podemos destacar, entre otros: a la
mayorfa del mundo académico; profesionales del software, institutos académicos,
y colegios profesionales como ATI, Al2, COEIC, RITSI, CCOO, PROSA, etc; las
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patronales de PYMES como UEAPME o CEAPME; lamayorifa politica de la Comisidn
y del Parlamento Europeo; los defensores del software libre, FSF (FreeSoftware
Fundation), FFIl (Foundation for a Free Information Infrastructure),Hispalinux,
Eurolinux Alliance, Comité de Regiones de la UE, Prolnnova, etc. Estos, por lo
contrario, ven la patentabilidad del software como un sistema que serviria para
acabar con la creacién e innovacién de la industria, e implicarfa que el mercado
europeo, dominado por PYMES®, pasard a manos de unas pocas multinacionales.

I. Argumentos a favor de la patentabilidad.

El primero de los argumentos esgrimidos a favor de permitir la patentabilidad
del software es que el sistema de patentes otorga una proteccién mas fuerte para
su creador o titular de derechos. Esta mayor proteccidn viene principalmente dada
por que el objeto de proteccidn es mds amplio que en el sistema de propiedad
intelectual, y parece ser mds acorde al cardcter sui generis del software. Y es que
la PI, al igual que el copyright, prohibe que se copie una solucidn existente, pero no
prohiben un desarrollo independiente que alcance una solucién alternativa para
alcanzar esas funcionalidades. La patente, por el contrario, si que prohibe que se
pueda realizar de forma semejante cualquier desarrollo técnico, es decir, impide
cualquier solucién alternativa.

El segundo de los motivos es el relativo a las invenciones generadas en el
seno de una empresa. Si comparamos la regulacién de la propiedad intelectual, y
la de patentes, parece que el sistema de patentes es mds acorde al cardcter del
software, en tanto que el articulo 15.1 LP establece de una manera mas clara y
directa, que las invenciones creadas por el trabajador pertenecen al empresario,
restringiéndose sustancialmente los derechos del trabajador.

Eltercero delos motivos, de gran peso, reside en el hecho de que enla normativa
de propiedad industrial no existe restriccidn alguna a la libre explotacién de la
patente. La patente puede comprarse, venderse, licenciarse, y se puede conseguir
una adquisicién originaria sin que exista traba legal alguna. Por el contrario, la
distincidn en el sistema de Pl de derechos morales, y derechos patrimoniales, y
la indisponibilidad de estos derechos, dificulta la explotacidon econdmica. La LP
otorga por tanto una mayor facilidad para transmitir los derechos de explotacién,
asi como para ejercitarlos.

El cuarto de los motivos es el que advertimos anteriormente, y es que el titulo
de propiedad industrial, al ser un tftulo de propiedad otorgado por un Estado,
goza de presuncién de validez hasta que una autoridad, en este caso judicial,

12 Entendiendo por estas seglin definicion efectuada en la Recomendacion 2003/361/CE, de la Comision de 6
de mayo de 2003 sobre la definicién de microempresas, pequefnas y medianas empresas. Diario Oficial de la
Unién Europea de 20 de mayo de 2003.
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declare lo contrario. Esto implica situar al titular en una posicién de fuerza en caso
de conflicto, al recaer buena parte de la carga de la prueba en el infractor. Por el
contrario, en el sistema de PI, al no existir titulo constitutivo, en caso de infraccidn
por parte de terceros, es el titular de los derechos el que tiene que acreditar en
primer lugar que su obra goza de los requisitos necesarios para ser protegida por
la Pl, y con posterioridad acreditarla infraccién. El esfuerzo probatorio es por tanto
doble.

2. Argumentos en contra de la patentabilidad.

En contra de la patentabilidad del software se fijaron muchos y muy sdlidos
motivos. Un primer blogue de dichos motivos es de cardcter técnico, o juridico,
y ha sido la doctrina la encargada de ponerlos de relieve. Un segundo bloque se
integra por motivos de cardcter econdmico, o de politica legislativa, los cuales
han sido la pequefa industria y las asociaciones de software libre quienes los han
divulgado. Nos centraremos con detalle en este segundo bloque, en tanto que, a
juicio de este autor, fueron estos, y no tanto el cardcter sui generis o proximo a las
matemadticas del software, los que llevaron al legislador europeo, y posteriormente
al legislador nacional, a restringir sustancialmente la patentabilidad del software.

Dentro de los motivos propiamente juridicos, la doctrina ha venido destacando
los siguientes: En primer lugar, la LP otorga periodos de proteccidon mds cortos que
la Pl. Y es que mientras la Pl concede proteccién durante setenta afios para el
caso de personas juridicas, contados a partir del uno de enero del afio siguiente
al de su divulgacidn licita, o bien toda la vida del autor, y setenta afios después de
su muerte en el caso de que el autor sea persona fisica’®; la LP solo concede el
monopolio de explotacién durante 20 afios improrrogables'.

El segundo de los motivos tradicionalmente expuesto por la doctrina tiene
que ver con el coste de obtencidn y su mantenimiento, asf como con el tiempo
de obtencién de la patente. Mientras que la proteccién por Pl no requiere de
concesion o registro alguno, al ser una proteccion otorgada legalmente que no
requiere de concesidn administrativa, la obtencion de una patente suele demorarse
unos tres aios, y si bien si posteriormente es concedida tiene efectos retroactivos
desde la solicitud, lo bien cierto es que no se goza de proteccidn plena hasta que
se produce la efectiva concesién de esta.

13 Art. 26 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia. Boletin Oficial del Estado de 22 de abril de 1996, num. 97.

14 Art.58delaLey |1/1986, de 20 de marzo, de Patentes. Boletin Oficial del Estado de 26 de marzo de 1986,
num. 73, p. 11188.
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La tercera de las cuestiones es la limitacion geogréfica de la proteccién en la
patente. Esta limitacion implica que, si una persona desea obtener una patente
en mds de un pais, debera realizar trdmites de concesién en todos y cada uno de
dichos paises, con la consiguiente inversion econdmica y su demora en el tiempo.

Expuesto lo anterior, y como dijimos, la mayorfa de los motivos en contra
de la patentabilidad del software no son motivos juridicos, sino econdmicos y
de politica legislativa. Quienes estdn en contra de la patente consideran que
una mayor apertura a la patentabilidad potenciarfa la concentracién en grandes
multinacionales, y desincentivaria la produccién de software. En Europa se ve
como una clara amenaza al sector de produccién del software por parte de las
multinacionales de EEUU. Y es que, si en EEUU existe una fuerte concentracién
empresarial, en la UE el mercado estd dominado por PYMES, siendo un mercado
muy atomizado.

Aquello que se posicionan en contra de la patentabilidad, parten su andlisis de
la finalidad de las patentes, para poner de relieve que, en el caso de software, los
principios que justificaban los motivos de concesidon de ese monopolio exclusivo
no se daban en el caso de los programas de ordenador. Una patente tiene que
servirpara: |) Incrementar el nivel de competitividad de una determinada industria,
2) Alcanzar una proteccion eficaz que proteja los resultados de una investigacion
en la que se ha invertido tiempo y recursos, 3) ser un elemento impulsor de la
innovacién tecnoldgica v la innovacién, fomentando el desarrollo tecnoldgico'.

Destacan igualmente que la industria del software es muy diferente a otros
sectores en las cuales la patentabilidad se torna fundamental, como la industria
farmacéutica, de automocion o aerondutica. A diferencia de estas industrias, la
del software tiene unos costes en investigacion y produccion sustancialmente mds
bajos, siendo el coste mds alto que soporta el de desarrollo'®. A esto se une el hecho
de que los programas de ordenador nacen de las ideas, y pasan directamente al
disefio y produccidn; asimismo que el software pertenece al mundo de lo abstracto,
no fisico; que un software puede tener cientos de utilidades; y que se trata de un
mercado donde la innovacidn es mayor cuantos mds programas se producen,
otorgar monopolios exclusivos de explotacidn via patentes, donde el alcance de
proteccién cubre también la posibilidad de desarrollar alternativas funcionales a
una misma utilidad, conllevaria consecuencias econdmicas desastrosas segin los
que mantienen esta posicidn.

15 BARRIONUEVO, A.: Comunicacién: “Patentes de Software monopolio de ideas”, Fundacion por una
infraestructura de Informacién Libre (FFIl), 2005. Disponible en http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/
doc_dilluns_CP/barrionuevo_ patentessoftware.pdf

16 HARDINGS, |.: “Efectos de las Patentes de Software”, Centro de Software Libre, 2010. Disponible en: https://
www.hardings.cl/publications/hardings2003patentes.pdf
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http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/barrionuevo_patentessoftware.pdf
https://www.hardings.cl/publications/hardings2003patentes.pdf
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Por dltimo, se incluye un argumento situado en la drbita del Derecho de la
Competencia atendiendo a los actores que integran el mercado del software:
los pequefios productores, los grandes productores, y los pardsitos de patentes
-los cuales solamente se limitan a la obtencidn de patentes para su posterior
venta o cesidn-. Con esta fragmentacion de mercado, y teniendo en cuenta la
fuerte diferencia de recursos econdmicos entre pequefios productores y grandes
productores, la patentabilidad del software conllevaria que los grandes productores
neutralizaran las patentes de los pequefios productores. Los grandes productores
centrarfan sus esfuerzos en adquirir patentes de las pequefias empresas, bien
comprandolas, o pleiteando con ellas para conseguir una expulsién del mercado.
Esto llevarfa a una concentracién en grandes empresas, con un fomento de las
posiciones monopolisticas, y un hundimiento de los pequefios productores de
software, los cuales carecen de fondos, de competencias juridicas, y de cartera
de patentes que intercambiar, lo que les imposibilitara competir en igualdad de
condiciones con las grandes corporaciones'”,

Como se puede observar, aquellos que mantienen una posicién en contra de
la patentabilidad lo hacen no porque desde un punto de vista juridico consideren
que no es el medio idéneo, sino porque ven la patentabilidad de los programas de
ordenador como una amenaza a la industria, a la pequefia y mediana industria, en
favor de las grandes corporaciones del software, principalmente de EEUU y Japdn.

IV. LA PATENTABILIDAD DEL SOFTWARE EN EUROPA.

La proteccién del software, al igual que las bases de datos, siempre ha sido
objeto de estudio y discusidn en el seno de la Unidn Europea, y de sus instituciones.
La importancia de esta industria fue puesta de manifesté por el impacto que ésta
tiene en el seno de la UE, estimandose en el afio 2017 por la Comisién Europea
que solo en 2009 el impacto econdmico de esta industria fue de 229 billones de
euros'®,

El primer problema respecto la patentabilidad del software fue si los programas
pueden ser considerados invenciones o no. Las disposiciones de patentes no dan
una definicidn al respecto de qué es una invencion. El Tribunal Supremo de EEUU
las definié como "una regla para una accién sistemdtica mediante la aplicacién de
las fuerzas de la naturaleza controlables para alcanzar un resultado perceptible

17 HARDINGS, J.: “Efectos de las Patentes de Software”, Centro de Software Libre, cit., p. 7.

18 Vid https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/economic-and-social-impact-software-and-servi-
ces-competitiveness-and-innovation

[2879]


https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/economic-and-social-impact-software-and-services-competitiveness-and-innovation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/economic-and-social-impact-software-and-services-competitiveness-and-innovation

[2880]

Actualidad Juridica Iberoamericana N° 6 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 2868-2897

causal que sea la inmediata consecuencia de las fuerzas naturales controlables sin
»9

una etapa intermedia de la inteligencia humana".

En un primer momento, y a diferencia de EEUU donde no existfa una exclusién
especifica para el software como tal, en Europa se optd por establecer la exclusion
de patentabilidad del software de forma expresa al considerar que no era una
invencidn, v asf se recogid en el articulo 52.2¢) del CPE.

La exclusion del software se llevé a cabo por la via de no considerarlo invencion.
Sin embargo, algunos autores consideraron que “la exclusion consagrada en el
Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT) nada tenia que ver con
la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador, puesto que
el PCT es meramente una herramienta de tipo formal para la simplificaciéon de
los trdmites tendentes a la obtencién de una patente en diferentes pafses. Se
excluyd por considerar que existfa una dificultad para llevar a cabo el examen de
fondo"2°.Otros autores apuntaron que tal exclusién también fue establecida por la
creencia de la doctrina juridica europea de que el cardcter singular del software,
mads parecido a una expresién matemadtica con carices literarios (cédigo fuente,
cédigo objeto, etc.), debia ser protegido por los derechos de autor y no a través
de patentes.

Esta situacion europea de exclusion del software no tuvo un reflejo tan claro
en el CPE. En su articulo 52 se excluyd la patentabilidad del software, si bien en
el apartado 3 del referido articulo se establecid una salvaguarda que ha permitido
y permite la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador, y
es que las exclusiones enumeradas solo quedan excluidas en tanto se intenten
patentar como tales, pudiendo ser por tanto patentables si forman parte de un
conjunto mayor que cumpla los requisitos de patentabilidad. Esta excepcion a
la exclusidn es la que dio lugar a las llamadas invenciones implementadas por
ordenador que son objeto de estudio en este articulo.

Por ello, a raiz del Libro verde sobre la patente comunitaria y el sistema
de patentes de Europa del afio 2000, la Comisién Europea, publicé en 2002 la
Propuesta de Directiva Europea de patentabilidad del software.

La propuesta de Directiva tuvo una excelente acogida por parte de la
Oficina Europea de Patentes, asi como los profesionales, y las grandes empresas
productoras de software. Sin embargo, encontré una fuerte oposicién del

19 Coripio GIL-DELGADO, M.R.: “Las reivindicaciones de patentes a la luz de la propuesta de Directiva sobre la
patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador”, Boletin de la facultad de derecho UNED,
num. monogrifico, 23, 2003.

20 Guerrero GAITAN, M.: “Aspectos globales de la patentabilidad de las invenciones implementadas por
ordenador. Estado actual y nuevas perspectivas”, cit., pp. |17-148.
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movimiento de software libre, que consideraba que esta Directiva buscaba
aproximar a la patentabilidad del software a EEUU, lo que en definitiva producirfa
monopolios que afectarfan al desarrollo y creacién de software en el mercado
europeo.

La Directiva fue rechazada ampliamente por el Parlamento Europeo, en tanto
que, a la propuesta inicial del Consejo, se formularon multitud de enmiendas que
provocd que la redaccion final resultase un texto muy diluido y poco adecuado,
que no satisfacia siquiera a los partidarios de ésta, y por otro lado, tampoco
agradaba a aquellos que estaban en contra, en tanto se mostraban contrarios a
cualquiera texto que hablara de la patentabilidad del software.

Actualmente se puede decir que en Europa no existe una armonizacion
legislativa que regule la patentabilidad del software, y si bien todas las legislaciones
excluyen el software como invencién patentable por haber adoptado la férmula
del CPE, algunos paises, como Espafia, permiten la patentabilidad de las invenciones
implementadas por ordenador:

En concreto, el articulo 4.5 de la LP establece que las exclusiones indicadas
solo lo son en la medida en que se intente patentar las mismas como tal. Por tanto,
si una invencidn incluye una materia no patentable (tal como software) pero en
su conjunto cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva, y aplicabilidad
industrial, de tal manera que la misma, aun ejecutada por un software, produce un
efecto técnico adicional, el programa serfa patentable, en la forma de patente de
invencién implementada por ordenador?',

V. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES
IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR: LAS DECISIONES DE LA OFICINA
EUROPEA DE PATENTES.

Por invencién implementada por ordenador hemos de entender aquella en la
que una o mas de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un
programa de ordenador??,

En Europa actualmente se siguen concediendo multitud de patentes de
invenciones implementadas por ordenador, lo que, en la préctica, y en muchas
ocasiones equivale a una concesion de patente sobre un software. En esta apertura
juega un papel predominante la OEP, la cual lleva a cabo una interpretacion

21 Vid apartado V.4, donde detallamos algunos ejemplos de patentes de invenciones implementadas por
ordenador.

22 Vid MARTIN Perez, E.: “Proteccion de las invenciones implementadas en ordenador”, Disponible en: http://
www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/g_ProteccionDelaslnvencionesimplementa-
dasPorOrdenador.pdf
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restrictiva de las exclusiones de patentabilidad del Articulo 52 (3) CPE. Segin
las directrices de la OEP, la materia o las actividades de la lista solo se excluirdn si
la solicitud de patente europea las tiene por objeto como tales. Esta posicién de
la OEP ha sido duramente criticada por aquellos que ven la patentabilidad como
una amenaza, llegando incluso a admitir que la OEP estd contraviniendo los textos
legales®,

Sin embargo, en 2005, la Organizacién Europea de Patentes (OEP) ya habfa
concedido mds de treinta mil patentes relacionadas con los programas informaticos
y, actualmente, las invenciones implementadas en ordenador son objeto de
aproximadamente el 35% de las solicitudes de patentes europeas®.

I. Requisitos de patentabilidad e invenciones implementadas por ordenador.
A) Invencién.

En primer lugar, el programa de ordenador debe ser una invencién -o, formar
parte de una invencién-*>. Uno de los problemas iniciales que surgieron fue el
debate acerca de si los programas de ordenador pueden considerarse o no
invenciones.

Dado el cardcter inmaterial de los programas de ordenador, muy préximo a los
algoritmos o férmulas matemdticas, se argumentd que los mismos nunca podrian
considerase invenciones, en tanto no actuaban sobre las fuerzas de la naturaleza.
Este problema surgié en el debate de la frustrada Directiva de Patentes de
Software, por lo que en su articulo 3 se obligaba a todos los estados a considerar
que las invenciones implementadas por ordenador formaban parte de un campo
de la tecnologia®. Este bache ha sido salvado por las invenciones implementadas
por ordenador; por cuanto que para que las mismas funcionen requieren de un
ordenador, red u otro aparato, pasando de ser algo inmaterial, a convertirse en
algo inmaterial capaz de interactuar con algo fisico.

En este aspecto la OEP ha mostrado una posicién bastante laxa, al considerar
que todas las invenciones implementadas por ordenador tienen cardcter técnico
por cuanto todas ellas se ejecutan en una maquina?’.

23 BARRIONUEVO, A.: Comunicacion: “Patentes de Software monopolio de ideas”, cit.

24 BARRIONUEVO, A.: “Patentes de software, situacion tras el rechazo europeo”, Novatica. Revista de la asociacién
de técnicos de informatica, 2006, nam. 179.

25 Por invenciéon, como senalan Novoa, BoTaNA y OTero (2017, p.101) debe entenderse: “una creacion del
intelecto humano consistente en una regla para el obrar técnico, no conocida, que indica determinados
medios para la actuacion sobre las fuerzas de la naturaleza y de la que deriva un resultado directamente
aplicable en la industria”

26 Coririo Gil-Detcapo, M.R.: “Las reivindicaciones de patentes a la luz de la propuesta de Directiva sobre la
patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador”, cit., p. 327.

27 Decision T-0931/1955 de 8 de septiembre de 2000.
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B) Novedad.

Una invencién implementada por ordenador serd novedosa cuando, desde
un punto de vista objetivo, no esté comprendida en el estado de la técnica. El
andlisis de novedad es diferente al de los derechos de autor, donde se analiza la
originalidad desde un punto de vista subjetivo, es decir, que la obra sea creacién
intelectual de su autor, y no una copia de otra.

Por estado de la técnica hemos de considerar, conforme dispone el articulo 6.2
LP “todo lo que antes de la fecha de presentacidn de la solicitud de patente se ha
hecho accesible al publico en Espafia o en el extranjero por una descripcidn escrita
u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio.

Las anterioridades relevantes que puedan destruir el cardcter novedoso de
la invencidn solo serdn aquellas en las cuales, la anterioridad, por si sola, sea
suficiente para que un experto en la materia pueda poner en préctica la invencidn
solicitada®. Esto lleva a que la anterioridad debe ser sustancialmente parecida,
y que abarque por tanto idénticos elementos, funciones y resultados que la
invencién que se solicita?,

C) Actividad inventiva.

Este quizd sea el requisito mads dificil de apreciar, y a su vez el mas sustancial en las
invenciones implementadas por ordenador. Para que una invencién implementada
por ordenar se entienda que tiene actividad inventiva es necesario que forme
parte de un proceso mds amplio afectado por aquel, es decir, que implique un
proceso técnico, y que el mismo revista una contribucién al estado de la técnica
actual, que no resulte de una manera evidente para un experto en la materia.

Aplicado a las invenciones implementadas por ordenador si tenemos en
cuenta que el programa de ordenador estd formado por cddigo fuente y céddigo
objeto, es dificil que el software como tal supere el requisito de actividad inventiva.
El lenguaje de programacién es bastante conocido y comdn entre los expertos
entre la materia, por lo que, en la mayorfa de los casos, ficiimente reproducible
por un experto. En este aspecto, de las diferentes fases de elaboracién del
software, solo la segunda fase, la elaboracidn de un andlisis orgénico que consiste
en encontrar los medios que permitan responder a las necesidades, puede ser

28 En relacién con la bisqueda de anterioridades relevantes, nos gustaria destacar que uno de los principales
problemas que fue advertido de inicio, ya incluso en la jurisprudencia de EEUU sobre la materia, a la hora
de conceder una patente que llevara software, es que no existia una base de datos como tal que recogiera
o recopilara el software existente. Esto, unido a la escasa experiencia de los técnicos de las diferentes
oficinas, llevaba a que no se pudiera llevar a cabo una blsqueda correcta de anterioridades relevantes. Este
problema lo podemos dar hoy por superado por la excelente cualificacion de los examinadores.

29 FerNANDEZ-NOvoA, C., OTERO, |.M. & BoTaNA, M.: Manual de la propiedad industrial, Marcial Pons, Madrid,
2013.
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susceptible de presentar actividad inventiva. La primera fase, la determinacion
de las funcionalidades, vy la tercera, la traduccién en el lenguaje informdtico, no
supondrian actividad inventiva por ser evidentes al estado de la técnica®.

D) Aplicacién industrial.

Este es el elemento diferenciador de las patentes con respecto otras disciplinas®
La aplicacién industrial debe ser convenientemente identificada y descrita por el
solicitante en la propia solicitud de la patente. En la descripcidn se debe indicar el
sector a que se refiere, y de qué manera es susceptible de aplicacién industrial.

En Espafia, inicialmente la doctrina vino tradicionalmente negando que los
programas informaticos tuvieran cardcter industrial en tanto que no eran una
regla de obrar humano que implicaba las fuerzas de la naturaleza para llegar a un
resultado material y concreto®? Esta posicién doctrinal se vio superada a raiz de
la aprobacién de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de |5 de abril de 1994, en
el seno de la Organizaciéon Mundial de Comercio. En el articulo 27 ADPIC se
establecid que: “Alos efectos del presente articulo, todo Miembro podré considerar
que las expresiones actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial son
sindnimos respectivamente de las expresiones no evidentes y Utiles'. Por tanto, si
analizamos la aplicacion industrial desde el punto de vista de la utilidad, es evidente
que los programas de ordenador cumplen el referido requisito.

2. La patentabilidad del software a través de las invenciones implementadas
por ordenador. Teorfa del medio mds funcidn. La patente de conjunto.

De los articulos 3, 96 y 104 de la LPI, asi como del articulo 4.3 LP, podemos
extraer el principio ya expuesto que, si bien el software no puede ser patentado
en s mismo, en combinacién con otros elementos técnicos si que puede serlo
siempre que se cumplan los requisitos de patentabilidad. Podemos por tanto
calificar las patentes de invenciones implementadas por ordenador como “patentes
de conjunto”.

En este sentido, la patentabilidad del software, por su combinacién mediante
otros medios técnicos, implica el objeto de la patente no es el programa
de ordenador, sino a la combinacién de una serie de elementos (materiales e
inmateriales) que constituyen una invencidn, novedosa, y con aplicacion industrial.

30 Toueol, F.: El Software: andlisis juridico, Zavalia, Buenos Aires, 1990, cit., p. 57.
31 FERNANDEZ-NOVOA, C., OTERO, |.M. & BoTaNA, M.: Manual de la propiedad industrial, cit., p. 135.

32 BercoviTz RobriGuEz-CaNO, A.: Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho Alemdn (con una
referencia final al Derecho espariol, Imprenta Saez, Madrid, 1969.

33 Concepto acuiiado por ERpOZzAIN, J.C.: “Un ensayo sobre algunos aspectos de la proteccién de los
programas de ordenador y su consideracion juridica”, Revista de Propiedad Intelectual, 2001, nim. 8, p. 64.
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Es decin, la patente estard formada por un conjunto de medios mas funcién, donde
los dispositivos o elementos materiales serdn los diferentes dispositivos, entre los
que estard el software, y mediante los cuales se genera una determinada funcién,
es decir, para lo que sirve la patente.

La patente de software se obtiene por tanto por la novedad funcional que
aporta el conjunto de elementos técnicos, entre los que estard el software. Se
analiza no el programa en si, sino para lo que sirve, la funcionalidad que se consigue
con éste, siendo este cardcter técnico novedoso el resultado de la interaccion
entre el software y los otros medios técnicos.

Esta interaccion entre el software y los medios técnicos es fundamental, en
tanto que, si por medios técnicos entendemos solamente el mundo fisico, nos
moveremos en el sentido de entender que solo serd patentable una invencion
implementada por software si interacciona con dispositivos fisicos, tales como una
maquina, o un proceso industrial. Es importante definir donde se pone el Iimite, y
para esto es importante precisar cudndo se considera que es un programa como
tal, o es algo més.

La posicion de la OEP fue considerar que los programas de ordenador no
solo serdn patentables cuando controlen o manejen un proceso industrial, sino
también en aquellos supuestos en los cuales el propio ordenador es capaz de
producir un efecto técnico que va mds alld de la mera interaccion entre el equipo
y el programa, y que produce una funcionalidad o efecto técnico novedoso, aun
cuando no manejen una maquina o proceso industrial.

Este efecto técnico o funcionalidad es lo que algunos autores catalogaron como
principio complementario de la patente®. El principio complementario implica
que la interaccién debe producir un determinado resultado, y éste debe revestir
determinadas caracterfsticas para que la invencidn sea patentable. El resultado o
funcién debe suponer una transformacién de la realidad, que abarque mds alld
de la mera interaccidn del software con la maquina, debiendo trasformar algo
existente o interactuar con ello.

3. Los iniciales Caso VICOM (T208/84), Caso Kock & Sterzel (T26/86), Caso
IBM (T1173/97) y Patente EP954909 sobre compresion audio mp3.

La postura actual de la OEP en relacidn con las patentes de programas de
ordenador se explica a la luz de las diferentes resoluciones que marcaron la
corriente y directrices fijadas por la oficina hasta llegar a la posicién actual.

34 ErpozaiN, J.C.: “Un ensayo sobre algunos aspectos de la proteccion de los programas de ordenador y su
consideracion juridica”, cit., p. 60.
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La primera ocasién que tuvo la OEP de pronunciarse en relacién con las
invenciones implementadas por ordenador la encontramos en el caso VICOM.
Este fue el asunto T 208/84 VICOM - Invencidn relacionada con la informdtica,
de fecha |15 de julio de 1986. En esta decisidn se analizd la solicitud de patente
europea n° 79300903.6 (EPO005954) con el titulo “Método y dispositivo para
el tratamiento mejorado de la imagen digital” y la fecha de solicitud del 22 de
mayo de 1979. La invencidn objeto de esta solicitud de patente, que reivindicaba
la prioridad de una anterior patente estadounidense, comprendia un método y
un dispositivo para el procesamiento digital de imdgenes en el que los puntos
de una imagen se representaban en dos secuencias de imdgenes bidimensionales
que llevaban un método matemdtico y que, en particular, hacia mds rdpido el
mencionado procesamiento. En esta resolucidn, la Cdmara de apelaciones de la
OEPM (TBA) analizaba un recurso interpuesto por el solicitante de la patente
frente a la decisidn de la oficina examinadora, que rechazd la patente al considerar
que la invencidn consistia sustancialmente en un método matematico, y por tanto
se encontraba excluida de patentabilidad.

En este caso, la TBA decidié que, aunque la idea subyacente a la invencién
consista en un método matemdtico, si ese método se utiliza en un proceso técnico
y una reivindicacion se dirige a ese mismo proceso en el que se utiliza el método,
no puede considerarse que la invencidn consista en un método matemdtico como
tal y que lo verdaderamente relevante en el estado de la técnica es la contribucidn
técnica de la invencidn tal y como se define en las reivindicaciones consideradas en
su conjunto. También dejé sentado que si lo que se reivindica es solo el programa
informdtico, o el proceso matemdtico, en tales casos se entenderia que se estaba
intentando patentar un programa como tal, y si que operarfa la exclusién del art.
52.2.c) del CPE. Por tanto, lo sustancial a la hora de analizar la patente era ver si la
reivindicacidn tenfa cardcter técnico.

En la decisién T 26/86 KOCH & STERZEL - Aparato de Rayos X, del 21 de
mayo de 1987, la TBA determind que los objetos que consisten en una combinacion
de caracteristicas técnicas y no técnicas resultan patentables.

El requisito de “contribucién técnica” acufiado en el caso VICOM fue
esclarecido en las decisiones de los llamados casos IBM de 1998 vy 1999. En el
asunto T 1173/97 IBM - Producto de programa de ordenador, el objeto de la
invencion de la solicitud de patente europea n° 911071124 (EP0457112), del 2 de
mayo de 1991, consistia en la resincronizacion asincrona de un procedimiento de
autorizacién. En esta solicitud se utilizaron por primera vez reivindicaciones de
programas de ordenador como “a computer program producto”. La TBA afirmd
que un programa informdtico no tiene cardcter técnico por el mero hecho de
ser un programa informdtico, por lo que las modificaciones fisicas del hardware
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derivadas de la ejecucion de instrucciones dadas por los programas informaticos
no pueden, por si mismas, constituir el cardcter técnico requerido, ya que tales
modificaciones son comunes a todos los programas informaticos, por lo que no
serfan susceptibles de distinguir un programa informético con cardcter técnico de
un programa informdtico como tal. La TBA establecid que, si ese efecto técnico
comun no puede revelarse, es necesario identificar un efecto técnico adicional,
resultante de la ejecucidn de las instrucciones de un programa. Si este efecto
técnico adicional tiene un cardcter técnico o resuelve un problema técnico, la
invencién podria ser patentable. Por lo tanto, se podria conceder una patente, no
sélo en el caso de una invencién en la que un programa de ordenador genere,
a través de otro ordenador, un proceso industrial o el funcionamiento de una
maquina industrial, sino también en los casos en los que un programa de ordenador
sea la Unica forma o un medio necesario para obtener un efecto técnico, por
ejemplo, en el funcionamiento interno de un ordenador.

Esta decision fue relevante porque se acufiaron por primera vez dos conceptos
hoy ya muy asentados en materia de patentabilidad del software, que son: el
requerido efecto técnico adicional, y el hecho de que el mismo no debe revestir
necesariamente una interaccién con el mundo fisico exterior tal como el control
de una maquina o proceso industrial, pudiendo circunscribirse este efecto técnico
adicional al mundo de lo inmaterial.

Otra decisidn relevante fue la T931/95 (Pension Benefits System Partnership).
En esta solicitud la invencidn reivindicaba una maquina, y un método por el
cual la misma controlaba un programa de beneficios de una pension. Esta fue
rechazada porque en sustancia el proceso o contribucidn técnica consistia en
materia excluida, al tratarse de un método de hacer negocios. En esta decisidn,
aparte de dejar claro la exclusién de patentabilidad de los métodos de negocio,
por no aportar contribucién técnica alguna, se establecié que la reivindicacion
solicitada debe contener siempre materia no excluida que sea nueva e implique
actividad inventiva. Otro aspecto relevante de esta decision fue el hecho de que
la TBA establecid que si una reivindicacién contiene materia excluida y no excluida
(método de negocio y aparato) no debe rechazarse la misma de facto, y se debe
entrar a analizar el proceso o contribucidén técnica que desarrolla para ver si
cumple el criterio de efecto técnico adicional, y por tanto la misma puede tener
actividad inventiva.

Portodo ello, es fundamental el referido efecto técnico adicional, entendiendo
por éste que abarque mas alld de la interaccién del programa con la maquina. Podrd
ser patentado si la contribucidén técnica obtenida (funcién o problema técnico
solucionado), cumple a su vez los requisitos de novedad y actividad inventiva.

[2887]



[2888]

Actualidad Juridica Iberoamericana N° 6 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 2868-2897

Otra de las cuestiones que hemos querido destacar es la posicion por la cual
se decantd la OEP en relacién con dénde poner el limite de “transformacion de
la realidad” que debe ostentar el software para ser patentable. La OEP, quizd
influenciada por las oficinas de Japén y de EEUU, vino a considerar que ese
efecto técnico adicional que debe producir el software para ser patentable no
tiene por qué circunscribirse necesariamente a interacciones con el mundo fisico,
tales como el control de dispositivos por un ordenador, control de mdquinas,
procesos industriales, etc. Si bien en estos casos la patentabilidad puede resultar
mads clara, no necesariamente serd siempre asi. Dentro de esta tipologia de
patentes, encontramos algunas paradigmdticas como el sistema de frenado ABS, o
el programa que controla una bomba de insulina.

La OEP ya desde la decisidn IBM antes expuesta, ha venido concediendo
numerosas patentes en las que el efecto técnico adicional se circunscribe al mundo
de lo inmaterial, sin interaccién con el mundo fisico. Asi, ha venido concediendo
patentes de software en el dmbito del procesado de imdgenes, codificacion de
video, encriptacion, software de manipulacion de imdgenes, inteligencia artificial,
reconocimiento de voz, sistemas operativos, etc. Esta posicién hizo que la TBA
definiera dos tipos de patentes de invenciones implementadas por ordenador:
aquellas que se reivindican para una entidad fisica (un producto o un aparato); y
aquellas que se reivindican para una actividad (un proceso o un uso).

Esta aceptacion de las patentes de software que operan en el mundo de lo
inmaterial por parte de la OEP ha sido uno de los puntos de mayor critica por
parte de aquellos colectivos posicionados en contra de la patentabilidad. Y es que,
mientras que el copyright o los derechos de autor prohiben que se explote una
solucién protegida, pero no prohiben que se desarrolle una solucién alternativa al
no proteger la funcionalidad de la obra, las patentes si que prohiben o imposibilitan
cualquier solucién alternativa a una misma funcionalidad del programa patentado,
lo que produce a juicio de estos, un “monopolio bloqueante”.

De esta forma, una patente garantiza un derecho exclusivo a utilizar una
serie de componentes para promover una contribucidn técnica que resuelve
un problema, o supone un avance al estado de la técnica actual. El problema
surge por el hecho de que mientras en la ingenieria industrial la combinacion de
componentes que se utiliza puede ser muy diversa, en el dmbito del software la
combinacidon de elementos es siempre la misma, un ordenador. Esto hace que, en
el fondo, si se concede una patente de software respecto de una funcionalidad de
un programa, en tanto que necesariamente el software debe ser ejecutado desde
un ordenador, cualquier solucién alternativa (programa) que resuelva ese mismo

35 BaRrIONUEVO, A.: Comunicacién: “Patentes de Software monopolio de ideas”, cit.
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problema o ejecute esa funcién infringirfa la patente concedida, aun cuando la
programacion (cddigo fuente y objeto) sea totalmente diferente.

Una de las primeras patentes de software concedidas por la OEP en el
ambito de las funcionalidades inmateriales fue la patente EP0954909 sobre
compresién de datos mp3. La referida patente fue solicitada ante la OEP en fecha
I3 de marzo de 1998 por un conjunto de inventores alemanes. En la misma se
describié todo un proceso técnico, en virtud del cual, a través de un aparato
(denominado decodificador) se consegufa la compresidon de datos de audio
eliminando informacidn vy ruidos que el ofdo humano no capta, y que eran por
tanto prescindibles. Esta compresion era ejecutada dentro del decodificador a
través de un programa.

El interés del referido caso, en contraposicién con otros, subyace en el hecho
de que en la referida patente no se reivindicaba el programa en si, y tampoco se
reivindicaba siquiera el decodificador, sino simplemente el proceso por el cual se
llevaba a cabo la compresidn. Esto evidencia -en contraste con otras patentes de
invenciones de ordenador que fueron denegadas- que, en la patentabilidad de las
invenciones implementadas por ordenador, debe tenerse un especial cuidado en
la forma en que se describe el proceso, debe darse un especial énfasis a éste, y al
efecto técnico adicional conseguido con la ejecucion del programa, ya que en tales
casos existe una mayor probabilidad de concesidn.

Esta conclusién se ve reforzada como consecuencia del andlisis de las patentes
EP807891 (carrito de la compra en internet); EP689133 (tarjetas de indices
tabuladas); y EP1283486 (edicién de una tabla por columnas), que se expone en el
apartado siguiente.

4. Algunas patentes de invenciones implementadas por ordenador concedidas
por la OEP y OEPM.

La posicion que ha mantenido la OEPM respecto de las invenciones
implementadas por ordenador ha sido sustancialmente idéntica a la de la OEP*.
Las diferencias entre la OEP y la OEPM se circunscriben fundamentalmente al
procedimiento de examen, si bien el mismo conduce idéntico resultado. Mientras
que la OEPM lleva a cabo el andlisis del cardcter técnico en el examen formal, antes
del informe de budsqueda, de tal manera que si no lo tiene suspende o rechaza
la solicitud; la OEP suele analizar el cardcter técnico de la invencién después del
informe de busqueda. Si no tiene caracteristicas técnicas, o las diferencias con

36 Vid recurso de la OEPM disponible en: http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/FOLLETO_3_
PATENTAR_SOFTWARE/017-12_EPO_software_web.html
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inventos anteriores son caracteristicas no técnicas, no tendrad actividad inventiva y
se rechazard la solicitud.

Expuesto lo anterior, entramos a analizar brevemente las patentes de
invenciones implementadas por ordenador a las que antes se ha hecho referencia
en el apartado anterior.

La patente europea EP807891 (carrito de la compra en internet), se trata
de una patente solicitada en 1996 por Mycrosystems INC, en la cual se describe
un proceso informdtico, a través de una red como internet, en el cual existe un
usuario local, un servidor, un programa informdtico, que permite al usuario a través
del navegador cargar productos a través de una lista de la compra, mantener los
productos en dicha lista, e ir sumando los precios de todos ellos. El problema que
solucionaba esa patente radicaba en que en el estado de la técnica al momento de
la solicitud no existia ninglin sistema por el cual los productos se mantuvieran en
el carrito hasta que el usuario terminase la transaccion. De la extensa descripcion
de la invencidn, asi como de los dibujos, se puede observar que por parte del
solicitante no se explica en qué consiste el programa informdtico que ejecuta
esa funcionalidad. Se describe todo el proceso técnico que ejecuta el programa,
y las funcionalidades que con el mismo se ejecutan, asi como los problemas que
se resuelven. Tampoco se hace mencidn ni se explica el cédigo fuente. Podemos
decir por tanto que lo que se describe es solo la funcionalidad del programa, y
cdmo esta funcionalidad se consigue a través de la interaccion con los equipos
(ordenador, servidor y red) que también es explicada extensamente. Es por
tanto una patente funcional, y lo que se consigue con su concesidn es el derecho
exclusivo y excluyente al uso de esa funcidn (mantenimiento de los productos
cargados por el cliente en el carrito de la compra), independientemente de que
sea ejecutado por un software u por otro.

La patente EP1283486 (edicién de una tabla por columnas), fue una patente
solicitada en el afio 2002 por la entidad Addamark Tecnologfas Inc. La invencién
consistia en un sistema de gestidn de datos (a través de un software), por el cual se
permite la seleccién de una columna como un todo y permite editar su contenido.
Esta forma de tratamiento de los datos permitia una mayor compresién de datos,
ahorrando espacio de almacenamiento. La descripcién de la invencidn parte de
una inicial explicacién de la funcidn conseguida, para después explicar en detalle la
forma de realizar la invencidn en lenguaje de software informatico, con remision a
los dibujos adjuntos. Se explica el software sin explicar el cédigo fuente y objeto
de este.

La siguiente patente es la EP689133 (tarjetas de indices tabuladas) solicitada
por Adobe Inc en el afio 1995, la cual viene a describir un software, o un método
que permite mostrar en una misma pantalla de un ordenador multiples conjuntos
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de informacidn. Los actuales menus flotantes, o barras de herramientas que estan
presentes en casi la totalidad de programas informdticos, y que permiten acceder
y realizar las acciones del programa. La novedad de la presente invencién radicaba
en que Adobe habfa programado un software que creaba paletas flotantes, que
podian moverse y ocultarse segin deseara el usuario. Se consiguid por tanto por
parte de Adobe una patente sobre una funcionalidad de un software (ventanas
flotantes y movibles) dentro de una aplicacién, que si bien no le permitian patentar
el software en el cual se basaron para solicitar la patente (Adobe Photoshop)
si que le permitfa que ningin competidor pudiera desarrollar una funcionalidad
idéntica en un programa competidor.

La patente europea EP3128442 concedida a finales del afio 2019 por la OEP
a la empresa Amadeus SAS consiste en un programa informdtico que permite la
implantacidn de una base de datos de texto libre que facilita provisionar sugerencias
de viajes a los proveedores de servicios tales como las agencias y aerolineas. El
método genera una base de datos basada en las busquedas del usuario, pondera
automdticamente los datos en una base de datos de texto libre, y devuelve una o
mas propuestas de viajes basados en la peticién de busqueda inicial.

En la descripcidn se expone detalladamente la funcién, y el modo de alcanzar esa
determinada funcionalidad, en el marco de aplicacién del programa. El solicitante
no lo denomina programa informdtico, sino método. Esto es muy recurrente en
todas las solicitudes basadas en invenciones implementadas por ordenador en las
cuales se reivindican en el fondo funcionalidades de un programa. El solicitante,
intentando evitar una denegacién, describe el funcionamiento del software como
un proceso, v suele utilizar términos como método, proceso o funcién. No
existen referencias expresas a un determinado programa, y en muchas ocasiones
se establece en la descripcion que esa funcidén o contribucion técnica se puede
alcanzar mediante diferentes lenguajes de programacién. La concreta designacion
de un programa informdtico implicarfa que se pudiera entender que se estd
intentando patentar el mismo, por lo que operarfa inmediatamente la exclusion
del CPE.

Otra patente que hemos considerado destacar es la reciente patente
ES2725128 concedida el |5 de julio de 2020 por la OEPM a la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, consistente en una patente sobre un método implantado
por ordenador para simular el comportamiento de una mano que interactda con
objetos en un entorno virtual. Se trata de una invencién inserta dentro del dmbito
de las simulaciones en tiempo real del comportamiento de una mano humana.
La invencién, en sintesis, consiste en un método implantado por ordenador
(programa) que simula en tiempo real una mano humana en interaccién con un
objeto, con un realismo y una estabilidad de la simulacién (suavidad) muy superior
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a los métodos que existen en el estado de la técnica al momento de la solicitud. El
método se consigue mediante la creacién de un esqueleto simulado de mano con
articulaciones y huesos, al cual se le nutre de datos mediante la captura de datos
por un dispositivo de seguimiento de una mano real. Esos datos recabados son
computados por el programa, y se obtiene una configuracion de la mano simulada.

La invencidn también permite simulaciones en tiempo real del esqueleto
simulado en sincronfa con la mano real, consiguiendo una interaccién con objetos
en mundos virtuales, con un realismo muy superior en cuanto a rozamiento
cinético, agarre, etc.

Por ultimo, nos gustaria destacar una solicitud de patente presentada
recientemente en el seno de la OEPM por la Universidad Nacional de Educacién a
Distancia (UNED), con nimero de publicacién ES2774013, publicada el dia 16 de
julio de 2020. Se trata de un sistema para convertir una imagen digital de color a
escala de grises. Es una invencidn que se enmarca en el campo del procesamiento
de imdgenes, y que puede ser implementada en software de procesamiento de
imdgenes. Es una patente funcional, que respecto del estado actual de la técnica en
el procesado de imdgenes permite unificar los criterios de conversién en diversas
imagenes, v ajustar el resultado final. Destacamos la referida solicitud porque la
misma describe el método de tratamiento de las imdgenes, asi como la técnica
para llevarlo a cabo, a través de algoritmos y férmulas matemadticas -materia no
patentable- que son las que llevan a cabo el proceso, y las cuales pueden ser
ejecutadas por un programa de edicién de fotografia que se programe al efecto.

De nuevo nos encontramos ante una patente que revindica una funcién, que
incluye materia no patentable, pero que quizd pueda ser concedida al formar
parte de un proceso mds amplio (invencién) que resuelve un problema actual en
el campo del procesamiento de imdgenes.

VI. CONCLUSIONES.

Conforme dejamos sentado al inicio del presente articulo, la finalidad de este
articulo es intentar concluir si los programas de ordenador pueden protegerse
mediante las llamadas patentes de invenciones implementadas por ordenador.

Asi, en primer lugar, puede afirmarse que la propiedad intelectual no es una
forma dptima de proteccidn del software. La propiedad intelectual sélo protege la
plasmacidn exterior de una determinada obra, pero no los usos o funcionalidades
que pueda tener la misma, como si hace, en cambio, la propiedad industrial. En
el caso del software, la propiedad intelectual protege la determinada plasmacién
de esa obra que se lleva a cabo cuando el autor exterioriza el cddigo fuente,
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objeto y manuales, alcanzando también a los actos preparatorios del programa tal
cual establece el art. 96 LPI, pero en ningln caso a las concretas funcionalidades
que pueda desarrollar ese programa en su interaccién con el medio, por muy
novedosas que éstas sean.

En consecuencia, se puedan alcanzar por otros programas soluciones
alternativas que desarrollen funcionalidades idénticas a las del programa originario,
sin que este hecho suponga infraccién de los derechos de autor del citado
programa originario. Asf, cualquier desarrollador, mediante otra programacién
independiente, y siempre que no haya existido acceso, copia o descompilacion
del cédigo fuente, puede alcanzar iguales funcionalidades sin que ello suponga una
infraccién de los derechos de PI. Por tanto, solo una copia literal del cédigo fuente
y objeto del programa, o un desarrollo mediante acceso no autorizado al cédigo
fuente, supondria una infraccidn de los derechos de PI.

Esto hace que la proteccidn otorgada por la Pl para los productores de
software sea escasa, lo que conlleva que el acervo jurisprudencial también lo sea,
circunscribiéndose los pronunciamientos existentes Unicamente a los supuestos de
piraterfa, o utilizacién no autorizada de un programa.

Ensegundo lugar, la configuracién de derechos propia de la Pl generaineficiencias
en la explotacidn econdmica del software, entre otros, la indisponibilidad de los
derechos morales. Esta titularizacién que en el caso de las obras artisticas se torna
necesaria, en el caso de los programas de ordenador supone una traba evidente a
la explotacién econdmica de los mismos, al no permitirse una adquisicidn originaria
del programa, por ejemplo, en los desarrollados expresamente por encargo. Esto
lleva necesariamente a tener que articular la cesién de los derechos mediante
complejos contratos de licencia, en los cuales se intenta neutralizar el ejercicio de
estos derechos por parte de sus autores.

Como consecuencia, los productores de software han buscado alternativas
de proteccién para el mismo a través del Derecho de patentes y, en concreto,
mediante las invenciones implementadas por ordenador.

De acuerdo con las patentes concedidas por la OEP y OEPM analizadas, es
posible conseguir la proteccién del software a través de la patentabilidad de
las funciones, usos o procesos que estos desarrollan, aun cuando no suponga
interaccién con el mundo fisico, y se trate de una funcionalidad o proceso que no
vaya mds alld de la interaccion del programa con el ordenador. Simplemente es
necesario que ese proceso, uso, o funcionalidad, suponga una contribucién técnica
adicional y cumpla los requisitos de patentabilidad.
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En este sentido, la OEP, al igual que la OEPM, en relacién con la patentabilidad
del software, parte de una interpretacidn restrictiva de las exclusiones de
patentabilidad del articulo 52 CPE y su equivalente en lanormativa nacional espafiola
contenida en el articulo 4 de la LP. De esta forma, si dentro de las funcionalidades
del software existe un proceso o uso, aunque el mismo se circunscriba al mundo
de lo inmaterial, que vaya mds alld de la interaccién del programa con el ordenador,
y que implique una contribucién adicional al estado de la técnica, la patente podra
ser concedida siempre que se defina correctamente este proceso, uso o método,
constituya éste el objeto de la patente, y el mismo cumpla con posterioridad los
requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial del articulo 52, 53
y 54 del CPE, y sus andlogos 6, 8 y 9 de la LP.

Esta posicién adoptada por las OEP y OEPM permite afirmar que en Europa
y Espafia existen patentes de software, lo que determina la patentabilidad de este
en la medida que las funciones que desarrolla supongan una contribucidn técnica,
son novedosas, y tienen aplicacién industrial. En tales casos, simplemente habrd
que tener un especial cuidado en cémo se describe la invencidn, debiendo intentar
hacerlo de la manera mds objetiva posible, y obviando las concretas explicaciones
respecto la programacién del software, no siendo necesario siquiera que se
describa el cddigo fuente y objeto en la solicitud.
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