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PROLOGO

En la actualidad, tanto la Propiedad Industrial como la Propiedad Intelectual
han cobrado gran relevancia en la vida de nuestra sociedad. En efecto, la
tecnologia —en especial en el drea de comunicaciones— es desarrollada ver-
tiginosamente en aras a satisfacer las necesidades de un ptblico cada vez
mas exigente que busca mds opciones para elegir entre los productos y servi-
cios ofertados por diversos competidores.

Sin embargo los grandes desarrollos tecnoldgicos poco pueden redituar
a sus creadores o inversionistas, si no son protegidos a través de las distintas
figuras industriales e intelectuales plasmadas en los diversos ordenamientos
juridicos. Asi, empresas como Apple han ganado demandas millonarias por
el uso indebido de su tecnologia gracias a la adecuada proteccién de sus
patentes.

Acorde a lo anterior, es labor de los juristas que nos dedicamos a esta
noble area del Derecho, analizar los desarrollos tecnoldgicos propiedad de
las personas y empresas a efecto de proteger adecuadamente sus creaciones
e inventos por la via legal tanto nacional como internacional. Determinar la
proteccién adecuada en cada caso especifico no es una tarea fécil, razén por
la cual es indispensable contar con elementos que ayuden al estudio y com-
prensidn de las figuras juridicas que protegen tales desarrollos tecnoldgicos
en el ambito mundial.

Tuve la fortuna de conocer al Doctor José Ramén Cardeno Shaadi en
Espafia, hace casi diez afios. Fue en la Universidad Complutense de Madrid,
precisamente en las clases que compartiamos en la Facultad de Derecho
Mercantil, donde pude percatarme de la profundidad en las reflexiones y
comentarios del autor de este libro en temas de Propiedad Industrial e
Intelectual.

El libro que me honro presentar es una excelente herramienta para estu-
diar y comprender la naturaleza juridica de la protecciéon —nacional e inter-
nacional— de los programas de cémputo a través del Derecho de Autor y el
Derecho de la Propiedad Industrial, y constituye la tesis doctoral que el Dr.
José Ramon Cardeno Shaadi defendié de modo magistral en el examen sus-
tentado en la Universidad Panamericana a finales del afio pasado.

Cabe sefialar que el autor —desde entonces— conserva la cualidad de
redactar de forma sencilla y clara los mas complicados planteamientos juri-
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dicos que se presentan en materia de Propiedad Industrial e Intelectual,
razén por la cual auguro que esta obra tendrd un gran recibimiento tanto
en el mundo académico, como en los abogados del foro y autoridades ad-
ministrativas y judiciales.

DR. JOSE MANUEL MAGANA RUFINO

Consultor y Director del drea de Propiedad Industrial e Intelectual
de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes.
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LA TECNOLOGIA INFORMATICA



CAPITULO PRIMERO

LA INFORMATICA

1. INTRODUCCION A LA INFORMATICA

Me gusta pensar que vivimos en un mundo virtual, donde la realidad
que nos rodea se rige por leyes de la naturaleza, corrientes electrénicas, ba-
lances bioquimicos y una légica inmanente que las percibe y aprovecha.

El universo estd empefiado en un cambio, en una transformacién global
de la manera en que el espacio sideral y su naturaleza fisica y energética in-
teractian. Las mutaciones se perciben con cada uno de nuestros sentidos.
Como consecuencia, los humanos interactuamos de manera distinta hoy, que
cien afios atrds. Cada nueva generacion desarrolla su conocimiento al benefi-
ciarse de mas informacién, de mas datos, de mas ciencia, de mas conoci-
miento, de nuevas ideas, de un Derecho mas especializado, y de una superior
calidad de vida.

Y a la par de estos cambios, se encuentra el insatisfecho ser humano que
pretende alcanzar la perfeccién al imitar la naturaleza que le rodea, aprove-
chando como base, el conocimiento previo para solventar sus necesidades
fisicas, laborales, espirituales, sociales e intelectuales. En su insatisfaccion, el
hombre se vale de su ingenio creativo para desarrollar la tecnologia que le
permitird hacer mas sencillo su vivir y alcanzar los objetivos ambicionados.

Utilizando la tecnologia como un poderoso acelerador, donde el conoci-
miento es el carburante cuya riqueza aumenta todos los dias.!

Sin duda, actualmente vivimos en una nueva era revolucionaria, que se
inicié con el invento y desarrollo de las mdquinas automatizadas y los pro-
gramas que las operan.

La invencién de las maquinas computadoras y concretamente los progra-
mas con las que operan, son un fendmeno que ha modificado la manera de
pensar, de actuar y de sentir. Gracias a la tecnologia implementada por los
ordenadores y los programas con los que operan, comunicarnos es mas senci-
llo, el mundo se: (ha vuelto mds estrecho y con ello el Derecho toma el pe-
destal que contempla los nuevos vinculos humanos, y las novedosas maneras

1 TOFFLER, Alvin, El shock del futuro, Ed. Sudamericana, Espafia, 1999.
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4 LAS PATENTES DE SOFTWARE

de relacionarnos con los supuestos que ello conlleva. Gracias a la tecnologia,
el futuro llega més rapido de lo que pensamos, midiendo el nivel de evolu-
cién del cambio, con el de la creacion e implementacion de la tecnologia y
los sistemas que la operan.

Las reformas tecnoldgicas actuales exigen un profundo analisis y desa-
rrollo de las instituciones juridicas existentes, asi como una participacion ac-
tiva de los juristas y profesionales de todas las ciencias involucradas, para
regular las consecuencias del auge informatico contemporaneo.

En especial, la materia juridica especializada en normar las invenciones
tecnoldgicas, es el derecho industrial,2 la cual se complementa del derecho
de autor para formar conjuntamente al Derecho Intelectual, el cual por su
naturaleza propia, ingenia constantemente estructuras legales, que permi-
ten afrontar de manera actualizada, problemas novedosos con soluciones
concretas.

El Derecho Intelectual, parte de un binomio inseparable: Por un lado, se
encuentra el derecho exclusivo y temporal reconocido al creador o inventor
sobre su obra, oponible erga omnes; y por el otro, el derecho de la comuni-
dad de poder aprovechar las obras e invenciones, para beneficiarse de éstas
y utilizarlas libremente como base, para los futuros desarrollos intelectuales.
Este binomio constituye la férmula motivacional que ha seguido la humani-
dad para lograr su desarrollo tecnolégico.

Como parte del derecho exclusivo del creador de la obra, se encuentra el
derecho a obtener una remuneracion o regalia, como pago o salario intelec-
tual, cuando se explote su trabajo por terceros autorizados para tal efecto.

Es entonces un principio rector de la legislacién de Propiedad Intelec-
tual, el respeto al derecho exclusivo del creador o titular de una obra e in-
vencion, que lo acompafia de la mano con un incentivo econdémico y moral,
siempre necesarios para la creatividad. Sin derechos de propiedad y recono-
cimiento erga omnes, el inventor no divulgaria sus ideas, pues éstas forma-
rian parte del dominio publico, sin obtener provecho o motivacién que
afiladan valor a su labor. La diseminacion de las ideas plasmadas en los in-
ventos tecnoldgicos se ausentaria y el desarrollo se estancaria. Por el otro
lado, sin un plazo de prescripcién a este derecho monopdlico, la generalidad
no podria beneficiarse de los conocimientos desvelados, que son fuente de
nuevas ideas y de nuevos por lograr. “En esta época, un ratén remplaza al
hombre de acero.3

2 Fl término Derecho Industrial se utiliza como sinénimo de Propiedad Industrial, aun
cuando el concepto de Derecho Industrial no debe limitarse a la figura juridica de la propiedad
lisa y llana, con la que difiere, dada su naturaleza propia sui géneris.

3 GREENE, Bob, “Chicago Tribune Columnist”, citado en DINWOODIE, Gaeme B. y otros; In-
ternational Intellectual Property Law and Policy; U.S.A., Lexis Nexis Group, 2001, p. 9.
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Gracias a que cada vez mas, se respetan los principios en los que se ci-
mienta el Derecho Intelectual, es que alcanzamos una etapa intelectualmen-
te revolucionaria, en donde todo estd vinculado. Hoy en dia, incluso las
cosas mas simples utilizan tecnologias que aprovechan la energia fisica y
eléctrica para su funcionamiento, para la creacién de nuevas tecnologias,
y para alimentar la informacién con que éstas operan. Por esto es que afir-
mamos que el ordenador y los programas que ejecutan, son el resumen del
conocimiento tecnoldgico que ha alcanzado la humanidad.4

Si partimos de la base de que el medio idéneo para la proteccién de los
bienes del ingenio y del espiritu es el Derecho Industrial y el Derecho de Au-
tor, el presente estudio se consagra al ordenamiento juridico que protege y
rige las actividades relacionadas con los programas de ordenador y la tecno-
logia del momento.

2. LA LOGICA EN LA INFORMATICA

La informatica es la inteligencia comunicada al ordenador por el intento
del hombre de alcanzar que la maquina haga su propdsito.5> El Derecho In-
formatico es una novedosa disciplina juridica integrada por las normas que
regulan las consecuencias juridicas que, trae aparejado el uso las nuevas tec-
nologias en sus diferentes aspectos.6

En el mundo informatico, las ideas y la 16gica dejan de ser comunes a la
pre-programada forma de pensar de la generalidad conforme a su entorno y

4 Si bien es cierto que la humanidad alcanzé el siguiente nivel tecnoldgico con el ordena-
dor y los programas con los que opera, también lo es que solamente se pudo alcanzar un desa-
rrollo tecnoldgico, hasta que las legislaciones protegieron eficazmente los derechos de los
inventores y creadores. En tanto sucedia esto, la humanidad se transformaba lentamente, con
invenciones aisladas. No es casualidad que los paises que respetaban los derechos exclusivos de
los inventores y creadores, desde la edad media y hasta la actualidad, han sido los Estados con
mayor desarrollo y fortaleza. Por ende, el desarrollo tecnolégico, dependerd del reconocimiento
que otorguen las leyes a su derecho intelectual. Prueba de ello lo muestra que mientras Espafia
e Inglaterra brindaban de gran proteccién a sus creadores, fueron los paises con mayor desarro-
llo y poder en el mundo de entonces; y que hoy en dia la misma circunstancia suceda con los
Estados Unidos de América, Alemania y Japon, quienes controlan el desarrollo mundial. En
contravencion a lo anterior, jamas ha visto el mundo tanto deterioro, nunca se detuvo tanto el
desarrollo cultural del ser humano, como cuando los tribunales del santo oficio de la Inquisicién
que condenaran entre otros, a grandes pensadores como el caso de Galileo 1633 y que dieron
vida a horrendos monstruos como Tomas de Torquemada. Vid. BARRIOS, Manuel, Torquemada
inquisidor y hereje, Almuzara Ediciones, 2006, Espafia. Recordemos la frase de Francis Bacon
“El conocimiento es poder”.

5 BENDER, David, Computer Law, Software Protection; New York, Matthew Bender for Whi-
te and Case, Vol. 1, 1986, Sec 3.02 (1). (Publicado en 1978 bajo el titulo de Computer Law,
Evidence and Procedure).

6 FERNANDEZ DELPECH, Horacio, Proteccién Juridica del Software, Buenos Aires, Abeledo Pe-
rrot, p. 13.
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tipo de lenguaje mental. En la informadtica, los lenguajes cambian constan-
temente, las ideas y las estructuras mentales se modifican velozmente
para explotar la infinidad de leyes légicas, aritméticas, matematicas, natu-
rales y cientificas que la mente humana, y el cerebro tecnoldgico, pueden
aprovechar.

Esta ciencia no es tan diferente a las demas que conocemos, pero si mas
completa. El cerebro humano aprende a comunicarse con otro razonamiento
para cumplir sus cometidos y estirar el lenguaje mental. El lenguaje 16gico
informatico parte de una légica para su construccidén y operacion a través de
los sistemas informaticos, y dependiendo de esa légica sera el proceso y al-
cances de su programacion.

Asi establecido, l16gica permite comunicarnos, transmitir el pensamiento
por medio de representaciones externas a nosotros, que dan forma a lo que
queremos difundir. Una sociedad solo se conserva en la medida en que pue-
da cambiar, pero a la vez una sociedad solo cambia en la medida en que se
puede conservar. Los que no conservan el pasado dificilmente construyen el
futuro.

3. LA LOGICA BINARIA

Como la historia nos ha ensefiado, no existe solo una forma de pensar,
sino muchas légicas para pensar.” Para tal efecto, desde tiempos antiguos, el
razonamiento Platénico y el silogismo Aristotélico reproducirian los hechos
singulares con palabras (simbolos particulares).8

De las légicas informaticas creadas por la mente, es la binaria la que re-
porta mayor utilidad gracias a su facilidad de comprension y sencillez de
aplicacion.

También en la disciplina matematica, el uso de los simbolos se perfeccio-
naria y adquiriria el nombre de “dlgebra” que desarrolla un nuevo lenguaje
que expresa la pluralidad por medio de simbolos métodos numéricos para
representar la realidad. Civilizaciones enteras han aprovechado el algebra
para medir y representar lo que los rodea, por ejemplo, los astrénomos babi-
l6nicos utilizaban un sistema con base 60, situacién que en la actualidad se
volvié a numeracion decimal para realizar las operaciones comunes.10

7 Logica deriva de logos que es un discurso, pensamiento, palabra, proposicién, razon.
Enciclopedia electrénica MSN Encarta. http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761554437/
L%C3%B3gica.html

8 Aristételes en los Principios Analiticos define al silogismo como “Un discurso en el que,
puestas algunas cosas, se siguen otras con necesidad”. (384-322 a.C.)

9 Del titulo drabe de la obra en que se trata por primera vez.

10 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion de los programas de ordenador en Espafia, Va-
lencia, Tirant Le Blanch, 1996, p. 90.
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Para la informatica y puntualmente para la electrénica también la 16gica
simbdlica es la que tiene una gran importancia para operar.

3.1. La logica binaria en los ordenadores

En la construccién de los programas de ordenador se presenta la dificul-
tad de efectuar calculos utilizando simbolos para representar las cosas. En la
busqueda por el sistema ideal, los programadores!! encontraron en la 1égica
del sistema binario como el mas sencillo de operar e implementar.

Su razonamiento se fundamenté en que las computadoras operan Unica-
mente con dos estados: magnetizado o no magnetizado, por lo que un siste-
ma dual concede gran facilidad de representacién para cada estado.

Por tanto la estructura misma de la operacion de la maquina (en dos es-
tados), exige un sistema que utilice una base dual para su sistematizacion.
En el sistema dual o binario, la base es 2, por lo que dos signos bastaran
para representar éste sistema numérico. Generalmente se eligen los signos 1
y O cuyo valor es distinto al atribuido en el sistema decimal.12

Por resultar més préctico, el usuario del ordenador deseara proporcionar
y recibir los datos en el sistema decimal (cero al nueve) o las letras del alfa-
beto y caracteres especiales y los traducird (ayudado de programas informa-
ticos) al sistema dual en el momento de entrada de datos y viceversa.13

11 Los programadores son los técnicos que realizan el programa con el que opera el orde-
nador, utilizando distintos tipos de lenguajes. Los programadores pueden ser meros ejecutantes
de programas o verdaderos autores creativos de nuevos programas.

12 SOLER, P., Una aproximacién a la terminologia bdsica en material de programas de orde-
nador; RGD, n. 570,192, p 1657, citado por FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 90.

13 Diamond v. Bradley, 450 U.S. 381 (1981).






CAPITULO SEGUNDO

EL ORDENADOR

CONSIDERACIONES GENERALES

En este momento es imprescindible abordar sin miedos las interrogantes
que refieren a la naturaleza misma de los programas de ordenador y su pro-
teccién juridica. Es menester explicar que son estos entes inanimados, dotados
de memoria tecnoldgica, sensibilidad motora, procesos cibernéticos; como es
su estructura, su operacion interna y externa; que derechos existen antes,
durante y después de su manufactura; y de su comercializacion; los sujetos
de derechos exlcusivos sobre los programas con que las coputadoras operan e
interactiian; los derechos de los usuarios legitimos que adquieren legalmente
el ordenador y los programas con los que opera; lo anterior con el objetivo de
motivar el desarrollo de la tecnologia inmersa en su conformacion.

4. ORIGENES DEL ORDENADOR

La industria informdtica se muestra actualmente como la de mayor cre-
cimiento mundial. El procesamiento de datos es el sector gracias al cual se
rompe el principio de la ubicuidad! y se comunican las personas distantes,
donde se realizan las proyecciones del hoy y se planea el mafiana.2

Como afirmé Edmund Callis “El desarrollo de las méquinas, no despegd
de la noche al dia. Por el contrario, fue un progreso paulatino que detond
gracias a la automatizacién de la informacién ejecutada por las mdquinas
que antes solo se generaba por procesos humanos engorrosos. Si bien es
cierto que maquinas que manejen informacién han existido desde hace mas
de dos mil afios, las propiedades de transmitir informacién automdticamente
y controlar la secuencia de sus operaciones son novedosas”.3

1 Se estima que anualmente mds de un millén de programas se creaban en el siglo pasado,
de alli la cifra sigue aumentando. CASTILLO, “Bill Safeguards data Programs”, New York Times, p.
D-1 (4 de diciembre de 1980).

2 BENDER, David; op. cit., Sec 3.02 (3).

3 BERKELEY, Edmund Callis, Giant Brains or Machines that think, New York, John Wiley &
Sons, 1949.
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Para ubicarnos en el tiempo y el espacio, nos debemos remontar a los
origenes de los ordenadores modernos, que se encuentran en los trazos de
los cerebros mecanicos desarrollados en los afios cuarenta del siglo que nos
precede.4

El primer ordenador operado automdticamente con un programa o soft-
wares aparece en 1946, cuando en Estados Unidos de América (U.S.A.) se
construye una maquina que opera con bulbos electrénicos.6

En sus inicios, los programas de ordenador eran desarrollados por el
mismo fabricante del hardware para clientes especificos, a quienes les conce-
dia una licencia para su uso durante un tiempo convenido.

Durante ese periodo, no acaecia la preocupaciéon por la copia masiva,
por la sencilla razén de que no existian dispositivos para copiar los progra-
mas como hoy en dia, ni compatibilidad entre ordenadores para comerciali-
zar el software diseflado precisamente para cada maquina.”

La industria autéonoma del software era escasa y semi-monopolizada. Los
programas eran precisos, destinados a clientes precisos, para maquinas pre-
cisas. La incompatibilidad dominaba el ambiente y la practica habitual entre
los programadores y cientificos de la época era la libre apropiacién de las
ideas de otros. Asi lo demuestra la historia de los desarrollos de los sistemas
de IBM, Microsoft y Macintosh.8

Para finales de la década de los sesenta del pasado siglo, entraron en el
mercado nuevas empresas emancipadas de los fabricantes de los ordenado-
res; razon que influyo para que en 1969 se obligara a IBM a separar el soft-
ware como accesorio de la maquina bajo un precio unitario (bundling).® Esta
decision fomentd nuevas empresas independizadas de los fabricantes de or-
denadores, quienes invirtieron posteriormente mayores capitales en el desa-
rrollo de sus programas, logrando para 1980, comercializarlos en programas
estandares individuales.

4 El “Analizador de Diferenciales” del MIT; el “Controlador de Secuencias Automadticas” de
Harvard de IBM; La “Calculadora Confiable para Todo Caso” de BELL LABORATORIES, son algu-
nos ejemplos de tales cerebros tecnoldgicos o mecanicos.

5 Software es el programa de ordenador mismo, también conocido como programa de or-
denador, para diferenciarlo del hardware y del firmware. Por razones econdmicas y como un
bien inmaterial auténomo, paises como U.S.A., Francia y Japén obligan a deslindar el software
del hardware aumentando la base tributaria para estos.

6 Referimos que el primer ordenador universal electrénico creado, fue el “ENIAC” construi-
do en 1946; y el primer ordenador programable fue el “EDVAC” construido un afio después.

7 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo Coordinador y Otros. Comentario de DELGADO
ECHEVERRIA, Jests, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual; op. cit., p. 1328.

8 A este respecto, el largometraje Pirats of Silicon Valley, que explica la historia de cémo se
formaron las empresas productoras de software mas grandes y poderosas del mundo.

9 Por razones fiscales detrds de ello, al poder tasar dos productos distintos y no uno solo.
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En esos momentos, se protegia de manera conjunta tanto al aparato
como al programa que lo operaba,10 a través del Derecho de las invenciones
y los secretos comerciales (o industriales), asi como del know how y las clausu-
las de confidencialidad, como se explicara en el apartado correspondiente.1l

El siguiente adelanto se logré al inventarse los transistores, que mejora-
ron la rapidez y la capacidad de la memoria. En 1965 se crean los circuitos
integrados en una misma plaqueta, con componentes electrénicos miniaturi-
zados!2 y algunos sistemas operativos. Posteriormente, en 1970 comienza un
fuerte acercamiento del hombre al manejo de la maquina, se desarrolla el
lenguaje binario para los ordenadores y se hacen compatibles los equipos
producidos por distintas empresas.13

Ulteriormente nacen los PC’s o computadoras personales y las portétiles,
cuyo estandar no era la aplicacidon industrial sino personal. En esta etapa
aparece la primera normativa reguladora del programa de ordenador como
creacion intelectual protegida por el Derecho de Autor,14 a partir de lo cual
se dictaran nuevas normas Nacionales, Tratados Internacionales y Directivas
al respecto, que serdn analizadas mas adelante.

5. DEFINICION DEL ORDENADOR

Llegados a éste punto, tenemos que averiguar el concepto del ordena-
dor, al cual definimos como: un aparato capaz de resolver problemas al car-
garle informacién, realizar las operaciones prescritas en la informacién y
generar resultados de esas operaciones.15

El ordenador operara realizando procesos logicos y aritméticos, con la
informacién sintetizada.16 Por lo tanto, su funciéon fundamental sera proce-
sar la informacién o data almacenada.l”

Un ordenador es més que un instrumento electrénico que puede realizar
las cuatro operaciones aritméticas. Un ordenador desarrolla las instrucciones
infinitas que le sean proporcionadas. Pero aun asi, no puede desarrollar

10 En la primera época, el programa con el que operaba el ordenador, formaba parte del
mismo equipo.

11 Termino en Inglés utilizado para denominar la proteccién del conocimiento que envuel-
ve un derecho intelectual.

12 A los que posteriormente se denominaran integrated circuits o CHIP’s.

13 OrTIZ PEOZO, Rafael, “Proteccién del Software: Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Pa-
rilli”; Congreso Internacional de Propiedad Intelectual, Perd, Universidad de Margarita, t. II,
2004, p. 575.

14 MILLE, Antonio, “La proteccién del software por el Derecho de Autor”, Revista DAT. De-
recho de la Alta Tecnologia, Buenos Aires, N 11: 11-16, julio 1989.

15 BIGELOW, R., Computers and the Law, Commerce Clearinghouse, Inc., Chicago, 1971.

16 68 Columbia Law Review 241 (1968), p, 125.

17 FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 33.
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actividad alguna distinta del mero consumo de electricidad, a menos que
tenga instrucciones sobre las tareas que se van a ejecutar.18

En pocas palabras, un ordenador es un instrumento que sirve como me-
dio mecanico para ejecutar las instrucciones que almacena.

6. PARTES DEL ORDENADOR

Un ordenador o sistema informadtico, requiere para trabajar tanto del
hardware como del software.19

El hardware es el aparato fisico, el equipo y los dispositivos que lo inte-
gran. El hardware es aquella parte que se puede tocar y ver.20

El software (género dentro del cual se encuentra el programa de ordena-
dor) sera definido posteriormente, por razones pedagogicas.

6.1. La estructura de la mdquina

Bedesford expone los componentes funcionales basicos de la mayoria de
los ordenadores en: (i) la memoria de trabajo, (ii) el CPU o Unidad de Procesa-
miento Central (también conocida como unidad de control)2! y (iii) el reloj.22

Personalmente disiento del dltimo elemento, pues es accesorio del orde-
nador. En su lugar catalogaria como tercer elemento al conjunto de informa-
ciéon que se graba en la memoria y que constituye la esencia misma del
ordenador.

6.1.1. Las Memorias

La funcién de la memoria serd almacenar y procesar los datos e informa-
cién que el programador y en su caso el usuario transmitan al ordenador. La
memoria consiste en un largo nimero de interruptores electrénicos o swit-
ches que estdn arreglados en filas y columnas para ser encendidos y apaga-
dos por sefiales eléctricas.23

La informacién o data se graba en la memoria en estos interruptores,
asignando una direccion, para cada instruccion, para poder localizarla. Asi
por ejemplo las letras del alfabeto a, b, c; podrian ser representadas por los
patrones de encendido y apagado (on/off): 0001,0010, 0011.24

18 GERVAISE, Davis G., Software Protection, New York, Van Nostrand, 1985, p. 8.

19 Entre el hardware y el software (o programa) esta el firmware, que se conoce también
como la memoria de solo lectura y que es un programa que constituye parte integrante del apa-
rato fisico.

20 GERVAISE, Davis G., op. cit., p. 7.

21 Central Processing Unit.

22 BERESFORD, Keith, Patenting Software under the European Patent Convention, London,
Sweet and Maxwell, 2000, p. 30.

23 BERESFORD, Keith, idem, p. 20.

24 CARR, Henry, op. cit., p. 2.
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Estas instrucciones guardadas en la memoria por nimeros binarios seran
utilizados para controlar y operar el CPU. Seran las sefiales de control que
emitan los programas de ordenador y que organizaran al CPU para que rea-
lice los procesos solicitados.

Tipos de Memorias

Existen dos tipos de memorias:

* Memoria de lectura y escritura (read/write) también conocida como
memoria RAM (Random Access Memory), y

e Memoria de solo lectura acreditada de igual forma como memoria
ROM (Random Only Memory).

Los ordenadores tienen cierta capacidad de memoria interna. Frecuen-
temente este espacio de memoria se divide entre las memorias RAM y ROM.
La capacidad de memoria se mide en términos de plazas de memoria
(memory locations). Las plazas de memoria se distribuyen en multiplos de
2 ala 10 (1024). Este numero es expresado en el argot informatico por la
letra k.

Es comtn ver expresada la capacidad de memoria de un microprocesa-
dor pequefio, como de 48 K RAM y 16 K ROM. Esto significa que tiene una
capacidad de memoria interna de lectura/escritura de 48 x 1,024 memory
locations, y de una capacidad de memoria de solo lectura de 16 x 1,024 ar-
chivos de memoria.2>

Los programas utilizan los espacios de memoria para operar, guardar
y/o ejecutar la informacion y procesos que desean que la maquina siga.

6.1.2. Memoria RAM

El propdsito general de esta memoria es el intercambio de instrucciones
y datos que pueden ser escritos, modificados y leidos en ella. Por regla gene-
ral, los datos no se mantienen permanentemente guardados en la memoria
RAM, sino que serdn borrados cada vez que se apague el circuito.

Serfa una perdida frecuente de espacio en la memoria mantener cons-
tantemente programas de aplicacién en la memoria interna del ordenador.
Por lo tanto, los programas se guardan en archivos o memorias externas a la
memoria RAM, tales como discos flexibles, cintas magnéticas, CD’s, tarjetas
perforadas, unidades USB, DVD’s, o en la memoria alterna o de respaldo del
ordenador.

Cada uno de los archivos externos contiene el cédigo objeto (object code)
para ejecutar la informacién en el espacio disponible de la memoria de lectu-
ra/escritura del ordenador cuando se quiera utilizar.

25 CARR, Henry, op. cit., p. 4.
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Los datos introducidos por el usuario al operar la maquina de acuerdo
con las aplicaciones especificas también se guardan en la memoria de lectu-
ra/escritura y podran ser guardados en medios externos.

En palabras claras, la memoria RAM sera aquel espacio alterable del
CPU, que podra utilizar los programas de ordenador para operar.

6.1.3. Memoria ROM

La memoria ROM, también acreditada como memoria no volatil, memoria
de acceso aleatorio, de acceso directo, o de solo lectura, es una memoria inal-
terable e indeleble para el usuario. En esta memoria los datos e instrucciones
estan permanentemente retenidos y grabados para la realizacién de una ta-
rea especifica. A esta memoria, también se le denomina memoria muerta.26

La memoria ROM contiene una secuencia incambiable de bits, que son
fijados durante su manufactura, y que se mantienen inalterados incluso
cuando se apaga su circuito.

La memoria ROM es construida dentro del hardware de la maquina. Por
esta razon un programa de ordenador guardado como ROM es llamado tam-
bién como firmware.

Dicho de otro modo, la memoria ROM es la memoria inalterable con el
que opera el sistema vital del ordenador.

6.1.4. El CPU

La Unidad Central de Procesos (CPU) es la responsable de la operacién
6ptima y automatica del ordenador. Esta examina las instrucciones escritas
en los programas y envia los mensajes y demas sefiales a las distintas seccio-
nes del ordenador, para que lleven a cabo la operaciéon ordenada.

La memoria (o memorias) y el CPU contienen una cantidad inmensa de
circuitos electronicos miniaturizados, llamados semiconductores, micropro-
cesadores o CHIP’s, que permiten la produccién automatizada de disefios de
circuitos eléctricos en miniatura. Los circuitos se graban en el CHIP siguien-
do un modelo especificado por una mascara creada.2?

Los programas son ejecutados por el CPU que es el centro de control de
las operaciones aritméticas y l6gicas dentro del microprocesador. El CPU fisi-
camente consiste en un conjunto de circuitos dispuestos de tal forma, que se
activan y desactivan por los impulsos de la corriente eléctrica. Estos impul-
sos eléctricos, presentes o ausentes seran representados por digitos binarios
llamados bits. Por ejemplo, se simbolizara y reconocera la presencia de un
impulso con el simbolo 1, y el indicativo 0 como su ausencia.28

26 FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 37.
27 FERNANDEZ MASIA, Enrique, idem, p. 38.
28 CARR, Henry; op. cit., p. 1.
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El CPU localiza la direccion de cada instruccidén del programa, accede
desde el archivo de la memoria donde se reproduce y ejecuta en el registro
de instrucciones.29 En resumen, el CPU es el cerebro del ordenador.

Asi, estudiada la parte fisica del ordenador, resta analizar la mas impor-
tante consistente en el software.

29 CARR, Henry, idem, p. 2.






CAPITULO TERCERO

EL PROGRAMA DE ORDENADOR O SOFTWARE

Una vez estudiados los elementos que componen al ordenador, es menester
ocuparnos de los programas con los que opera, y sin los cuales, como hemos
dicho, el ordenador no dejaria de ser una masa inutil.

Hasta nuestros dias, y sin contar los nuevos desarrollos de inteligencia
artificial, que a su vez son de programacion primaria humana, las maquinas
no pueden realizar ninguna actividad sin una programacion previa

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)1, en sus
Disposiciones Tipo para la Proteccidn del Software, establece tres elementos
para delimitarlo:

1. El programa de ordenador,? definido como el “conjunto de ins-
trucciones capaces de causar, cuando se incorporan en un medio técnico le-
gible por el ordenador, que una mdquina con capacidad de procesar la
informacién, indique, actué u obtenga una funcién, tarea o resultados
concretos”.3

2. La descripcion del programa, que se califica como una “presenta-
cién procedimental completada, en forma verbal, esquematica o de cualquier
otro modo, de forma suficientemente detallada para determinar un conjunto
de instrucciones que constituyan el programa de ordenador correspondiente.4

3.Y, por ultimo, el material de apoyo entendido como cualquier ma-
terial o documentacién creados para ayudar a la comprensién de un progra-

1 Referral under Article 112 (1)(b) EPC, presentado por Alison Brimelow, Presidente de
OEP, 22 de octubre de 2008, ante la Oficina Europea de Patentes. Vid. www.epo.org

2 Fl Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual Espafiola, en su articulo 96.1 de-
fine que un programa de ordenador serd “... toda secuencia de instrucciones o indicaciones
destinadas a ser realizadas, directa o indirectamente, en un sistema informatico para realizar
una funcién o, para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expre-
sion y fijacion:” Y complementa en el 96.3 que la expresion programas de ordenador, compren-
dera también al material preparatorio.

3 OoMPI; Disposiciones Tipo para la proteccién del programa. (Dispositions types sur la pro-
tection du logiciel), recogidas en la revista El derecho de autor (Le droit d’auteur;) num. 1, pp. 7
a2l.

4 FERNANDEZ MASIA, Enrique; op. cit., p. 40.

17
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ma de ordenador, como por ejemplo las descripciones de un problema o las
instrucciones del usuario.

La pieza maestra del software es el programa de ordenador y los demaés
elementos son accesorios, razoén por la cual nuestro estudio se centra en el
primero, aun cuando los utilicemos como sindénimos.

7. DEFINICION DEL PROGRAMA DE ORDENADOR

Podemos observar que el programa de ordenador ha sido descrito de in-
numerables maneras, por ejemplo, como una particular expresiéon de una
idea impresa en un diagrama; como un manual de instrucciones para huma-
nos en una manera que las computadoras lo entiendan; como un proceso
para controlar un resultado en una computadora; como el complemento de
una maquina incompleta; como un accesorio usado en los sistemas de proce-
samientos de datos,6 etcétera.

La OMP], los define como el: “conjunto de instrucciones incorporadas en
un medio técnico legible por el ordenador, capaces de causar que una ma-
quina con capacidad de procesar la informacién, indique, actué u obtenga
una funcidn, tarea o resultados concretos”.”

Ortiz Peozo califica al programa de ordenador como un proceso de auto-
matizacidn, consecuencia de una combinaciéon de algoritmos y nimeros bi-
narios [por tanto creaciones técnicas], y asimismo, el resultado de incorporar
un conjunto de instrucciones que pueden presentarse bajo la forma de docu-
mento escrito literario, sin importar el género ni la forma de expresién”.8

Posiblemente la definicién mas acertada, la brinda la Corte Federal de
Australia; que resolvié que “un programa de ordenador es una serie de ins-
trucciones [0 procesos], escritas de una manera legible para la maquina,
preparada para obtener cierto resultado”.?

5 Ibidem.

6 CARR, Henry, op. cit., p. 1.

7 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual; “Dispositions types sur la protection
du logiciel, recogidas en Le droit d’auteur, No. 1, pp. 7-21.

8 OrTIZ PEOZO, Rafael, op. cit., p. 579.

9 La Corte Federal de Australia, en el caso de Apple Computer Inc. and another v. Computer
Edge Pty Ltd and Suss (1984) FSR 481, definié al programa como un grupo de instrucciones di-
rigidas paso a paso al computador para realizar las tareas requeridas y producir el resultado
deseado. Vid. 96 Harvard Law Review 1723 (1983).

“Es una serie de instrucciones (o procesos) que controlan o condicionan la operacion de
datos de una méquina procesadora o computadora”. The report of the president’s commission
on the patent system to promote the progress of the useful arts in an age of exploding technology
12 (1966).

“Un programa de computacion es una serie de bits, que representan la presencia o ausen-
cia de un pulso. El programa opera dentro del CPU como una serie de pulsos en una secuencia
pre distribuida de acuerdo al orden de los bits creados por el programador”. En los Estados
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Lo cierto es que su naturaleza es la de ejecutar una serie de instruccio-
nes o pasos, que corren en una computadora [u otro programa], cuando el
programa es ejecutado, con el fin de resolver o lograr un resultado cierto.

El programa es ante todo la prueba de que la combinacién de la mente
humana y el trabajo en equipo producen el desarrollo tecnoldgico. Incluso
Carr afirma que no podemos esclavizarlo a un solo concepto, pues de su na-
turaleza dependera su regulacién. Lo que si podemos hacer es ejemplificar
los criterios que lo dan a conocer.10

Un programa, tiene dos manifestaciones distintas, una como documento,
y otra como ejecucién de esas instrucciones contenidas en el documento.

Por una parte, los programas de ordenador son documentos de algtin
tipo que dan una serie de instrucciones para ser efectuadas por un ordena-
dor. Esos documentos pasivos pueden convertirse en procesos fisicamente
activos cuando el programa se ejecuta y las instrucciones dadas en el docu-
mento se realizan.

El texto del programa es pasivo, pero ejecutar el programa es un evento
en tiempo real. Por ende, un programa no solo se refiere al efecto pasivo ni
al evento activo del que es parte, sino a ambos. El programa como texto re-
presenta a la maquina antes de que se haya prendido. El programa de ejecu-
cién representa una maquina encendida en operario activa. Por tanto no
existe una distincién fundamental entre el texto del programa y el programa
de ejecucidn activa, asi como no hay distincion entre la méquina antes y des-
pués de que se inicie.1!

En atencion a lo expuesto, cabe concluir que el programa de ordenador
se percibe como el conjunto de instrucciones que procesa el ordenador a tra-
vés del CPU, para controlar el resultado de una médquina. Si un ordenador
fuera un humano, el programa seria el elemento inmanente, seria el espiritu
que conforma a la maquina, sus pensamientos, recuerdos, motivaciones y
aptitudes.12

Unidos de América, la legislacion autoral de 1976 reformada en 1980 por la ley 96-517, cuya
seccion 10 otorga una proteccién especifica a los programas de ordenador, facilita una defini-
cién de los mismos.

También se ha definido al programa de computacién como la interpretacién humana de la
actividad actual o potencial de un sistema informatico, en términos de la logica aritmética. La
jurisprudencia americana, contraponiendo el significado del término existente en los ambitos
matematicos e informdticos, ha identificado el algoritmo como “... un procedimiento consisten-
te en operar y combinar datos, principios matemdticos y equipamiento con el fin de interpretar
y o0 actuar sobre una concreta informacién, comparandolo con el algoritmo matemadtico, que
esta en si mismo contenido. El algoritmo informatico debe ser aplicado a la solucién de un pro-
blema especifico”. Véase Capitulo Tercero de esta obra.

10 Por ello no serfa errado afirmar que desde la oposicién de los criterios esenciales que la
definen, encuentro la similitud de las verdades de cada uno.

11 GELERNTER, David and JAGANNATHAN, Suresh, Programming Linguistics, U.S.A., The MIT
Press, 1990.

12 “Un ordenador sin software es tan intil como un tocadiscos sin discos”.
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8. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ORDENADOR

De esta forma y una vez definido el programa de ordenador, objeto de
nuestra comprension, es obligatorio describir su estructura y la manera en
que ésta se conforma, los pasos que sigue al operar, la invenciéon inmersa
en cada uno,13 la ejecucion y actualizaciéon de los esfuerzos humanos, para
que una vez conocida su parte tecnoldgica, estemos en aptitudes de estudiar
el ius que debe investirlo.

El disefio del programa de ordenador, es un proceso intelectual complica-
do; que encierra una pluralidad de pasos que podemos resumir como sigue:14

8.1. Delimitacion del problema

Un programa es creado para solucionar un problema concreto y para
realizar una tarea cierta.l5 El programa se genera en las mentes de las perso-
nas que quieren crearlo. Por tanto, el primer precursor de un programa es la
visién misma de crear una “criatura” que satisfaga funciones especificas.16

El programador realiza un analisis del problema planteado y sus posibles
soluciones. Este andlisis conduce a la conclusion de un algoritmo,17 que sera
el método por el que el programa solventara el problema identificado.

8.2. Arquitectura

Una vez delimitado el problema, la siguiente etapa consistird en conce-
bir y construir la arquitectura del programa. En ésta etapa, la entidad a crear
se dividira en tantas partes o modulos como sea posible.

13 La Ley tipo de la OMPI sobre invenciones define en el articulo 112 a la invencién como:
“La idea de un inventor que permita en la préctica la solucién de un problema determinado en
la esfera de la técnica:" A su vez la derogada Ley Britdnica de patentes de 1949 incluia la cono-
cida definicién de la invencién como cualquier forma de nueva manufactura “...Any manner of
new manufacture”.

14 Roger S. Presuman los resume en (i) la estructura de los datos, (ii) la arquitectura del
programa y (iii) el procedimiento detallado. Vid. Roger S. Pressman, Software engineering a
practitioners approach, 6a ed., NY, McGraw-Hill Professional, 2005. También se dividen en: el
concepto, la descripcion y redefinicion del concepto, la etapa tres es la especificacion, la cuartea
el diagrama de flujo y la quinta la codificacién. También vid. BANDEY, Brian, International Co-
pyright in Computer Program Technology, CLT Professional Publishing, Great Britain, 1996, p. 33.

15 La sola produccién de la idea no genera ningtin derecho, sino hasta el momento en que
la idea basica se concreta y expresa en un medio fisico.

16 La Corte Federal de Australia, en el caso de Apple Computer Inc. and Another v. Compu-
ter Edge Pty Ltd and Suss 53 ALR 225 (1984) definié al programa como un grupo de instruccio-
nes dirigidas paso a paso al computador para realizar las tareas requeridas y producir el
resultado deseado. Vid. 96 Harvard Law Review 1723 (1983).

17 Un algoritmo es un procedimiento paso a paso, definido rigidamente para resolver un
problema particular a través de un nimero finito de pasos. El algoritmo da una solucién al pro-
blema particular bajo ciertas circunstancias. BENDER, David; Computer Law, Software Protection;
op. cit., Sec. 3.02 (3).
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Para poder escribir un programa, es necesario definir la secuencia légica
que la maquina desarrollarad. Asi pues, el programador concebird el esquele-
to de tales operaciones logicas secuenciales, el lenguaje en que el programa
se escribird y las capacidades del hardware en donde el programa operara. El
esqueleto se refuerza por el algoritmo que solventa el concepto del programa,8
que aunque es parte del programa, el algoritmo no es el programa mismo.19

Por tanto el programador tendra la dificil tarea de disefiar el proyecto y
ocupard sus habilidades para dar originalidad y vida al ornamentado trabajo,
y momento en el que narrard las funciones que el programa realizard a través
de la aplicacién de constructivos algoritmos.20 El programador deberd utilizar
su conocimiento, pericia, [ingenio], juicio y gusto para satisfacer ésta etapa.2!

8.3. Diagrama de flujo o Flowchart

Para auxiliarse en la etapa arquitectdnica, el programador hace uso de
una tabla de diagramacion llamada de flujo o flowchart.22 En la misma, el
orden légico, secuencia y temporalidad del programa se amplia graficamente
por una secuencia de cajas conectadas por lineas y flechas que demuestran
los pasos del proceso en que el ordenador ejecutard las instrucciones repre-
sentadas por el algoritmo.23

El diagrama de flujo es efectivamente el plano del programa, que repre-
sentard de manera esquemadtica las instrucciones con el problema a resolver.24

En consecuencia, mientras en la primera etapa, las especificaciones se
escriben en forma narrativa y matematica, en ésta el material de apoyo sera
grafico.2s

18 El modelo escrito del software, como los blueprints o planos de arquitectura, pueden
servir de documento legal, al describir lo que el programador se ha comprometido a construir y
lo que el usuario accedi6 a pagar. STOBS, Gregory A., op. cit., Sec. 2.04 (b).

19 Hago especial hincapié, toda vez que algunos detractores de la patentabilidad del soft-
ware; apoyan la idea de que el programa de cdmputo es un algoritmo o método matematico
exclusivamente, sin darse cuenta de que el algoritmo solo es una pequeiia parte; del complicado
proceso.

20 E] trabajo duro inicia cuando el programador materializa las especificaciones técnicas y
funcionales de cada parte del programa asi como sus dimensiones y componentes que la hardn
que funcione como un todo. BANDEY, Brian, International Copyright in Computer Program Tech-
nology, CLT Professional Publishing, Great Britain, 1996, p. 35.

21 Macmillan and Co ltd v Cooper. (1923) 40 TLR 186 en 335.

22 Diagrama de flujo también denominado organigrama o diagramacién funcional o
flowchart.

23 Los algoritmos son simples series de pasos o procesos sisteméticos para completar algu-
na tarea.

24 CARR, Henry, op. cit., pp. 1y ss.

25 Flow chart es una representacion grafica para la definicidn, anélisis o solucién de un
problema en el que los simbolos son utilizados para representar operaciones, flujo de datos o
herramientas. Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Co-
pyrighted Works. Copyright Law Report, No. 2, 1978, p. 53, n. 126.
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El siguiente paso sera la escritura del programa utilizando los lenguajes
de programacion elegidos.

8.4. Los lenguajes de programacion

El ordenador (mdquina) no tiene un lenguaje como tal.26 A lo que nosotros
definimos como un lenguaje, son un grupo de instrucciones o comandos que la
maquina puede interpretar.2” Lo llamamos lenguaje pues es una forma de co-
municarnos con la mdquina, a través de instrucciones que puede interpretar.

El propdsito de un lenguaje de programacién es la comunicaciéon. Un
grupo de simbolos, entendidos por el emisor y el recipiendario, son combi-
nados de acuerdo a un sistema de reglas, lenguaje o sintaxis. Las semanticas
del lenguaje definen como cada frase sera interpretada.2s

El lenguaje; es solo una etapa de todo el proceso de un programa, razén
por la que no debemos atribuir mucha inteligencia artificial al ordenador en
éste nivel.29

Tipos de Lenguajes de programacion

Cada lenguaje de programacion, representa los intentos del hombre de
comunicar sus ideas a través de las mdquinas.30 A través de los afios se han
desarrollado principalmente, cuatro generaciones de lenguajes que han pro-
gresado con sistemas mas eficientes:3!

12 generacion. 22 generacion.
FORTRAN I FORTRAN II
ALGOL 58 ALGOL 60
Flowmatic COBOL
IPLV | Lisp .,

32 generacion 42 generacion
PL/1 Smalltalk
Algol 68 Object Pascal
Pascal C++
C CLOS
Simula Ada

26 Como lo indicamos, la méquina solo ejecuta instrucciones, toda vez que el entendi-
miento de instrucciones solamente es posible en el ser que comprende.

27 StoBs, Gregory A., op. cit., p. 61.

28 FISCHER, Alice E. and GRODZINSKY, Frances S., The anatomy of programming languages,
U.S.A-, Prentice Hall, 1993.

29 STOBS, Gregory A., idem, p. 62.

30 StoBs, Gregory A., idem. pp. 62-63.

31 El criterio minimo para distinguir un lenguaje es que se haya utilizado por lo menos
durante 10 afios. A su vez, la Association of Computing Machines ha seleccionado los lenguajes
informaticos HOPL I y HOPL II. Para una mayor referencia en la evolucién de los lenguajes y la
tipologia de la programacién vid. GRADY BOOCH, Object oriented design with applications, 2nd
Ed., U.S.A., Pearson Education; 1995, pp. 25-32.
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8.5. Codificacion

Como la realidad demuestra, al programador no le gusta estrellarse ante
lo imposible, ni proclamar principios que no puedan tener aplicaciéon practi-
ca. Por lo tanto, una vez decidido el lenguaje apto para convertir en realidad
su proyecto, el perito experto procedera a la codificacién del programa.

Todo programa informatico moderno, es codificado primero en un len-
guaje inteligible por el programador y mas tarde traducido a un lenguaje
binario [en secuencias de bits],32 entendible por el ordenador.33 A la progra-
macion del primer lenguaje se le denomina cédigo fuente y al del segundo
codigo objeto.34

A manera de ejemplo, el programador podrd escribir el programa en un
lenguaje particular como C++, y, posteriormente, el programa escrito en tal
lenguaje se traducirdss por el ordenador en una forma que podrd ejecutar
directamente al correr el programa.36

Cabe indicar que un lenguaje de bajo nivel es aquel mds cercano al
lenguaje con que opera el ordenador, en el que las instrucciones son me-
nos complicadas y los programas mas largos y menos complejos. Por el
contrario, un lenguaje de alto nivel posee instrucciones mas complejas nor-
malmente en inglés, reduciéndose el nimero de instrucciones necesarias
para crear un programa y facilitindose asi la labor de los programadores.37

8.6. Fijacion del programa

En cualquier forma que esté el programa, ya sea en cddigo fuente o en
cddigo objeto, se fijard en un soporte o medio fisico a través de medios épticos,

32 De la fusién los términos binary y digit ha nacido el término bit, que indica un carécter
binario. La memoria de un ordenador estd compuesta de nucleos de ferrita que se magnetizan o
no (presencia o ausencia de una carga eléctrica). Al valor O le corresponde la magnetizacién y al 1
la desmagnetizacion o viceversa. Un bit (basic indisoluble information unit) se interpreta como la
unidad minima indivisible de la informacién. Vid. FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 35.

El byte es la unidad de data de uso mas extendido en la industria informatica, y esta com-
puesta generalmente de ocho bits. Representa generalmente la unidad de memoria mas peque-
fla que puede manejar un ordenador y se configura en la medida fundamental de la capacidad
de aquella. FERNANDEZ MASIA, Enrique, idem, p. 17.

33 Al primer proceso se llama compilacién y al segundo traduccién. BERESFORD, Keith,
op. cit., p. 33 b.

34 SHERMAN, C., SANDISON, H. y GUREN, M., op. cit., Cap. 101, pp. 101-120.

35 Esta misién se realiza por los programas ensambladores, intérpretes o compiladores y se-
ran utilizados dependiendo del tipo de lenguaje que se haya utilizado para escribir el programa.

36 El lenguaje LISP lo elegiré4 si el software necesitara entender un inglés complejo, El C si
se requiere que el software tenga control cercano con los trabajos del computador o el micro-
procesador, y donde la velocidad del procedimiento sea importante, FORTRAN serd elegido si se
necesita que el programa realice una gran tarea de célculos cientificos ADA es el exigido para
desarrollar sistemas militares americanos, etc.

37 FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 45.
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electrénicos o magnéticos (casetes, cintas floppy disks, hosts, etc.). El medio
fisico o electrénico en el que se fija el programa; es solo el soporte del pro-
grama, mas no el programa mismo; ya que el programa se conformara por el
grupo intangible de instrucciones que circundan la arquitectura, légica, de-
sarrollo, originalidad procesos y pruebas del programa,38 o sea, la informa-
cién que contiene el medio fisico o electrénico in situ.

8.7. CASE y otras herramientas de apoyo

En su tarea, el programador se auxiliard de otros programas que le servi-
ran de herramientas para la traduccidn del cédigo fuente al cédigo objeto.
Estos programas compilaran y traduciran el lenguaje para que pueda ser
descifrable por el ordenador.39 No olvidemos que el lenguaje de programa-
cién, mds que un lenguaje de la computadora, es un lenguaje para describir
los pasos que suministren una solucién a una clase de problemas.

Los programas de apoyo a los que ahora nos referimos, se denominan
CASE (Computer Added Software Engineering Tools), y seran las herramientas
tecnoldgicas mas cercanas, en las que el programador se apoyara para la tra-
duccidén, compilacién, programacién, ensamblaje, diagramacién, depuracion
de errores y actividades de ingenieria inversa, para facilitarle su labor.40

9. TIPOS DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

Una vez codificados los programas, se clasificardan segtin sus funciones
en “programas operativos”, o en su caso, en “programas aplicativos” (aun
cuando algunos programas puedan entrar en ambos grupos).41

Tanto los operativos como los aplicativos, son programas que directa-
mente interactian con el usuario del ordenador 42 para que éste tltimo rea-
lice tareas determinadas.43

Un programa operativo realiza la funcién dentro de la computadora
como parte de la operacién de la maquina, por ejemplo, la ejecucion de los
programas de aplicacion.44

En lo demas, los programas operativos son programas que controlan
las funciones internas del ordenador o facilitan la utilizaciéon de los progra-
mas de aplicacion.45> Generalmente estos programas se instalan en el propio

38 El sistema operativo es una especie de programa de ordenador que es dirigido no a las
aplicaciones que se procesan por el usuario final sino hacia el hardware del ordenador mismo.

39 StoBs, Gregory A., op. cit., p. 66.

40 BANDEY, Brian. op. cit., p. 39.

41 GazE, B., Copyright Protection of Computer Programs, Sydney, The Federation Press, 1989.

42 Apple Computer, Inc. v. Formula International, Inc., 725 F. 2d 521, 523 (1984).

43 GAZE, B., op. cit., p. 8.

44 CARR, Henry; op. cit., p. 3.

45 KEUSTEURMANS, J. y ARCKENS, 1., International Computer Law, Bender, 1990, cap. I, pp. 1-6.
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ordenador interactuando directamente con el circuito de la maquina,+ como
seria el caso de Microsoft Windows, Linux o Mac OS.

Un programa de aplicacién en cambio, es un tipo de software disefiado
para facilitar al usuario la concrecion de un cierto trabajo. Esta caracteristica
lo diferencia de otros tipos de programas, como los sistemas operativos (que
son los que hacen funcionar a la computadora), los lenguajes de programa-
cién (que permiten crear los programas informaticos en general) y las utili-
dades (que realizan tareas de mantenimiento o de uso general).

Un ejemplo de programas aplicativos, lo conforman los procesadores de
palabras o los videojuegos.47

46 Asi como cualquier programa de ordenador puede integrarse en el hardware, también
puede instalarse en forma de chip duplicando en un chip el circuito que generaria al operarse
en el ordenador. En atencién a que tal programa ocupa un lugar entre el software y el hard-
ware, se le ha denominado firmware. Un ejemplo del firmware es el ROM y otro es el micro c6-
digo que son las instrucciones utilizadas para la programacién de las funciones basicas que
tienen lugar en el interior de un microprocesador de un ordenador. SOLER, P., op. cit., pp. 1653-
1655 citado por FERNANDEZ MASIA, Enrique, op. cit., p. 42.

47 Ibidem, 8.
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CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

No cabe duda, de que el derecho de autor ha sido a través de los siglos re-
cientes, la figura juridica preferida para regular todos aquellos supuestos de
creacion del ser humano, sobre todo cuando se ha puesto en duda la figura
idénea de proteccion.

La bondad y virtud del derecho autoral, provoca que se encuentren ele-
mentos estéticos merecedores de proteccidon a toda nueva tecnologia. Fue la
imprenta de Gutemberg la chispa que provocé hace mas de cinco siglos, una
marcada necesidad para resguardar los derechos de los escritores e impreso-
res, que se vi6 materializada por primera vez en una ley especial, casi tres
siglos mds tarde en Inglaterra.

La dinamica de la ingenieria del derecho autoral y su alta moralidad,
conviene en respuestas que solo pocos pondrian en duda su justificante pro-
teccién. El interés supremo a proteger materializado en la expresion original
del hombre y la mujer; la ausencia de formalismos, el amplio término de
salvaguardia, y el espectro apertus que amplia de manera ilimitada la protec-
cién a todo tipo de obras, sin importar su nombre o tipo, sino solo su origi-
nalidad; hicieron del derecho de autor, el medio idéneo para proteger
también los programas de computo.

El software, exigia una proteccion, tanto por el hecho de ser producto
del ingenio del ser humano, como por la importancia que representaba como
elemento de la economia mundial. Ademas de lo anterior, mostraba gran
facilidad de reproduccién ilimitada, a un bajo costo y sin necesidad de cono-
cimiento tecnolégico alguno.

Debido a lo anterior, desde el primer momento surgieron algunas dudas
sobre la conveniente figura de proteccién para los programas de ordenador.
Los legisladores y juristas, en ese empefio, acudieron a la figura de Derecho
de Autor como el idoneo para la proteccion de los programas informaticos
y de las nuevas tecnologias.!

1 El derecho intelectual incluye al derecho de autor y la propiedad industrial, con excep-
cién de Espafia que limita la propiedad intelectual inicamente al derecho de autor.
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10. PREMISAS PARA LA PROTECCION DEL SOFTWARE
POR EL DERECHO DE AUTOR

Siguiendo las palabras de Gémez Perals, actualmente no podemos pen-
sar en un mundo sin ordenadores ni programas que los operen; y por lo
tanto un derecho que los proteja y los regule El software 2 llego para quedar-
se y de ello no hay vuelta atrds. Necesitamos de las médquinas tanto como
ellas necesitan de los humanos para operar. El programa de ordenador, es el
objeto mismo de la [nueva] revolucién tecnoldgica. La evolucion del tltimo
siglo, no tiene igual en ningtin otro proceso humano, ni siquiera técnicamen-
te hablando, a pesar de la importancia de la revolucién industrial.3

La funcién principal de los ordenadores es procesar informacién y datos,
por lo que hoy en dia resulta inconcebible la vida sin su uso en todas las
areas de la ciencia, la economia, la empresa y en el &mbito social.4

Los ordenadores han penetrado en todos los sectores: académicos, pro-
fesionales, comerciales,> industriales, sociales y religiosos. Son herramientas
utiles que permiten el uso, aprovechamiento y andlisis de informacién masi-
va. No obstante, las computadoras, incluso las mds modernas y sofisticadas
son simples maquinas, incapaces de tomar decisiones por si mismas. Para ser
utiles necesitan un soporte 16gico y un equipo fisico. Un ordenador sin soft-
ware es tan indtil como una guitarra sin cuerdas.6

El programa de ordenador es un producto de la mente humana o atri-
buible a ella 7 y por esa razén y por las consecuencias econémicas que con-
lleva, es un bien que exigié una eficaz proteccién.s

La naturaleza juridica del programa de ordenador, se encuadra dentro
del conjunto de los bienes muebles. El software es un bien con elementos de
dificil tangibilidad, cuyo principal valor se encuentra en su creacién intelec-
tual y no en el soporte material.? Es una cosa (re), un bien y no un servicio.

2 Se utiliza el término “software” en esta segunda parte, como sinénimo de programa de
ordenador o de computo, no obstante ser éste ultimo el género del primero.

3 GOMEZ PERALS, Miguel, La Cesidn de uso de los programas de ordenador, Madrid, COLEX,
Imprime Graficas Rogar, 1999, p. 157.

4 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-Spanish Software Law, Madrid, Mar-
cial Pons, 2001, p. 840. Vid. GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La proteccién juridica de los progra-
mas de ordenadores electrénicos”. Revista de derecho Mercantil, num. 113, 1969, pp. 413, 414.

5 Son pieza bdsica de cualquier economia. FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion inter-
nacional de los programas de ordenador, Granada, 1996, pp. 11y ss.

6 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-Spanish Software Law, op. cit., p. 840.

7 GOMEZ PERALS, Miguel, op. cit., p. 148.

8 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo Coordinador y Otros. Comentario de DELGADO
ECHEVERRIA, Jests, Comentarios a la ley de propiedad intelectual, Espaiia, Tecnos, 1989, p. 1321.

9 El soporte, corpus mecanicum o realidad fisica es el soporte que materializa la tangibili-
dad haciéndola perceptible por los sentidos y concretando la creacién intelectual o corpus mysti-
cum en una determinada expresion. GOMEZ PERALS, idem, p. 151.
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No obstante, es cierto que existen determinadas prestaciones en forma de
servicios, lo cual no impide la calificacién del software como un bien.10

Los programas de ordenador; son obras utilitarias, funcionales y tecnold-
gicas, con propdsitos evolutivos.l1 Son creaciones de la mente humana, que
precisan de un instrumento o medio material o efectivo para manifestarse en
el mundo externo.12

La nota peculiar que presentan estos bienes es su ilimitada capacidad de
repeticion, que les permite operar y reproducirse o almacenarse en un nu-
mero indefinido de copias; circunstancia que lleva aparejada la importante
consecuencia de que la idea —la creacion de la mente humana— (bien in-
material) es susceptible de posesion y disfrute simultaneo por una pluralidad
de personas. 13

Lamentablemente, por las diferencias que presentan, en comparacion
con las obras tradicionalmente protegidas, no se adaptan a las reglas preexis-
tentes, por lo que en algunos casos la proteccién que les ha concedido es in-
adecuada o insuficiente.14

La principal razon de creacién de estos programas (mas no la tnica), es
su resultado técnico, pues son la tecnologia necesaria para operar y utilizar
los ordenadores.1> Su funcién técnica es la realizacién de tareas prdcticas.
Sin embargo, de manera complementaria, su conformacién aprovecha los
lenguajes para expresar lo que algunos han llamado la estética cibernética,
asimilandolos a las obras literarias y justificando de éste modo, su inclusién
en la proteccion del derecho autoral.

10 GOMEZ PERALS, Miguel, idem, p. 109. Para Gémez Segade, el software es un bien intan-
gible, y como tal constituye un tertium genus entre las cosas muebles e inmuebles, mencionadas
en el Articulo 333 del Cddigo Civil Espafiol. GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-
Spanish Software Law, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 909.

11 GOMEZ PERALS, Miguel, idem, p. 157.

12 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-Spanish Software Law, idem, p. 840.
Gomez Segade sostuvo desde los afios sesenta, que la segunda revolucion industrial o la llama-
da era do los ordenadores habia iniciado. Vid. GOMEZ SEGADE, José Antonio, La proteccion juridi-
ca de los programas de ordenadores electrénicos, RDM 113, 1969, p. 413.

13 GALAN CoRroNA, Eduardo, “Comentario al Titulo VII. Comentarios a los Articulos 428 y
429 del C.C. y Ley de Propiedad Intelectual”; Comentarios al Cédigo Civil y a las compilaciones
foraneas, dirigidos por M. Albaladejo, Articulo; T. V; Vol. 4 B; Madrid, Dersa, 1995, p. 217. cita-
do por FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién internacional de los programas de ordenador, op.
cit., p. 11.

14 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion internacional de los programas de ordenador,
op. cit., p. 27. En las legislaciones nacionales e instrumentos de Derecho Internacional, se quiso
evitar este problema introduciendo a manera de calzador a los programas dentro del derecho
de autor, con un articulado especifico por el cardcter que revestia. Asi en lo similar se protege al
igual que el resto de las obras, y en las divergencias tiene su articulado especial.

15 El objetivo del programa de ordenador, es que se use, y resuelva problemas o pasos con el
mismo resultado. Que ejecute las mismas operaciones ante las mismas solicitudes, tal como una
mdquina o motor de autor o una imprenta. Ante la misma causa deberd generar el mismo efecto.
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11. ANTECEDENTES JURIDICOS DE PROTECCION DEL SOFTWARE POR MEDIO
DEL DERECHO DE AUTOR

En sus origenes en los afios sesenta del siglo que nos precede, ante la
ausencia de una regulacién especifica sobre la proteccion de los programas
de cémputo, éstos encontraban resguardo principalmente a través de las
normas del secreto industrial y las elaboradas clausulas contractuales de
confidencialidad que acordaban los participantes.16

A partir de ello, la protecciéon de los programas se articulé de manera
mas especifica a través de los contratos de alquiler, licencia o prestaciéon de
servicios, pero la exigencia de una proteccion erga omnes era imperante.17

Como en todo adelanto, pasaron los afios, se mejoraron los sistemas de
computo, surgieron retos adicionales y esperanzadores instrumentos juridi-
cos que los regularan de manera especializada.

Fue entonces que Filipinas, en 1972, incluy6 por primera vez la protec-
cién de los programas de ordenador en su legislaciéon del derecho de autor.18
A este antecedente, le siguié la primera sentencia conocida en el mundo en
torno a un programa de ordenador, pronunciada en 1966 por un tribunal
penal norteamericano, que encontrd culpable a un empleado de Texas Instru-
ments por ofrecer un programa fuente, propiedad de la empresa patrona.19

En 1968, ante la solicitud de un estudiante de Derecho, quien presentd
dos programas de ordenador, la Oficina de Derechos de Autor de Estados
Unidos, declaré que: “...tales libros podian registrarse”.20

Se respiraban momentos, en donde era mas importante la comodidad y la
celeridad para la proteccion de los programas; que el analisis de su naturaleza
juridica propia. El interés del momento evidenciaba una vez mas la teoria del
interés de Heck,2! o en su caso el interés econémico descrito por Posner.22

16 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo Coordinador y Otros. Comentario de DELGADO
ECHEVERRIA, Jests, Comentarios a la ley de propiedad intelectual, idem, p. 1328.

17 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo, op. cit., 1323.

18 Decreto presidencial N. 49, de 14 de noviembre de 1972, recogido en Le droit d’auteur,
1974, pp. 306 a 313. Vid. FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién de los programas de ordena-
dor en Esparfia, Valencia, Tirant lo Blanch, 1996, p. 79.

19 Fl caso se inicia por la trasmisién del programa fuente perteneciente a la empresa. Vid.
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo Coordinador y Otros. Comentario de DELGADO ECHEVERRIA,
Jesus, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit., p. 1322.

20 Al mismo tiempo que la Oficina de Patentes anunciaba que no concederia proteccién
mediante patente a los programas ordenador.

21 La meta final de la jurisprudencia de los tribunales y de la resolucién judicial del caso
es la satisfaccién de las necesidades de la vida. Estas tendencias apetitivas las denominamos in-
tereses. La jurisprudencia de intereses considera el derecho como proteccién de intereses. Las
leyes son las resultantes de los intereses de orientacion material, nacional, religiosa y ética que
se contraponen unos a otros y luchan por sus reconocimientos. Jurisprudencia de intereses. Ci-
tado por LARENZ, Karl, Metodologia de la ciencia del Derecho, Espafia, Ariel, 2001, pp. 70 y ss.

22 POSNER, Richard A., Economic Analysis of Law, Aspen, 7th edition, U.S.A., 2007.
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11.1. La nueva era

El derecho intelectual como medio idoneo de proteccién de los progra-
mas de cémputo.

Las figuras de propiedad intelectual, eran las que mejor se ajustaban a la
proteccidon de los programas; concretamente las patentes y los derechos de
autor. Ante la diatriba de una proteccién especializada, las patentes no pare-
cian muy deseadas, pues exigian para su proteccion de un registro, que con-
sumia enormes cantidades de tiempo y dinero; y requeria novedad y altura
inventiva; aunado al hecho de la dificultad de verificar las anterioridades a
partir de una lista de codigos fuente.

En cambio, la figura juridica que se cefifa mejor por sus ventajas; era la
del derecho de autor, a partir de lo cual, la obra —programa de cémputo—
se podia asimilar, por sus caracteristicas intimas a las obras literarias o cien-
tificas (ya fuera por tener forma escrita el codigo fuente, asemejandose a las
obras literarias); o por ser una obra de pensamiento humano expresado,
ademas de no requerir de formalidad o registro para su proteccién en la ma-
yoria de los paises del mundo —de manera concordante con la Convencion
de Berna—. Paralelamente, con el derecho de autor, se abarataba la protec-
cion de los programas, y se le proporcionaba inmediatez. Tampoco se reque-
ria novedad ni altura inventiva para su proteccion, sino solo se exigia
originalidad.?

El derecho de autor, era perfectamente aplicable a los programas de or-
denador, por la sencillez de la exigencia para otorgar proteccion. El derecho
de autor otorgaba proteccion a cualquier obra del ingenio que fuera original,
que comunicase sentimiento y arte a través de cualquier medio, incluyendo
el simbdlico. Para este derecho cualquier valor utilitario de la obra era irrele-
vante, por lo que en definitiva, cualquier expresion manifiesta de la persona-
lidad del autor, seria suficiente para proteger su obra, a través del derecho
de autor.24

23 Pese a la desacertada ubicacion de los programas de ordenador en los derechos de au-
tor, lo cierto es que se mantiene protegido por el derecho de autor, por las ventajas siguientes:

1. La proteccién se abarata en gran medida al hacer innecesaria la renovacién en contraste
con la proteccién por patente y el pago de un canon anual.

2. No requiere de registro, al contrario de una patente ya que se protege por el derecho de
autor por la sola creacion.

3. El programa de ordenador debe cumplir sélo con el requisito de originalidad, el cual es
mas facil de satisfacer que las condiciones exigidas para otorgar una patente. Ademas, de ser la
solucién mas rdpida e internacionalmente mas eficaz, ya que se logra inmediatamente una pro-
teccién internacional a través de los Convenios Internacionales de Berna, Ginebra, y posterior-
mente TRIPS y WCT —TODA—, que analizaremos ulteriormente.

24 Una especie de estética informaética.
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Sumado a lo anterior, beneficiaba el hecho de que la mayoria de los pai-
ses eran signatarios de alguno de los Convenios Internacionales existentes
en aquel momento.25

No obstante, ninguna de las anteriores premisas razonadas, tuvieron que
ver con la naturaleza juridica propia de la propiedad intelectual y de los pro-
gramas, ya que todas ellas confluyen en considerar aspectos econdmicos, en
eludir las exigencias del sistema de patentes, y aprovechar la cobertura de
los Convenios Internacionales.

Por ello, es que la decision de integrar los programas de ordenador,
como objeto del derecho de autor, viene marcada mas por consideraciones
econdmicas que juridicas; y, en especial por la presion ejercida por las gran-
des empresas informaticas.26

En suma, como obra original expresada por su autor, el programa de
ordenador tiene caracteristicas propias que son protegibles por el derecho de
autor. No obstante, su protecciéon no puede verse limitada o reducida sola-
mente éste derecho, pues existen otros que le son idéoneamente aplicables
también.

Como comente en parrafos anteriores, nada impide que se complemente
y acumule a la proteccion del derecho de autor, la de otros derechos que a
su vez le correspondan por su naturaleza propia.

12. CRITICAS A LA PROTECCION DEL PROGRAMA DE ORDENADOR
POR EL DERECHO DE AUTOR

Como estudiamos, ante la necesidad social una regulacién de los progra-
mas, especialmente por la hecatombe econdmica mundial que traeria su
ausencia,?? se determiné al derecho intelectual como el idoneo para su regu-
lacién.

La diferencia esencial entre los derechos principales que conforman la
propiedad intelectual (el derecho de autor y la propiedad industrial); consis-
te en que el primero tiene como fines esenciales comunicar ideas, belleza y
sentimientos al género humano; en cambio en la propiedad industrial2é pre-

25 Convenio de Berna y Tratado de Ginebra.

26 ABADIA, Manuel y otros, op. cit., p. 45.

27 Aunque en el principio de su existencia, los programas de ordenador no representaban
la importancia que tienen hoy en dia, con el paso de los afios fueron adquiriendo su valor y
sentido en el mundo que los aprovechaba.

28 La expresion propiedad industrial no resulta afortunada desde el punto de vista dogma-
tico, porque los derechos objeto de regulacién ni son derecho de propiedad ni estan limitados a
la industria, sino generalizados a todos los sectores econdmicos. Su auge se debe a una larga
tradicion histdrica legislativa de orden francés que arranca desde los momentos posteriores de
la revolucién francesa, donde se dese6 proteger las creaciones industriales como base de pro-
greso y desarrollo. Para ello se acudi6 al paradigma del derecho absoluto del momento que era
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domina intensamente su sentido practico [util] y transformador de la
materia.2?

Derivado a su féacil implementacion, la idea imperante en el mundo; fue
dar una primer proteccién inmediata a los programas de computo, a través
del derecho de autor; no obstante encontrarse frente a los desaciertos si-
guientes:

a) El programa de ordenador carecia de pretensiones estéticas, requeri-
das para la proteccion por medio del derecho de autor, a su vez que presen-
taba como consecuencia de su operacion el resultado técnico que pretendia.30

b) El programa de ordenador dificultaba el cumplimiento con el derecho
de cita, para incluir fragmentos de obras ajenas, pues es imposible que se
incluya la cita de obras ajenas.3!

¢) El programa de ordenador, a diferencia del resto de las obras autora-
les, no tenia como interlocutor a un publico humano, sino a otros ordenado-
res [0 a otros programas].

d) El programa de ordenador, no estimulaba reacciones emotivas en el
perceptor, sino pretendia la realizacion de tareas practicas, que ponian en
entredicho la adecuacion positiva de éstas obras en la propiedad intelectual
(derecho de autor).32

e) El programa de ordenador quedaria desprotegido, toda vez que los
derechos autorales, no protegen ideas sino su meramente su expresion de-
jando la obra mas indefensa frente a copias no literales pero similares.

Luego de considerar las contradicciones anteriores, la mayoria de las le-
gislaciones mundiales, decidieron proteger a los programas de ordenador
por medio del derecho de autor, asimilandolos a las obras literarias.

Esta decisién se motivé principalmente en los argumentos siguientes:

a) El derecho de autor es una rapida respuesta juridica para proteger las
obras desde el momento de su creacion, incluso contra la pirateria.

el derecho de propiedad. GOMEZ SEGADE, José Antonio.; "Tecnologia y Derecho”; Madrid, Mar-
cial Pons, 2001, p. 75. Tema Propiedad Industrial. Voz publicada en el T. IV de la Enciclopedia
Juridica Bésica, editada por Civitas, Madrid 1995.

29 ABADIA, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software; op. cit., p. 30.

30 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.) y otros. Comentario de DELGADO ECHEVE-
RRIA, Jesus, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit., p. 1327. Por su parte, Baylos
Corroza comenta que los programas de ordenador son creacién intelectual aunque no tengan
caracter estético, lo que no reputa imprescindible, en todas sus fases humanamente comprensi-
bles, estdn integrados por signos escritos, de contenido semdantico, y en este aspecto no puede
negarse su condicién de obras literarias. BAYLos CORROZA, Hermenegildo, La Proteccién Juridica
de los Programas de Ordenadores en el proyecto espafiol de una nueva Ley de Propiedad Intelectual,
AIC, Andlisis e Investigaciones Culturales, nim. 2, junio-septiembre, 1986, pp. 22-25.

31 ABADIA, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software, op. cit., p. 39.

32 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.) y otros. Comentario de DELGADO ECHEVE-
RRIA, Jestis, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, idem, p. 1328.
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b) Las obras protegidas por el derecho de autor, poseen siempre un
elemento intelectual creador, mismo que presentan los programas de or-
denador.

¢) Las categorias de obras protegibles por el derecho de autor, son ilimi-
tadas, por tanto cabe proteger a los programas de ordenador dentro del de-
recho autoral.

d) El objeto de proteccion no es la idea, sino el modo de expresidén. No
obstante, la obra debera tener originalidad.

e) Resulta sencillo considerar al programa de ordenador como una obra
susceptible de ser tutelada por la propiedad intelectual [derecho de autor].33

f) No requiere registro ni formalidad alguna para su proteccidn.

g) El término de su proteccion es mas amplio que el del resto de los de-
rechos intelectuales.

h) El cddigo fuente es asimilable a las obras literarias.

i) El programador es mas que un capturista, pues expresa sus ideas en el
programa.

Comparto la opinién de Ferndndez Masid, quien considera que la deci-
sion de proteger los programas por derecho de autor es irreversible,34 por lo
que sobra detenernos a discutir si tiene o no cabida su proteccién dentro del
derecho de autor.35

13. LA ORIGINALIDAD DEL PROGRAMA DE ORDENADOR
COMO UNICO REQUISITO PARA SER PROTEGIBLE
POR EL DERECHO DE AUTOR

Una vez resuelto que los programas de cémputo se protegen por medio
del derecho de autor, independientemente de cualquier otra protecciéon acu-
mulada, el tinico requisito exigido hoy en dia, tanto por las legislaciones
nacionales como por los Tratados Internacionales para la proteccién de cual-
quier obra por medio del derecho de autor, es que ésta sea una creacion
original;36 es decir que exista una creatividad original.37

33 Bonpia ROMAN, Fernando, Propiedad Intelectual, su significado en la sociedad de la infor-
macién, Madrid, Trivium, 1988, p. 274.

34 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion internacional de los programas de ordenador,
op. cit., p. 31.

35 Que evidentemente la tiene, en su parte artistica, y en razén de ser una obra original
del ingenio humano, lo cual como analizaremos mas adelante, no impide que comparta una
proteccién acumulada con las demads figuras que pueden protegerla dada la naturaleza juridica
del programa de ordenador.

36 GOMEZ PERALS, Miguel; op. cit., p. 149.

37 El glosario editado por la OMPI se refiere a las obras cientificas como toda clase de
obras que no sean las artisticas o literarias, por ejemplo los escritos de caracter técnico, los li-
bros de consulta, los de divulgacion cientifica o las guias practicas. Lo que es paraddjicamente
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Dicha obra creativa deberd estar exteriorizada al mundo fisico, para su
identificacion y proteccion, pues de otro modo la obra no seria identificable
ni protegible. Por ello, las ideas como tales se excluyen de la proteccién del
derecho de autor y del derecho industrial.

El derecho de autor —a diferencia de lo que sucede en el derecho indus-
trial— no exige novedad, altura inventiva, utilidad o registro para su protec-
cién; sino solo originalidad. Por originalidad debemos entender que la obra
creada, sea realizada por el trabajo intelectual de su autor, y no copia de
otro. En el derecho de autor, la obra se protege, no porque enriquezca el
conjunto de creaciones de que dispone la sociedad, sino por ser una manifes-
tacién de la personalidad del autor. La originalidad exigible, para la protec-
cién por medio del derecho de autor, dependera de la naturaleza de la obra,
de la mayor o menor libertad creativa de su autor, y del grado de compleji-
dad alcanzable.38

Por lo demads, el grado de originalidad no es cualitativo. La ley no juzga
las obras, ni mide su mérito o importancia. Las protege a todas ciegamente.
No mide ni el esfuerzo creativo, ni el coste econémico, ni el valor estético. El
requisito se satisface con un grado minimo de originalidad, fruto del genio o
de la inteligencia.3 La utilidad de la obra no se tomard en cuenta, ni se exi-
gira la existencia de un destinatario para su proteccion.40

En el caso de los programas de ordenador, el margen a la creatividad y
por tanto la exigencia de originalidad, se ven limitadas y reducidas, toda vez
que la programacion se restringe al marco de pasos uniformes y a innovacio-
nes paulatinas y acumulativas.4!

A los programas de ordenador, suelen pasarle lo que de manera similar
sucede, al resto de las obras derivadas protegidas por derecho de autor, que
por definicién suelen incorporar escasos elementos novedosos o se encuen-
tran estrechamente condicionadas por exigencias técnicas.42

Por ende, los programas tienen una impronta personal poco perceptible.
Pero aun asi, la originalidad viene creada por cada autor que suefia en la
manera de representar el arte tan sencillo o tan complejo de programar.

la consecuencia inmediata de la proteccién de la forma y no del contenido de la obra cientifica,
es que en ella se protege precisamente lo que no es contenido cientifico sino obra literaria o
artistica.

38 ABADIA, Manuel y otros, op. cit., p. 39.

39 BERCOVITZ, Rodrigo, op. cit., p. 168.

40 Tbidem.

41 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.) y otros. Comentario de DELGADO ECHEVE-
RRIA, Jests, p. 1406. También vid. GOMEZ PERALS, Miguel, op. cit., p. 149.

42 BERCOVITZ, Rodrigo, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual-Comentario al articulo
10, Madrid, 1997, p. 168.
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14. LoS TRATADOS INTERNACIONALES COMO ANTECEDENTE
DE LA PROTECCION DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTO POR MEDIO
DEL DERECHO DE AUTOR

Con miras a motivar y proteger al autor, a su creatividad e ingenio, y
proteger su inversion,4 los Convenios Internacionales de Berna,+ y de
Paris,45 sentaron las bases para unificar la tutela mundial del Derecho In-
telectual.46

Ambos Convenios Internacionales, son administrados por la Organiza-
ciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) desde la entrada en vigor
de la Convencién de Estocolmo por la que se constituye.4”

En el mismo afio de su creacién en 197048 el Secretario de la ONU encar-
g6 a la OMPI que se diera a la tarea de estudiar la forma idénea de protec-
cién juridica para proteger los programas de ordenador. Posteriormente, en
1974 se celebr6é un Acuerdo entre la ONU y la OMPI, para constituir a ésta
dltima, en un Organismo Intergubernamental Especializado de las Naciones
Unidas, con el cometido de facilitar la transferencia de tecnologia, a los
paises en vias de desarrollo.49 Para lograr su misién, la OMPI integré un
afio después, un grupo de expertos, cuya labor desarrollada por los mismos

43 Es un derecho social el acceso al ingenio. KARJALA, Dennis S., Copyright, computer soft-
ware and the new protectionism, Jurimetrics, J. 33, 41 (1987), p. 40.

44 El Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886 para la proteccién de las obras lite-
rarias y artisticas completado en Paris el 4 de mayo de 1896, y fue revisado en Berlin el 13 de
noviembre de 1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de
junio de 1928, en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 en Paris
el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, del 20 de marzo de 1883,
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La
Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

45 El Convenio de Paris, de 20 de marzo de 1883 para la proteccién de la propiedad indus-
trial, fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de oc-
tubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

46 Derechos de Autor, Patentes, Marcas, Disefios Gréficos, Modelos de Utilidad, etc.

47 El Convenio de Estocolmo; fue firmado el 14 de julio de 1967, entré en vigor en 1970 y
fue enmendado en 1979. La OMPI es una organizacién intergubernamental que en 1974 pasé a
ser uno de los organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas.

48 Desde 1974, la ONU constituye la OMPI en un Organismo Intergubernamental Especiali-
zado de las Naciones Unidas, con la responsabilidad de tomar “...todas la medidas adecuadas
para facilitar la transferencia a los paises en vias de desarrollo de las técnicas relacionadas con
la propiedad industrial, afin de acelerar su desarrollo econémico, social y cultural”.

49 En el dmbito internacional la Asociacién Internacional para la Proteccién de la Propie-
dad Industrial (AIPPI), lleva estudiando la proteccién de los programas de ordenador desde
1975 y ha adoptado una serie de resoluciones. Anuarios AIPPI, II, 1975, p. 209; II, 1978, p.
236; 111, 1984 p. 141; VII, 1986, p. 222; II, 1988, p. 225; y II, 1989, p. 331.
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durante siete afios, logré que en 1978 la Oficina Internacional de la OMPI
publicara las “Disposiciones Tipo para la Proteccién del Soporte Ldgico”,50
que organiza a los programas por medio del derecho de autor.5!

14.1. Las Disposiciones Tipo de 1978

En consecuencia, en 1978 la Organizacién mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) publicé por medio de su Oficina Internacional, unas “Disposi-
ciones Tipo para la Proteccién del Soporte Logico”.52

Las comentadas Disposiciones, por no ser Tratado Internacional, no obli-
gaban a los Estados miembros de la OMPI a acatarlas, pero constituyen una
importante directriz para desarrollar su derecho nacional. 53

En ese momento, los Tratados Internacionales que regian la materia au-
toral internacional; eran el Convenio de Berna (administrada por la OMPI) y
la Convencion de Ginebra administrada por la (UNESCO), mismos que eran
escasos en relacion con la especializacion exigida por los programas de orde-
nador, pues solo daban principios sobre los cuales construir un derecho de
autor.

La OMPI dudaba que las Convenciones Internacionales que administraba
(Paris y Berna) cubrieran suficientemente la proteccion del software, de ahi
que, en 1979 se planteara la posibilidad de celebrar un verdadero Tratado

50 La derrota de la propuesta de la OMPI de 1978 tuvo como efecto el fracaso de la répida
transferencia de tecnologia a los paises en vias de desarrollo. ABADIA, Manuel y otros, Patentes,
Marcas, Software, idem, p. 38.

51 La expresion original en el programa, estd limitada a un lenguaje informadtico. El len-
guaje se limita a programar un numero de pasos a realizar, pues la programacién basica da un
resultado técnico y no artistico en donde a + b= c de forma mecdnica. El arte en la informatica
se encontrara en la expresion original de ese lenguaje, pero como hemos mencionado, mas que
ser artistico, es funcional.

52 WIPO’s Model Provisions on the Protection of Computer Software, 1978.

53 Define en su Articulo primero al programa de ordenador incluyendo dentro de éste la
descripcién de programa, la documentacién auxiliar, y el soporte 16gico (software), el Articulo 2
seflala como se adquiere y transmite esta propiedad.

El Articulo tercero se dedica al concepto de originalidad distinguiendo del de novedad.
Sefiala que es original cuando es fruto del trabajo intelectual personal de su autor. La protec-
cién no se extiende a los conceptos sobre que se basa el soporte 1égico.

El Articulo 4 subraya el alejamiento del derecho de patentes. El propietario tiene derecho
a prohibir no solo la divulgacién, copio y plagio sino también la utilizacién del programa para
controlar el funcionamiento de una maquina capaz de procesar informacién o almacenarlo en
ella.

El Articulo 5 limita la duracién de los derechos a 20 afios desde su primera utilizacién con
un maximo de 25 desee su creacién

El Articulo 7 prevé la aplicacién concurrente de otras normas como los principios genera-
les del derecho, la legislacién de patentes, la de derecho de autor o la de competencia desleal.
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Rodrigo (coord.) y otros. Comentario de DELGADO ECHEVERRIA, Je-
sus, Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, op. cit., p. 1330.
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Internacional especializado sobre la proteccion del software, asi como la po-
sibilidad de un registro internacional de programas de ordenador. En 1983
la Oficina Internacional de la OMPI presentd, a una reunién de expertos, el
borrador para la celebraciéon de un Tratado especifico para la proteccién del
software, que no tuvo mayor €xito ni trascendencia.

Este fracaso pudo ser atribuido a que en tales fechas; eran varios los pai-
ses que mostraban su intencién de acoger voluntariamente el software den-
tro de su legislacion de derechos de autor. Entre ellos se encontraban
Alemania, Japén, Gran Bretafia, Canadd, Francia y USA, quienes reformaron
sus legislaciones internas para incorporarlos.54

También se propuso desarrollar una figura intermedia sui generis, entre
el derecho de patentes y el derecho de autor, que resguardara especifica-
mente los programas de ordenador. Siguiendo ésta idea, en 1985 se reunie-
ron en sesiéon conjunta la UNESCO y la OMPI para discutir el posible el
desarrollo de un derecho sui generis de proteccién de los programas de orde-
nador, mismo que no tuvo mayor secuela, pues fue rechazado por la mayo-
ria de los paises, puesto que encontraban en el derecho de autor suficiente
aplicabilidad para regular los programas de ordenador.55 En consecuencia, la
Comisién de las Comunidades Europeas emiti6 el llamado “Libro Verde” so-
bre los problemas actuales del derecho de autor.56

Ante la poca aceptacion de las Disposiciones Tipo emitidas por la OMPI,
y la inminente necesidad de un Tratado Internacional especializado en la
materia informatica, la Comunidad Europea (actualmente Unién Europea)
emitié en 1991 una nueva Directiva, cuyo principal objetivo era asimilar el
software como obra literaria, de conformidad con el Convenio de Berna.5?

La Directiva 91 de la Comunidad Europea, solamente era aplicable en
Europa, razon por la cual, el resto de los Estados miembros de la OMPI, no
estaban obligados, y la considerarian exclusivamente, como un conjunto de
lineamientos que deberian seguir los paises europeos. Derivado de ello, el
resto de los Estados miembros de la OMPI, no pertenecientes a la Unién
Europea, seguirian aplicando, de manera no coactiva, las Disposiciones Tipo
de 1978.58

54 Espafia se uni6 a este movimiento con la Ley de Propiedad Intelectual de 1987, actual-
mente derogada. En la misma se introdujeron los Articulos 95 a 100 que regulaban los progra-
mas de ordenador por los derechos de autor.

55 UNESCO/WIPO/GE/CCS/3, 8 marzo de 1985, CCOPYRIGHT UN 19, 1985, p. 146.

56 Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafio tecnoldégico, problemas de derechos
de autor que requieren una accion inmediata” COM (88) 172 definitivo, 7 de junio de 1988.

57 Directiva 91/250/CEE. Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protec-
cién juridica de programas de ordenador.

58 La Directiva 91 no era un Tratado Internacional, sino un instrumento juridico dedica-
do al desarrollo de un derecho de autor uniforme, especializado en la proteccion del software,
en la escala Comunitaria. No obstante ser un excelente instrumento juridico que detalla la
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Afios mas tarde, se celebrara el ADPIC, satisfaciendo la exigencia de un
nuevo Tratado Internacional.59 Este primer Tratado Internacional establece
la proteccién expresa de los programas de ordenador, hasta entonces regu-
lados como obras literarias por el Convenio de Berna y de Ginebra y por un
grupo de Instrumentos Internacionales de menor categoria.

Como consecuencia al ADPIC, y con la idea de uniformar el derecho in-
ternacional sobre la materia autoral, la OMPI en revision al Convenio de Ber-
na aprobo el Tratado de Internet de los Derechos de Autor-WCT.60

proteccion del software por medio de los derechos de autor, inicamente es aplicable de manera
no coactiva dentro de la Unién Europea. No obstante es un importante fundamento para la
practica internacional.

59 Cabe sefialar que el ADPIC es administrado por la OMC. Antes ya se regulaba a los pro-
gramas de ordenador al interpretdrsele como obra literaria o cientifica por el Convenio de Ber-
na y de Ginebra asi como por las Disposiciones Tipo de la OMPI y la Directiva Comunitaria
Europea 91.

60 WCT de 20 de diciembre de 1996. Vid. Articulo 4.






CAPITULO SEGUNDO

EL CONVENIO DE BERNA

15. ANTECEDENTES DE LA CONVENCION DE BERNA

La mayor importancia que presentan los Convenios Internacionales; es la
coercitividad de sus disposiciones para los Estados miembros. El Convenio
de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas fue elaborado
el 9 de septiembre de 1886, conformando el Tratado Internacional base de
la regulacién mundial, sobre el derecho de autor. Mediante éste Convenio,
las obras del derecho autoral se protegen y reconocen coactivamente entre
sus Estados miembros. Obviamente, las regulaciones de un Tratado no que-
dan limitadas a las fronteras de un Estado, sino que exceden la tutela mera-
mente nacional, que no seria suficiente para asegurar los derechos de las
obras fuera de su territorio.2

Ahora bien, es cierto que la Convencién de Berna no pudo prever en sus
origenes las nuevas tecnologias, ni entre ellas a los programas de ordenador,
pero la manera en que se redacté el ambito de aplicacion para las obras lite-
rarias y artisticas, fue tan acertado y aceptado en todo el mundo, que dio pié
a que se pudieran encuadrar a partir de entonces, las nuevas tecnologias
bajo su manto protector.

La solucién expresa de adoptar los programas de ordenador como obras
de derecho de autor, ha destacado como la preferida y menos controvertida
forma de proteccidn, hasta el momento (no la tinica), Por lo demas, gracias
a los principios rectores de los Convenios Internacionales, se conjugaron un
conjunto de disposiciones materiales minimas (minimo Convencional o de-
rechos minimos), una normatividad de condicién de extranjeros (trato na-
cional) y una solucién para el conflicto de leyes (medios pacificos para

1 Completado en Paris el 4 de mayo de 1896, revisado en Berlin el 13 de noviembre de
1908, completado en Berna el 20 de marzo de 1914 y revisado en Roma el 2 de junio de 1928,
en Bruselas el 26 de junio de 1948, en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Paris el 24 de julio
de 1971, enmendado el 28 de septiembre de 1979, y arreglado por el Tratado de la OMPI sobre
derecho de autor en Ginebra en 1996.

2 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccidn internacional de los programas de ordenador, op.
cit., p. 33.
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solucionar las controversias),3 que favorecerian automaticamente la protec-
cion del software en todas las naciones signatarias.

16. PRINCIPIOS DEL CONVENIO DE BERNA

El Convenio de Berna establece un minimo de protecciones, a partir de
los cuales, los paises gozaran de libertad para ampliar el numero de dere-
chos que deseen otorgar a las obras protegidas.+

La Convencién de Berna nos presenta como caracteristicas principa-
les: (i) la inmediatez de proteccién de las obras a partir de su sola creacidn;
(ii) la ausencia de formalidades exigidas para su proteccién, con lo cual el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos, no se subordinan formalidad
alguna; (iii) y una proteccién conforme al pais de origen de la obra.5

Su cardcter internacional, establece derechos minimos, por lo que cual-
quier proteccién nacional, superior a la considerada por la Convencién de
Berna, asi como los medios procesales de los que el autor goza para la defen-
sa de sus derechos, se regiran exclusivamente por la legislacion del pais en
que se reclama la proteccién (lex loci protectionis).6

Este Convenio, otorga al autor o en su caso al titular de los derechos
autorales, una especie de propiedad que genera un ius prohibendi [erga om-
nes]. Gracias a ello, los que deseen utilizar o explotar una propiedad ajena;
deberan disponer del consentimiento de su titular.”

16.1. Principio de Inmediatez de proteccion y ausencia de formalidades

De conformidad con el Convenio de Berna, las obras se protegeran a
partir de su sola creacién externada, sin requisito formal alguno.8 Asi en su
Articulo 5° ordena que: “2) El goce y el ejercicio de éstos derechos [expresa-

3 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién de los programas de ordenador en Espafia, FER-
NANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion de los programas de ordenador en Espafia, Valencia, Tirant
lo Blanch, 1996, p. 38.

4 VIRGOS SORIANO, Miguel, “Comentario al Articulo 10.4.—Comentarios al Cédigo Civil y
compilaciones forales”, 2 Ed, T I, Madrid Edersa, 1995, p. 595. Citado por FERNANDEZ MASIA,
Enrique, La proteccién de los programas de ordenador en Espafia, Valencia, Tirant lo Blanch,
1996, p. 72.

5 BENDER, David, Computer law-Software Protection, New York, Vol. 1, White and Case-
Matthew Bender, 1986. Published in 1978 as Computer Law Evidence and Procedure. Articulo
5.1y5.2.

6 Articulo 5.2 del Convenio de Berna.

7 Afirmo que no constituye una especie de propiedad, pues el derecho de autor no genera
una propiedad como tal, dadas las marcadas diferencias con esta, como es la temporalidad, la
existencia de derechos morales, entre otras mas cuya exposicién me reservo para otro trabajo,
pues exceden los comentarios de la presente tesina.

8 BENDER, David, Computer law-Software Protection, New York, Vol. 1, White and Case-
Matthew Bender, 1986. Published in 1978 as Computer Law Evidence and Procedure. Articulo
5.1y5.2.
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dos en el Articulo 2°] no estaran subordinados a ninguna formalidad y am-
bos son independientes de la existencia de proteccion en el pais de origen de
la obra”.

Lo anterior exime de cualquier formalidad, registro o inclusién del simo-
blo ©, para otorgar proteccién a las obras, esta ultima exigida por la Con-
vencién Universal del Derechos de Autor. El principio in pro auctoris bono se
ve reflejado en la Convencién de Berna, con un caracter declarativo y no
constitutivo de derechos, distinguiéndose claramente de los requisitos for-
males de la propiedad industrial.

16.2. Principio de proteccién conforme el pais de origen de la obra

La proteccion otorgada por el Convenio de Berna, en razén del pais de
origen serd determinado por un elemento personal o uno real.?

El elemento personal; estd constituido por la nacionalidad o la residen-
cia del autor.10 Para determinar la proteccién bajo éste principio, la norma
general dicta que el autor (persona fisica) deberd ser nacional de alguno de
los paises miembros del Convenio (hasta el momento no se consideraba a la
persona juridica como autora de obras). Ahora bien, existe una norma espe-
cifica que asimila como nacional, a aquellos que residan en alguno de los
paises miembros.11

El elemento real serd determinado por el pais de origen en que la obra
se publique. El pais de origen sera:

a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los paises de la
Union, este pais; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultanea-
mente en varios paises de la Uniéon que admitan términos de proteccién diferen-
tes, aquél de entre ellos que conceda el término de proteccién mas corto;

b) para las obras publicadas simultdneamente en un pais que no pertenezca a
la Unién y en un pais de la Unidn, este dltimo pais;

¢) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez
en un pafs que no pertenezca a la Unidn, sin publicacién simultdnea en un pais
de la Unidn, el pais de la Unién a que pertenezca el autor.12

9 FERNANDEZ MASIA, Enrique, “La proteccién de los programas de ordenador en Espafia”;
op. cit., p. 40. Articulo 5.4 del Convenio de Berna.

10 Articulo 3°. Este es un criterio general de elegibilidad. Vid. BANDEY, Brian, International
Copyright in computer program technology, Great Britain, Birmingham, CLT Professional Publis-
hing, 1996, p. 265.

11 Articulo 3. Estardn protegidos en virtud del presente Convenio:

“1.a) los autores nacionales de alguno de los paises de la Unidn, por sus obras, publicadas
o no; 2) Los autores no nacionales de alguno de los paises de la Unién, pero que tengan su resi-
dencia habitual en alguno de ellos estan asimilados a los nacionales de dicho pais en lo que se
refiere a la aplicaciéon del presente Convenio”.

12 Articulo 5.4 del Convenio de Berna.
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Por lo tanto, ausente la nacionalidad de algtin pais de la Unidn, serd la
publicacion en un pais de la Unién la que otorgue la proteccién.13

La norma especial del Convenio, dicta que en caso de que la obra sea de
un pais distinto al pais de origen, se aceptara la aplicaciéon del principio de
asimilacién, en todos los paises contratantes distintos del pais de origen de
la obra.14

16.3. Principio Lex loci protectionis!s

El Convenio de Berna aplicard para todo conflicto, el principio general de
lex loci protectionis. Consecuentemente, en caso de extender la proteccién
de las obras a limites superiores a los establecidos por el Convenio de Berna,
asi como en aquellos casos en que sea necesaria la protecciéon de las obras,
las leyes de pais donde la proteccion se reclama, seran las aplicables.16

Este principio elimina la posibilidad de una solucién de los conflictos a
través de la lex originis.17 Asi conviene afirmar, que el Convenio de Berna
mantiene una clara independencia y deslinde procesal o adjetivo, de la situa-
cién juridica sustantiva del Estado de origen de la obra. Esta solucién se co-
rrobora por las legislaciones nacionales.18

De igual manera lo hard en su momento, el Tratado de Ginebra,9 que
en su Articulo II establece un principio similar al de lex loci protectionis, aun-
que de manera menos explicita.

16.4. Principio de Trato Nacional

El principio de Trato Nacional se consigna en el Articulo 5.1 y 5.3 del
Convenio de Berna, a cuyo tenor determina: 1) “Los autores gozaran, en lo
que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los
paises de la Unién que no sean el pais de origen de la obra, de los derechos
que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesi-
vo a los nacionales, asi como de los derechos especialmente establecidos por
el presente Convenio.” 3) “La protecciéon en el pais de origen se regird por la
legislacién nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del
pais de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendra en ese
pais los mismos derechos que los autores nacionales”.

13 Articulo 3 (b) del Convenio de Berna.

14 Bandey, Brian; op. cit., p. 266, y Articulo 5.1 del Convenio de Berna.

15 BoYTHA, G., “Le droit international privé et la protection des droits d’auteur, analyse de
certains points spécifiques, le droit d’auteur”, No. 10, 1988, p. 433. Citado por FERNANDEZ MA-
SIA, Enrique, La proteccién internacional de los programas de ordenador, idem, p. 42.

16 Articulo 5.2 pérrafo 2 del Convenio de Berna.

17 BANDEY, Brian, op. cit., p. 267.

18 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccidon de los programas de ordenador en Espafia,
op. cit., p. 49.

19 Convenci6én Universal del Derecho de Autor.
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El Trato Nacional es la antitesis del principio de reciprocidad2® que solo
se reconoce en situaciones excepcionales.2! Para determinar si existe o no un
trato nacional, las Convencién reenvia expresamente a la legislacion del pais
en que la proteccion se reclame.22 Luego entonces, el juez competente, ten-
dra que asimilar los derechos de los autores nacionales a los de los autores
extranjeros y en caso de conflicto, la lex loci protectionis.23

17. PROTECCION OTORGADA POR EL CONVENIO DE BERNA

17.1. Obras protegidas

El Convenio de Berna protege por medio del derecho de autor las obras
literarias y artisticas que presenten originalidad, y ejemplifica cuales obras
se podran considerar como tales. Asi, en su Articulo 2° establece:

1) Los términos obras literarias y artisticas comprenden todas las produccio-
nes en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o
forma de expresion, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferen-
cias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dra-
maticas o dramatico-musicales; las obras coreograficas y las pantomimas; las
composiciones musicales con o sin letra; las obras cinematograficas, a las cuales
se asimilan las obras expresadas por procedimiento andlogo a la cinematogra-
fia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografia; las
obras fotogréficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento
andlogo a la fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas,
planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia,, a la arquitectura o a
las ciencias.

Analizando el Articulo comentado en el parrafo precedente, podemos
concluir, que el Convenio de Berna asimila las obras literarias con las artisti-
cas, por lo que considera ambos términos como sindénimos a efectos juridi-
cos, para proceder a ejemplificar un grupo de obras que califica dentro de
las literarias, cientificas y artisticas.

20 Articulo 6 del Convenio de Berna. De acuerdo con el principio de reciprocidad, cada
Estado protegerd las obras extranjeras como respuesta a la proteccién otorgada a sus propios
nacionales, para la misma categoria de obras, en el otro u Otros paises parte de la Convencidn.
Por lo tanto, bajo el principio de reciprocidad, el pais solo podrd esperar una proteccion en el
extranjero de las obras de sus nacionales, de conformidad con la proteccién que éste confiere, a
su vez a las obras foraneas.

21 Articulos 2.7, 6, 7.8 y 14 del Convenio de Berna, y IV. 4 de la Convencién de Ginebra.

22 NORDERMANN, W., “Le principe du traitement national et la définition des ouvres litté-
raires et artistiques”, Le droit d’auteur, No. 10, 1989, p. 319. Citado por FERNANDEZ MASIA, Enri-
que, La proteccion internacional de los programas de ordenador, op. cit., p. 79.

23 PLAISANT, Marcel, Rapport General, Documents de la Conférence réunie a Bruxelles, Ber-
na, 1951, p. 95. Cita de FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién internacional de los programas
de ordenador, op. cit., p. 87.



48 LAS PATENTES DE SOFTWARE

Merece un comentario especial el relativo a la ausencia de una mencion
expresa dentro de éste articulo de los programas de ordenador. Al respecto,
podemos comentar, que si bien es cierto que atn no se regulaban expresa-
mente éstos, como obras protegidas por la Convencién de Berna, pues atin
no existian cuando ésta se redactd, ello no serfa razén suficiente para ex-
cluirlos de su proteccion.

Gracias a la variedad ejemplificativa de obras que podian ser incluidas
dentro de las artisticas y literarias protegidas por la Convencién, y el bajo
requisito exigido para la proteccién de las mismas,24 fue facil ubicar a los
programas de ordenador como obras protegidas bajo el amparo del Conve-
nio de Berna. Asi entonces, se les asimilé a las obras literarias y artisticas
(aun cuando parezca descabellado pensar que tiene algo de artistica la obra
computacional, pues en caso de pericia lo que tendra es técnica, o éacaso
existird la estética informatica?).

17.2. De la fijacion de la obra.

Como hemos estudiado, la Convencién de Berna se rige bajo el principio
de ausencia de formalidad, para la proteccién de las obras. No obstante ello,
el Articulo 2° en su segundo pérrafo sefiala que: “Sin embargo, queda reser-
vada a las legislaciones de los paises de la Unién [de Berna] la facultad de
establecer que las obras literarias y artisticas o algunos de sus géneros no
estardn protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material.”
La razén deviene de la necesaria materializacién de la obra externada al
mundo real, para su identificacién.

Por lo tanto, mantiene una ausencia de formalismos, pero faculta a cada
pais, —con base al Principio de Independencia Nacional y con el propdsito
de identificar a la obra— determinar si exige o no; la fijacién material de la
obra, como un requisito previo para su proteccién. Cabe mencionar; que
cuando los paises optan ésta opcidn, se dificulta la protecciéon de sermones,
conferencias, musicales, coreografias y demds obras originales expresadas y
no fijadas en un soporte perceptible por los sentidos.

17.3. Término de proteccion

A diferencia del resto de las propiedades perpetuas, la funcién social de
la propiedad intelectual es plasmada expresamente en la duracién temporal
de los derechos de explotacién.2> Por ello, el Convenio de Berna marca un
término general de minimis de 50 afios, contados a partir de distintos su-

24 Que sean exteriorizadas con originalidad y ausencia de formalidad.
25 RODRIGUEZ TAPIA, J. Miguel y BONDIA ROMAN, Fernando, Comentarios a la Ley de Propie-
dad Intelectual, Madrid, Editorial Civitas, 1997.
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puestos, como es la muerte del autor, mismo que los Estados miembros po-
dran ampliar.26

Una vez llegado el término fatal, la obra desfilard al dominio publico
cuya explotacién no requiere licencia del autor o pago alguno por su explo-
tacién, sino respeto a los derechos morales de la obra.

18. COMENTARIOS ESPECIALES AL CONVENIO DE BERNA

Una vez expuestos los principios rectores del Convenio de Berna, asi
como el objeto de proteccién, podemos estampar algunas criticas constructi-
vas de las que este instrumento adolece.

1. La Convencién de Berna no define que obras deberan entenderse in-
cluidas dentro de la categoria de artisticas y literarias, sino se reduce a emi-
tir un listado ejemplificativo?” que se podran ampliar por las legislaciones

26 Articulo 7 del Convenio de Berna:

1) La proteccion concedida por el presente Convenio se extenderd durante la vida del au-
tor y cincuenta afios después de su muerte.

2) Sin embargo, para las obras cinematogréficas, los paises de la Unidn tienen la facultad
de establecer que el plazo de protecciéon expire cincuenta afios después que la obra haya sido
hecha accesible al publico con el consentimiento del autor, o que si tal hecho no ocurre durante
los cincuenta afios siguientes a la realizacion de la obra, la proteccion expire al término de esos
cincuenta afios.

3) Para las obras anénimas o seudénimas, el plazo de proteccién concedido por el presen-
te Convenio expirara cincuenta afios después de que la obra haya sido licitamente hecha accesi-
ble al ptiblico. Sin embargo, cuando el seudénimo adoptado por el autor no deje dudas sobre su
identidad, el plazo de proteccién serd el previsto en el parrafo 1). Si el autor de una obra andni-
ma o seud6nima revela su identidad durante el expresado periodo, el plazo de proteccién apli-
cable sera el previsto en el parrafo 1). Los paises de la Union no estan obligados a proteger las
obras andnimas o seudénimas cuando haya motivos para suponer que su autor estd muerto
desde hace cincuenta afios.

4) Queda reservada a las legislaciones de los paises de la Unién la facultad de establecer el
plazo de proteccién para las obras fotograficas y para las artes aplicadas, protegidas como obras
artisticas; sin embargo, este plazo no podra ser inferior a un periodo de veinticinco afios conta-
dos desde la realizacién de tales obras.

5) El periodo de proteccién posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en los
parrafos 2), 3) y 4) anteriores comenzaran a correr desde la muerte o del hecho previsto en
aquellos parrafos, pero la duracion de tales plazos se calculara a partir del primero de enero del
afio que siga a la muerte o al referido hecho.

6) Los paises de la Unién tienen la facultad de conceder plazos de proteccién mds extensos
que los previstos en los parrafos precedentes.

7) Los paises de la Unién vinculados por el Acta de Roma del presente Convenio y que
conceden en su legislacion nacional en vigor en el momento de suscribir la presente Acta plazos
de duracién menos extensos que los previstos en los parrafos precedentes, podran mantenerlos
al adherirse a la presente Acta o al ratificarla.

8) En todos los casos, el plazo de proteccion serd el establecido por la ley del pais en el
que la proteccion se reclame; sin embargo, a menos que la legislaciéon de este pais no disponga
otra cosa, la duracion no excedera del plazo fijado en el pais de origen de la obra.

27 El Convenio de Berna es ejemplificativo pues establece principios de minimis, a partir
de los cuales cada pais, debera otorgar un minimo de derechos. Luego entonces los paises se
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nacionales (numerus apertus).28 Derivado de ello, correspondera a las legisla-
ciones de cada pais decidir que categorias de obras podran ser consideradas
como protegibles y a los tribunales nacionales interpretar dichas normas,
bajo la luz de los principios minimos establecidos por la Convencién,2® tam-
bién denominado el consenso base.30 Por ello no es errado afirmar, que en
aquellos casos en que la obra no se encuentre contemplada expresamente en
el Convenio, regiran los principios de Trato Nacional y de conflicto lex loci
protectionis; con lo cual el autor tendra la posibilidad de observar si en la
legislacién nacional la obra se protege a pesar de no estar contemplada en el
Convenio.

Sin embargo, el hecho de que un pais otorgue en su legislaciéon un cata-
logo de obras no establecidas expresamente por las Convenciones, no signifi-
ca que los demas paises estén obligados a realizar la misma actuacion.3!

2. El Convenio de Berna no define el concepto de originalidad, término
que no se aclarard en las subsecuentes Convenciones Internacionales sobre
la materia (incluyendo Ginebra, ADPIC y WCT). Quienes busquen la protec-
cién de sus obras, deberan acudir a la legislacion interna de cada pais, para
apreciar si la obra cumple o no con los requisitos de originalidad previstos
por la misma.32

Lo anterior no sera motivo para violentar el principio de ausencia de
formalidad, por lo que las legislaciones nacionales se limitaran a exigir la
originalidad de las obras,33 sin ningtin otro requisito adicional.

3. En el caso de que existan obras no enumeradas en las listas del Con-
venio, pero que aparezcan en la lista de las obras de la legislacion interna
del pais donde se busca la proteccidn, ésta ultima concederd su proteccion

obligan a un minimo, mas no un mdximo de reconocimientos. Por ello Articulo 19 del Convenio
de Berna sefiala que: “Las disposiciones del presente Convenio no impedirdn reivindicar la apli-
cacion de disposiciones mas amplias que hayan sido dictadas por la legislacién de alguno de los
paises de la Union”. El caracter de simple ejemplaridad permite a las legislaciones nacionales ir
mas alla y considerar como obras protegidas a otras producciones en el ambito literario y artis-
tico. FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién de los programas de ordenador en Espafia, idem,
1996, p. 85.

28 Articulo 5.2 Berna. Por tanto Berna los géneros son numerus apertus, a diferencia de los
limites a los derechos que son limitados.

29 Articulo 5.1 del Convenio de Berna y articulo II de la Convencién de Ginebra

30 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion de los programas de ordenador en Espafia,
op. cit., p. 1996.

31 Masouyt, C., Guia del Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y artis-
ticas, Ginebra, OMPI, 1978, p. 18. Citado por FERNANDEZ MasIA, Enrique, La proteccion de los
programas de ordenador en Espafia, idem, 1996, p. 83.

32 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccién de los programas de ordenador en Esparfia,
op. cit., p. 81.

33 El Tratado Universal de Derecho de Autor casi en desuso, exige ciertas formalidades
que ya analizaremos en su momento oportuno.
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bajo el principio de Trato Nacional, sin importar si la misma categoria de
obras se protege en pais de origen de la obra.34

4. Si bien es cierto que el Convenio de Berna reconoce los Derechos Mo-
rales de Paternidad e Integridad, también lo es que no sefiala las caracteristi-
cas que tendran éstos, como son la inalienabilidad, imprescriptibilidad,s e
inmutabilidad.36

34 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion de los programas de ordenador en Espafia,
op. cit., 1996, p. 87. En dicho supuesto caerfan los programas de ordenador, antes de que fue-
ran regulados expresamente, y antes de que se determinara que eran obras literarias, pues ha-
bian paises que los consideraban en su legislacién interna y otros no, y como no existia un
Tratado expreso en la materia, los paises no se encontraban obligados a reconocerlos y regular-
los en su legislacion interna. Los primeros Acuerdos Internacionales que los regulan expresa-
mente fueron ADPIC y el WCT, antes solo las Disposiciones Tipo y la Directiva 91 los trataban,
pero no eran coercitivos. Asi que antes de los mencionados Tratados expresos, era decision
de cada pais interpretar el Convenio de Berna o de Ginebra en su caso —que no pre-
vefan aun a los programas pues éstos todavia no existian—, y asimilar a los programas como
obras literarias o artisticas. El principio de reciprocidad serd una excepcién limitada a los su-
puestos establecidos.

35 Que a su vez se ve amenazada por el articulo 6 bis pédrrafo segundo del Convenio de
Berna que sefiala: “Los derechos reconocidos al autor en virtud del parrafo 1) serdn mantenidos
después de su muerte, por lo menos hasta la extincion de sus derechos patrimoniales. Sin em-
bargo, los paises cuya legislacion en vigor en el momento de la ratificaciéon de la presente Acta
o de la adhesién a la misma, no contenga disposiciones relativas a la proteccion después de la
muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del parrafo 1) anterior, tienen
la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serdn mantenidos después
de la muerte del autor”.

36 El Articulo 6 bis del Convenio de Berna, establece: “1) Independientemente de los dere-
chos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesién de estos derechos, el autor conser-
vard el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformacién,
mutilacién u otra modificacién de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjui-
cio a su honor o a su reputacién”. Los medios procesales para la defensa de los derechos Mora-
les, ser regiran por la legislacion del pais en el que se reclame la proteccién. Nuevamente hace
referencia a los principios de Independencia y al principio lex locus protectionis.






CAPITULO TERCERO

LA CONVENCION UNIVERSAL DEL DERECHO DE AUTOR
(TRATADO DE GINEBRA)!

19. NOCIONES GENERALES.

El Tratado de Ginebra, cobij6 a aquellos paises que no pudieron cumplir
con el nivel exigido por el Convenio de Berna y que querian generar una
proteccidn bdsica e internacional para sus obras. El propdsito primordial de
la actividad juridica internacional, era conocer, estudiar y en su caso regular
la realidad. Desde sus origenes la UNESCO la administra; y su proposito pri-
mordial es fomentar la seguridad juridica y las relaciones entre las naciones
hermanas. Ha contribuido al progreso mundial por medio de una estabilidad
juridica, auspiciando reformas que afiancen un desarrollo integral de las
naciones.

Este Tratado, presenta similitudes y diferencias con el Convenio de Ber-
na, tanto en su reglamentaciéon como en sus efectos.

Dentro de sus diferencias principales, encontramos que el Tratado de
Ginebra exige el sefialamiento del simbolo internacional del copyright (la
letra C encerrada en un circulo ©) con la indicaciéon del nombre del autor y
del afio de su primera publicacién, en todas las obras. El propdsito de dicha
formalidad es determinar facilmente, localizar y en su caso notificar al autor
o titular de los derechos autorales.2

Asimismo, exige un término de 25 afios post mortem auctoris, proteccion
minima e inferior al establecido por el Convenio de Berna, el cual bajo el
principio de minimis, podra ser ampliado por los paises miembros.

Y faculta a los Estados miembros, para emitir reglas para establecer los
derechos econdmicos por medio de una licencia obligatoria, cuando luego de
la expiracion de un periodo de siete afios desde que se publique la obra; la
traduccion no hubiera sido publicada en un lenguaje de uso general en ese
Estado. El gran peligro de estas licencias aplicado a los programas de orde-

1 Adoptado el 6 de septiembre de 1952.
2 BANDEY, Brian, International Copyright in computer program technology, op. cit., p. 263.
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nador; es que con esta posibilidad; se podrian otorgar licencias obligatorias
para traducir los cédigos [por ejemplo de un programa] en otro lenguaje de
uso general en ese Estado.3

De similar manera al Convenio de Berna, el Tratado de Ginebra requiere
originalidad para la proteccion de las obras y faculta a los Estados miembros
a que tomen las medidas necesarias en sus legislaciones domésticas, para
proteger a las obras del ingenio, entre las cuales destacan: las obras litera-
rias, cientifica y artisticas, dentro de las cuales se incluyen obras escritas,
musicales con o sin letra, dramadticas y cinematograficas, pinturas, grabados
y escultura.4 También se rige, como el resto de los Convenios Internacionales
bajo el principio de Trato Nacional;5 y aunque de una manera aproximada y
menos extensa al Convenio de Berna, ordena a los Estados miembros asegu-
rar los derechos bdasicos econdémicos del autor en razén de sus intereses, es-
pecialmente el de reproduccion por todos los medios, la ejecucién publica y
la radiodifusién, ya sea en su forma original o derivada.

El mandamiento de lo estudiado evita el abundar mas en éste Tratado,
toda vez que la mayoria de los paises miembros del Tratado de Ginebra, son
ahora miembros del Convenio de Berna, que tiene prevalecia.6

3 Idem, p. 269.

4 BANDEY, Brian, International Copyright in computer program technology, op. cit., p. 263.
5 Articulo 22 del Tratado de Ginebra.

6 Reconocida al acogerse al Convenio de Berna y no emitir Reservas.
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CAPITULO CUARTO

LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 91/250/CEE! Y 2009/24/EC

20. LA DIRECTIVA EUROPEA 91/250/CEE

Antecedentes

Luego de la emision en Europa del Libro Verde en 1988 (Green Paper),2
la Comisién de la Comunidad Europea expresd la fuerte necesidad de armo-
nizar la legislacién de los Estados miembros para proteger el software. La
Comision sefialé que los Estados Unidos de América y los japoneses; disfru-
taban de una ventaja sobre las industrias europeas del software; y manifestd
su gran deseo de reforzar la industria europea, con la elaboracién de un tra-
bajo legal uniforme sobre éstos productos.3

En el Capitulo 5° del Libro Verde dedicado a la proteccion del software,
la Comisién Europea sugiri6 su proteccién por medio del derecho de autor, o
en su caso de un derecho sui generis similar.

Derivado de los estudios realizados por la Comision, ésta determind al
derecho de autor como el éptimo para proteger a los programas de ordena-
dor, toda vez que estaba claramente demostrada su amplia capacidad para
adaptar las nuevas tecnologias bajo su proteccién, aunado al alto nivel de
proteccién internacional garantizado, por los Convenios Internacionales de
Berna y Ginebra.4

Protegidos a través del derecho de autor, y sin la necesidad de generar
monopolios que reprimieran el desarrollo tecnoldgico (pues a través de
éste se protegia solo la expresion y no la idea) se incentivaba a los desarro-

1 Directiva del Consejo de la Comunidad Europea de 14 de mayo de 1991 sobre la protec-
cién juridica de programas de ordenador (91/250/CEE), la cual fue derogada y sustituida por la
Directiva 2009/24/EC la cual codifica en un solo ordenamiento la Directiva 91 con la Directiva
93/98/CCE. La nueva Directiva codifica en el ordenamiento Europeo ambas Directivas en una
sola fusiondndolas, por lo cual en lo general reproduce casi de manera intacta la 91 adiciondn-
dola solamente en cuanto al término de proteccién que lo aumenta.

2 Cuyo antecedente inmediato fueron las disposiciones tipo de 1978.

3 JONGEN HERALD D.J, and MEBOOM, Alfred P. y otros; Copyright software protection in the
EC, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1993, p. 7, op. cit., pp. 1 y ss.

4 JONGEN HERALD D.J, and MEUBOOM, Alfred P. y otros; Copyright software protection in the
EC, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1993, p. 7, op. cit., pp. 1 y ss.
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lladores independientes, quienes podian disfrutar los beneficios de su labor
e inversion.>

Ante la ausencia de un Tratado Internacional que protegiera expresa-
mente los programas de ordenador, y la desigualdad entre las legislaciones
europeas, y luego de determinar que el derecho de autor seria la figura juri-
dica mas apropiada (o menos controversial) para proteger los programas de
ordenador,6 el Consejo de la Unién Europea decidié emitir la “Directiva so-
bre proteccién juridica de programas de ordenador de 14 de mayo de 1991”
(91/250/CEE), con el objeto de reforzar la idea de que el derecho de autor
seria el vehiculo apropiado para armonizar la proteccion legal de los progra-
mas de ordenador.”

Posteriormente la Directiva 91 se abrogé y fue sustituida por la Directiva
2009/24/CE la cual en realidad es una copia exacta de la Directiva 91 en cuan-
to a los principios y regulacion; con la diferencia de ampliar el término de pro-
teccion de las obras de 50 afios a 70 post mortem, y brindarle una mayor
importancia al codificarla en el derecho europeo.

Toda vez que, salvo el término de proteccion, la Directiva 91 es idéntica
a la 2009, en adelante nos referiremos a ambas de manera similar.

21. NOCIONES PRELIMINARES DE LA DIRECTIVA 91

La Directiva 91; desarrolla sus Considerandos, reconociendo que hasta
esos momentos; los programas de ordenador estaban claramente desprotegi-
dos en los Estados miembros, que los programas exigen una considerable in-
version de recursos humanos, técnicos y financieros, y que dichos programas
podian copiarse con un coste minimo en relacion al precio para crearlos.8

Las diferencias existentes en la proteccién juridica de los programas de
ordenador, ofrecidas por las legislaciones de los Estados miembros, produ-
cen efectos negativos y directos sobre el funcionamiento del mercado co-
mun, por lo que conviene suprimir las diferencias existentes.?

Asimismo, la Directiva 91 advierte la importancia de la funcionalidad de
los programas de ordenador reconociendo su naturaleza funcional (no obs-
tante no ser un elemento del derecho de autor, sino del derecho de paten-
tes), como comunicarse y trabajar con otros componentes de un sistema y/o
con sus usuarios (Interfaces). Para lograrlo, cuenta con un sistema légico y

5 Ibidem, p. 3.

6 BANDEY, Brian, International Copyright in computer program technology, op. cit., pp. 197,
199 y 261.

7 Ibidem, p. 261. La Directiva 91 debia ser implementada en los Estados miembros, antes
del primero de enero de 1993. JONGEN HERALD D.J., and MEUBOOM, Alfred P. y otros, op. cit., p. 7.

8 Abadia, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software, Murcia, Ediciones Laborum, S.L.,
2001, p. 4.1.

9 Ibidem, p. 4.1.
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fisico que permite a los soportes fisicos y 1dgicos, trabajar con otros soportes
fisicos l6gicos y con los usuarios. En la interconexién denota la caracteristica
técnica funcional que define la naturaleza misma del programa, sin la cual
no tendria sentido su operacidn, y aclara que protege la expresiéon del pro-
grama de ordenador y no las ideas, ni los algoritmos insertos en el mismo.10

En consecuencia, la Directiva expone ampliamente el caracter técnico
del programa, pero de manera insuficiente el estético-original, propio de la
proteccién autoral.

22. MEDIDAS DE LA DIRECTIVA 91

Para lograr la proteccién de los programas de ordenador, la Directiva 91
ordena las siguientes medidas:11

1. Conferir a los programas de ordenador la proteccién que la legislaciéon
de derechos de autor otorga a las obras literarias.

2. Por programa de ordenador se entendera el programa en cualquier
forma, incluyendo los que estén incorporados en el hardware como es el fir-
mware, los trabajos preparatorios de concepcion que conduzcan a su desa-
rrollo, asi como el micro-cédigo.

3. No deberan aplicarse criterios de caracter cualitativo o estético, para
determinar si un programa de ordenador constituye o no una obra original.12

4. La Directiva 91 establece que solo se protegera la expresion del pro-
grama de ordenador. Por ende, las ideas y principios implicitos en los ele-
mentos del programa incluidas las de sus Interfaces,!3 no podran acogerse a
la proteccién de derecho de autor.

En la medida en que la ldgica, los algoritmos y los lenguajes de progra-
macion abarquen ideas y principios, estos ultimos no estan protegidos con
arreglo a la Directiva 91.14

5. Los lenguajes de programacién son ideas y principios por tanto como
tales; se excluyen de la proteccion del derecho de autor. En su caso, se podran
licenciar los programas de interpretacién y compilacidn, afiadiendo la docu-
mentacidn, resimenes, formas de utilizacién del lenguaje, disefios y dibujos,
y entonces se podra proteger la obra, mas no el lenguaje como tal.15

10 Considerando Noveno de la Directiva 91.

11 ABADfA, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software, idem, 2001, p. 41.

12 Aunque tampoco regula otras maneras de determinar la originalidad de la obra.

13 Fl considerando Décimo define las interfaces, como la interconexién e interaccién
entre los elementos del software y hardware (ausentando la interaccidn con el usuario).

Y en el Undécimo define la interoperabilidad como la capacidad de los programa de orde-
nador de intercambiar informacién y utilizar la informacién asi intercambiada.

14 ABADfA, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software, Murcia, Ediciones Laborum, S.L.,
op. cit., p. 42.

15 Algunos lenguajes y herramientas de desarrollo de programas requieren licencias de
runtime (carga) para aplicar a los programas y asi permitiran copiar el programa. BERESFORD,
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23. ANALISIS DE LA DIRECTIVA 91

En su primera propuesta, la Comisién argumentaba que no era recomen-
dable incluir una definicién de programa de ordenador, para evitar que ésta
se volviera obsoleta.16

En su lugar, se opté por determinar que los programas de ordenador se
protegerian como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de
Berna,!7 incluyendo como tales; la documentacién preparatoria.!s

No obstante la ausencia de una definicién, y bajo la premisa de que en
algunos Estados miembros, estos materiales no estaban protegidos, el sépti-
mo Considerando precisé que se incluiria como programa de ordenador; a
los programas expresados en cualquier forma, incluso todos aquellos incor-
porados en el hardware. La manera de presentacion del software, ya sea en
cédigo fuente u objeto, o en un soporte fisico (disquete, chip, papel, etc.)
seria irrelevante,19 y en relacién al material de disefio preparatorio (como
son los diagramas de flujo) se exigiria que a partir de él se pudiera desarro-
llar el programa; en una etapa posterior.

23.1. La originalidad en la Directiva 91

Como unico requisito para su proteccion, y siguiendo el Convenio de
Berna, la Directiva 91 establecié que todo programa de ordenador; quedard
protegido siempre que fuese original, en el sentido de que sea una creacién
intelectual propia de su autor. Ningtn otro se aplicard para conceder la
proteccién.20

Evidentemente, las simples ideas no gozan de proteccién sino hasta que
se exteriorizan en forma original, y con individualidad se transforman en
una obra intelectual que merezca proteccion.2!

Keith, Patenting Software under the European Patent Convention, London, Sweet and Maxwell,
2000, p. 46.

16 JoNGEN HERALD D.J, and MELBOOM, Alfred P. y otros, Copyright software protection in
the EC, Kluwer Law and Taxation Publishers, op. cit., p. 7.

17" A la Comisién le falto técnica legislativa, pues la Directiva sefiala “tal como se definen”
y no “tal como se protegen” por el Convenio de Berna.

18 GoOMmEz PERALS, Miguel, op. cit., p. 154.

19 MATSURURA, Jaffrey H., Managing Intellectual Assets in the digital age, U.S.A., MATSURU-
RA, Jaffrey H., Managing Intellectual Assets in the digital age, U.S.A., Artech House Communica-
tions Law and Policy Series, 2003, p. 11.

20 Articulo 1.3 de la Directiva 91.

21 Entre ideas y obras la Ley de Propiedad Intelectual protege solo a las segundas, asi lo
entiende la jurisprudencia. CNFed., Sala II, 29 XII 1981, J.A.S., 1983-218.

Asi lo sefiala el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC).
También asi lo entiende la legislacién norteamericana en la ley del copyright que establece
que en ningtin caso la proteccién acordada por el copyright a la obra original de un acto puede
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23.2. Autoria

La Directiva 91 considera como autor, exclusivamente a la persona fisica
o al grupo de personas fisicas que crean el programa de ordenador. 22 No
obstante lo anterior, cuando asi lo permita la legislacion de los Estados
miembros, se considerard titular del derecho; a la persona juridica que
haya creado el programa.23

En el primer supuesto sefialado nos encontramos con la figura de la au-
toria o coautoria, mientras que en el segundo nos encontramos con el de la
obra colectiva, laboral o por encargo. Es importante aclarar; que la Directi-
va 91; no considera autor a la persona juridica, sino solo en ciertos casos,
titular de los derechos, sin hacer mencién si son derechos econdémicos o
morales.

23.3. Relacién laboral

En los paises europeos, la tipificacién de la proteccion autoral en las re-
laciones laborales, podemos dividirlas principalmente en dos tendencias. La
primera, seguida por Bélgica, Alemania y Francia, en la que el empleado
mantiene los derechos autorales sobre la obra obtenida como fruto de su
empleo, y en la que el patron podrd obtener los derechos sobre la misma,
gracias a una transmision posterior contratada con el autor, ya sea por el
contrato de trabajo que asi lo exprese, por una licencia explicita para tal
efecto, o por una licencia implicita derivada de la relacion laboral. La segun-
da tendencia, seguida por otros paises como Holanda, Espafia e Inglaterra,
se caracterizara por la propiedad originaria del patrdén, sobre el trabajo reali-
zado por el empleado.

Tomando en consideracion las tendencias antes mencionadas, el Articu-
lo 2.3 de la Directiva 91, traza la figura de las obras realizadas bajo la exis-
tencia de una relacién laboral. La Directiva 91 demanda que los Estados
miembros, en aquellos casos en que el empleado haya creado un programa
de ordenador; durante el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instruc-
ciones del empresario2+ (en el primer caso se le contrata para crear una obra
en virtud de un contrato de trabajo, y en el segundo el patréon encarga la
obra al trabajador bajo una relacion laboral asalariada) otorguen al patrén;
los derechos econdmicos sobre el mismo, desde el momento de su creacién.

extenderse a las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, etc. FERNANDEZ DELPECH, Horacio,
Proteccion juridica del software, Buenos Aires, Argentina, Abeledo-Perrot, 2000, p. 8.

22 Articulo 2.1 de la Directiva 91.

23 No se le considera autor a diferencia de la legislacién Espafiola que si lo hace.

24 Me parece innecesario sefialar que el trabajo sea dentro de las funciones del trabajador,
toda vez que el trabajador no tiene por qué realizar funciones que se le encarguen, si no son las
propias para las que se le contrato.
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Lamentablemente la Directiva 91 omite regular el caso de obra por en-
cargo sin relacién laboral.2s Asi mismo, excluye la figura del Derecho Moral;
en la obra creada bajo un salario.26 Frente a ésta laguna, la norma aplicable
determina que en todos los casos, sera el autor, el titular originario del Dere-
cho Moral.27

23.4. De los Derechos Morales y Patrimoniales en la Directiva 91

La Directiva 91 tnicamente regula el derecho moral de paternidad,?8
omitiendo al resto de los derechos morales o personales del autor. No obs-
tante lo anterior, los Estados miembros tendran la obligacion de reconocer-
los y reglamentarlos en su legislacion interna, de conformidad con la
Convencion de Berna.

No obstante el anterior vacio, la Directiva 91 ejemplifica claramente con
un listado, los derechos patrimoniales, de los que goza el titular de la obra.2?
Entre ellos, regula los derechos de reproduccién,30 transformacién,3! y de
distribucién publica;32 y afiade la figura del arrendamiento de programa de
ordenador, figura de caracteristicas distintas a la de la primera venta. La-
mentablemente omite las figuras del comodato y del préstamo de programa.
Asimismo, regula el agotamiento del derecho sobre el soporte material, lue-
go de la primera venta legitima realizada dentro de alguno de los paises sig-
natarios.33, 34

25 JONGEN HERALD D.J, and MELBOOM, Alfred P. y otros, Copyright software protection in
the EC, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1993, p. 10.

26 La Directiva 91 exclusivamente hace mencién al pago por medio de un salario, el cual
solamente existird bajo la premisa de una relacién laboral. Lamentablemente no hace mencién
del pago de un servicio.

27 Articulo 6 bis de la Directiva 91.

28 Articulo 2° de la Directiva 91.

29 Articulo 4° de la Directiva 91.

30 Reproduccién total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y bajo
cualquier forma, permanente o transitoria. Articulo 4.1 de la Directiva 91.

31 Que incluye la traduccién comprendiendo la compilacién, adaptacién (Ej. que opere en
otro sistema operativo), arreglo y la reproduccién de los resultados de tales actos.

32 Incluido el alquiler del original o de las copias (legitimas) del programa de ordenador.
Articulo 4.3 de la Directiva 91. El Convenio tipo de la OCDE para 1992 en materia de doble im-
posicion los trata como obras cientificas pero para el derecho de autor no tiene relevancia.

33 La Corte de Justicia de la Unién Europea, aceptd la figura del agotamiento por la prime-
ra venta en conexion con el Articulo 30 del Tratado de la Comunidad Econémica Europea, que
garantiza el transporte libre de las mercancias dentro de la Comunidad. Casos 55/80 y 57/80,
Membran/ Gema y K-Tel/Gema, [1981], ECR, p. 141. JONGEN HERALD D.J, and MEBOOM, Alfred
P. y otros; op. cit., p. 7.

34 Actualmente se discute sobre la posibilidad de reventa del soporte material del progra-
ma de ordenador, sin autorizacién o aviso del titular de los derechos patrimoniales, tal como se
hace con las obras plésticas.
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23.5. Excepciones o limites a los derechos exclusivos
en la Directiva de 1991

Buscando garantizar los derechos de los legitimos adquirentes, la Direc-
tiva 91 marca algunos limites a los derechos patrimoniales de los titulares de
las obras.

Con estas excepciones, absuelve al adquirente legitimo, de la necesaria
autorizacion del titular de los derechos, en los casos de que sea necesaria
la reproduccién o la transformacién de un programa para su utilizacién,
con arreglo a los fines propuestos del mismo, incluyendo la correccién de
errores.35 Cabe afirmar que el uso del programa se encuentra directamente
relacionado con el Considerando 16° de la Directiva 91, que permite la re-
produccién técnicamente necesaria para la utilizacion de los mismos.

23.5.1. La Descompilacion

La Directiva 91 en su articulo 5°, reconoce el derecho del usuario legiti-
mo de un programa de ordenador, de descompilarlo para eliminar errores y
facilitar la interoperabilidad, bajo el siguiente razonamiento.

i. La Directiva 91, reconoce que los programas de ordenador gozan —a
diferencia del resto de las obras protegidas por el derecho de autor— de una
naturaleza técnica.

ii. Por lo tanto, es un presupuesto de su naturaleza técnica propia, que el
programa sea reproducido (corrido) para poder utilizarse.

iii. El objeto de la adquisiciéon de un programa, es para su uso licito.
Sin un uso, no existiria objeto en adquirir un programa.

iv. No obstante lo anterior, la Directiva 91, omite definir lo que debera
entenderse por “usuario legitimo”.

v. El usuario licito serd aquel que haya obtenido el programa de ordena-
dor de una manera legitima3é y con el animo de usarlo para una finalidad
licita.37 El usuario obtiene un programa, con la intencién de que no contenga
defectos, errores o fallas en la compatibilidad.

vi. Ni la Directiva 91, ni sus Considerandos aclaran lo que deberd enten-
derse por “finalidad propuesta”, pues la finalidad dependera en cada progra-
ma; de las funciones para las que se cred, para las que se adquiri6 o para las
que se puede aplicar.

vii. Los programas de ordenador, son herramientas técnicas que pueden
contener errores o bugs, cuya depuracion permitird el uso correcto del mis-
mo. Para depurarlo, sera necesario descompilarlo para localizar en su caso el
error y arreglarlo.

35 Articulo 5 de la Directiva 91. Hoy son integrados en los articulos 95 a 104 de Ley de
Propiedad Intelectual Espafiola.

36 Por autorizacién del titular de los derechos o por autorizacién de la ley.

37 Debe ser adquirente con propdsitos no solo de poseer el programa como un depositario,
sino con intencién de explotar su operatividad.
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viii. La Directiva 91 faculta la depuracién de un programa, pues es un
derecho minimo de proteccién al consumidor, que busca utilizar un progra-
ma sin defectos. La correccion de errores es un ejemplo claro de un acto ne-
cesario de uso.

ix. Al descompilar sin requerir la autorizacion del titular de los derechos,
se limitan los derechos autorales del titular, facultando modificar la obra
(programa de ordenador) con ese fin, y traducir sus cédigos, reproducir y en
su caso complementar el programa.38 En este caso, el interés del consumidor
se impone al del titular de los derechos, en beneficio de un bien social.39

x. La facultad de descompilacion por el usuario legitimo, sin autoriza-
cion del titular de los derechos autorales sobre el programa, se complementa
y refuerza con el Articulo 6° de la misma Directiva comentada, que sefiala la
posibilidad la descompilar con propdsitos de crear interoperabilidad.40

23.5.2. La Copia de salvaguarda

La Directiva 91 limita los derechos exclusivos del titular, y faculta al le-
gitimo usuario del programa de ordenador, crear una copia de respaldo, con
el tnico propdsito de salvaguardarlo,4! sin necesidad de autorizacién para
tal efecto.

La copia de salvaguarda, es un derecho del adquirente legitimo necesa-
rio para los casos en que el original se dafie o corrompa fisicamente, por
campos magnéticos, virus informdticos o por tantas situaciones cotidianas
que suceden a los programas, especialmente cuando se adquieren en un am-
biente comercial estdndar.

En los casos en que un original fisico se adquiere con el objetivo de car-
garlo en una maquina computadora, una vez cargado éste, el original fisico se
convertird en la copia respaldo y no estard permitida una copia adicional.42

Lamentablemente, la Directiva 91 no prevé la transmisién de la copia o
el original a un tercero,*3 ni los casos en que el original no requiera de un

38 Para lograr la correccién serd necesario traducirlo a otro cédigo o lenguaje que conver-
tird al programa en una versién del mismo, Seccién 21.4 del Acta de derechos de autor
Britdnica.

También serd necesaria la reproduccién del mismo y sus versiones, para analizarlo o pre-
sentarlo al usuario para que pueda descompilarlo.

39 Los Articulos 5 y 6 de la Directiva reflejan el nuevo enfoque dado a la proteccién de
programas de ordenador, arraigado en la tradicién del bienestar del consumidor, y mas cerca
del desarrollo tecnolégico moderno de otros derechos de autor tradicionales. Son derechos mi-
nimos del consumidor del software. GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-Spanish
Software Law, op. cit., p. 880.

40 JONGEN HERALD D.J, and MELJBOOM, Alfred P. y otros; op. cit., p. 13.

41 Articulo 5.2 de la Directiva 91.

42 JONGEN HERALD D.J, and MELBOOM, Alfred P. y otros, Copyright software protection in
the EC, Kluwer Law and Taxation Publishers, Boston, 1993, p. 14.

43 BERESFORD, Keith, op. cit,, p. 41.



LAS DIRECTIVAS EUROPEAS 91/250/CEE Y 2009/24/EC 63

respaldo, por estar al alcance digital en las carreteras de la informacion
como Internet.

23.5.3. El estudio de las ideas inmersas en el programa de cémputo.

El Articulo 5.3 de la Directiva 91, autoriza al usuario legitimo, a obser-
var, estudiar o verificar el funcionamiento del programa, sin necesidad de
autorizacion previa del titular de los derechos del programa, siempre que
tenga como fin determinar las ideas y principios implicitos. Esto lo podra
realizar durante las operaciones de carga, visualizacion, ejecucién, transmi-
sion o almacenamiento del programa, que por el uso normal del programa
tiene derecho a hacer.

Este Articulo —innecesario—, se fundamenta en que las ideas y los prin-
cipios no estan protegidos por el derecho de autor, sino solamente su forma
de expresion original, razén por la cual el usuario legitimo, aun sin disposi-
cién expresa de la Directiva 91, puede en todo momento estudiar las ideas y
principios siempre que no reproduzca o transforme la obra. Asi lo refuerza el
Considerando 12°,44y el Articulo 1° numeral segundo en comento.4>

23.5.4. La Interoperabilidad

La Directiva 91, tampoco exigird la autorizacion del titular de los dere-
chos sobre la obra programa de ordenador, cuando la reproduccion del cédigo
y la traduccion de su forma sean indispensables para obtener la informacion
necesaria para la interoperabilidad de un programa creado de forma inde-
pendiente con otros programas.46

Para evitar practicas monopdlicas, asi como fomentar el desarrollo tec-
noldgico y la libre competencia,+” la Directiva 91 pugna por permitir la inte-
roperabilidad. Por tal razdn, las Interfaces#® que establecen una conexion del
programa con el mundo exterior (con otro software, hardware o con los
usuarios) podran ser estudiadas libremente4® o descompiladas en los supues-
tos sefialados.50

Para actualizar el supuesto, los requisitos exigidos seran: (i) que tales
actos sean realizados por el licenciatario legitimo o por cualquier otra
persona facultada por éste para utilizar una copia del programa o en su

44 Declara que solo se protege la expresion del programa, y que las ideas y principios im-
plicitos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, no pueden acogerse a la
proteccion de los derechos de autor.

45 Vid. Supra 29.

46 Los casos sefialados expresamente que son numerus clausus, para evitar la ingenierfa
inversa. BERESFORD, Keith, op. cit., p. 36.

47 JONGEN HERALD D.J, and MEWUBOOM, Alfred P. y otros, op. cit., p. 11.

48 Definidos como las partes del programa que permiten una interconexién e interaccion
entre los elementos del software y hardware, Considerando Décimo.

49 Vid. comentario anterior relativo al estudio de las ideas y principios del programa.

50 GOMEZ PERALS, Miguel, op. cit., p. 158.
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nombre,5! (ii) que la informacién necesaria no haya sido puesta previa-
mente, de manera fécil y rapida a su disposicién, y (iii) que dichos actos se
limiten a las partes del programa original necesarias para conseguir la inte-
roperatividad.52

Como comenté en lineas anteriores, la descompilacién se permite ex-
clusivamente en aquellos casos expresos, en que sea necesaria para facili-
tar depurar los errores o facilitar la interoperabilidad,53 y siempre que la
informacién no haya sido previamente puesta a disposicion publicas4 [o de
los usuarios].

La Directiva 91, no impide que la informacién obtenida se pueda vender
o transmitir, asi como tampoco indica lo que deberad entenderse por “facil y
rapidamente”.

Es importante precisar, que descompilar no es sinéonimo de ingenieria
inversa. La ingenieria inversa,5 exige ademas de transformar el codigo obje-
to del programa en cddigo fuente, rearmar el programa descompilado desde
el resultado de la descompilacién. De lo anterior cabe afirmar que la inge-
nieria inversa, no sera permitida bajo la Directiva 91.56

23.5.5. La utilizacién de la obra descompilada

La informacién obtenida gracias a la descompilaciéon permitida por la
Directiva 91, tendrd que utilizarse siguiendo las siguientes reglas:

i) El uso de la informacién obtenida con la descompilacién, debera res-
tringirse a fines de interoperabilidad comun con el programa creado inde-
pendientemente.

ii) No se comunicard la informacién obtenida con la descompilacién a
terceros, salvo en el supuesto de que sea necesaria para obtener la interope-
rabilidad del programa creado independientemente.57

51 Situacién no permitida en el Articulo quinto de la Directiva 91.

52 Articulo 6 de la Directiva 91.

53 Razén muy dificil de alcanzar, toda vez que no serd posible saber cudles partes serdn
necesarias y cudles no sin descompilar todo o exceder las partes permitidas. La Directiva en lu-
gar del acto de descompilar, debié dirigirse a la utilizacién de las partes descompiladas necesa-
rias para la interoperabilidad.

54 No obstante que para la correccién de errores, se requerird de la descompilacién, motivo
por el cual creo que hubiera sido mas prudente ubicarla en el articulo sexto de la Directiva 91.

55 El termino ingenieria inversa, se origina de la legislacién del secreto industrial, que
permite que los secretos se descubran y apliquen en los productos propios, si es que esto se ad-
quiere al analizar el producto sujeto al a proteccién. Por ejemplo, si un adquirente observa el
liquido de un refresco famoso de cola, y logra descubrir su secreto, entonces poda utilizarlo
para crear un producto competitivo. Algunas legislaciones de patentes la permiten moderada-
mente, pues los derechos exclusivos de los titulares de las patentes, no son tan extensos como
para proteger los actos exclusivamente dirigidos a estudiar el producto o proceso patentado.

56 JONGEN HERALD D.J, and Meijboom, Alfred P. y otros, idem, p. 15.

57 Asi se evita que el nuevo programa se ensefie la informacién del programa anterior,
pues este programa nuevo; incluye la informacién del programa original.
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iii) Solo podra utilizarse la informacién obtenida, para desarrollar, pro-
ducir o comercializar un programa original, que no sea sustancialmente si-
milar en su expresion al descompilado.

Siguiendo un principio de competencia comercial, nada de lo anterior
impide que el nuevo programa creado, compita con el que se descompilé.

23.6. Disposiciones finales de la Directiva 91

Cabe mencionar, que los limites expuestos por la Directiva 91; no po-
dran perjudicar de forma injustificada, los legitimos intereses del titular de
los derechos o ser contrarios a la explotacién normal de programa informa-
tico, siguiendo el Convenio de Berna. Para tal efecto, la Directiva 91 obliga
a los paises miembros de la Unién de Berna, a adoptar las medidas adecua-
das contra las personas que pongan en circulacién copias ilegitimas del
programa; posean con conocimiento y para fines comerciales una copia ile-
gitima del programa; o que pongan en circulacién o posean con fines co-
merciales cualquier medio cuyo Unico propdsito sea facilitar la supresiéon no
autorizada de cualquier dispositivo técnico que proteja al programa de
ordenador.58

Los dispositivos mencionados en el parrafo anterior, serdn aquellos que
no tengan ninguna otra aplicacién legitima. De ésta manera, se imponen
medidas restrictivas a la pirateria y actos de contrabando y falsificacién.

Dentro de los dispositivos legitimos encontramos como ejemplos a los
reproductores de discos (CD’s), DVD’s, Blue Ray, u otros reproductores simi-
lares, necesarios para la realizacion de actos legitimos como son la creacion
de copias de respaldo, privadas o reproducciones (copias) autorizadas.s®

La Directiva 91 establece como plazo de proteccién de los programas de
ordenador (siguiendo el Convenio de Berna) el término de 50 afios posterio-
res a la muerte del autor o del dltimo autor que sobreviviera (en caso de
coautoria); o en el caso de personas juridicas, de 50 afios a partir del mo-
mento en que se puso la primera obra a disposicién del publico.60

Siguiendo la costumbre internacional fomentada por la mayoria de los
paises que otorgaban mayores términos de proteccion, y en un nuevo intento
de uniformar las legislaciones, el término anterior se amplié a 70 afos, bajo
la Directiva del Consejo de 29 de octubre de 1993.61

58 Articulo 7 de la Directiva 91.

59 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 36.

60 Contados a partir del primero de enero del afio siguiente.

61 93/98/CEE, OJ 1993 1 290/9. BANDEY, Brian, International Copyright in computer pro-
gram technology, op. cit., p. 200. Alemania y Espafia aumentaron sus términos, otorgando una
proteccién conforme a la practica internacional.
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La Directiva suscitd una reaccidn seria en los autores espafioles,52 quie-
nes promulgaron a partir de ella una legislacion especial.63

Cabe comentar que lo dispuesto por la Directiva 91, no perjudica la apli-
caciéon de otras disposiciones legales como las relativas a la propiedad
industrial,é4 las cuales seran acumulativas al derecho de autor.

24. LA DIRECTIVA 2009/24/EC.65

Antecedentes

La Directiva 2009, es una réplica casi exacta de la Directiva 91, cuya
principal modificacién fue reformar el término de protecciéon de los dere-
chos patrimoniales sobre las obras autorales, de 50 a 70 afios post mortem
auctoris.6

62 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho-Spanish Software Law, op. cit., p.
843. Vid. BOTANA AGRA, Manuel, Actas de Derecho Industrial, T. XIV, Madrid, Marcial Pons,
1991-1992. MASSAGUER J., “La adaptacién de la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL a la Directiva
CEE sobre la proteccién juridica de los programas de ordenador”, Revista de Derecho Mercantil,
nums. 199-200, Aflo 1991, pp. 39 y ss. BAYLOS CORROZA, “La propuesta de Directiva Comunita-
ria sobre la proteccion de los programas de ordenadores”; Gaceta juridica de la CEE, num. 77,
serie D, 1990, p 429. MASSAGUER, José, “La propuesta de Directiva del Consejo sobre proteccion
juridica de programas informaticos-Actas de Derecho Industrial”, XIII, 1989-1990, p. 681.

63 La incorporacién de la Directiva podria haberse llevado mediante reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual, pero el legislador espaiiol prefiri6 promulgar una ley especial. La ley
16/1993 de incorporacién al derecho espafiol de la Directiva 91/250/CEE. Vid. Boletin oficial
del Estado, 24 de diciembre de 1993; Actas de Derecho Industrial, Tomo XV, Instituto de Dere-
cho Industrial, Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo, Universidad de Santiago, Es-
pafia, 1993, p. 569.

Esta disposicion no dura mucho, ya que la ultima disposicion de la Ley 16 fue que ese au-
toriza al gobierno para que antes del 30 de junio de 1995 apruebe un texto que refunda las
disposiciones legales en materia de propiedad intelectual. GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnolo-
gia y Derecho-Spanish Software Law, op. cit., p. 845.

64 Articulo 9 de la Directiva 91.

65 Del 23 de abril de 2009.

66 Directiva 93/98/CCE del Consejo de 29 de octubre de 1993 Articulo 1. (Duracién de
los derechos de autor).

1. Los derechos de autor sobre obras literarias y artisticas a que se refiere el articulo 2 del
Convenio de Berna se extenderan durante la vida del autor y setenta afios después de su muer-
te, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido licitamente hecha accesible al
publico.

2. En el caso de una obra comun a varios autores, el plazo previsto en el apartado 1 se
calculard a partir de la muerte del dltimo autor superviviente.

3. En el caso de obras andnimas, el plazo de proteccién expirard setenta afios después de
que la obra haya sido licitamente hecha accesible al publico. Sin embargo, cuando el seudénimo
adoptado por el autor no deje dudas sobre su identidad, o si el autor revela su identidad duran-
te el periodo mencionado en la primera frase, el plazo de proteccién aplicable serd el previsto
en el apartado 1.
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El 29 de octubre de 1993, el Consejo de la Unién Europea emiti6 la Di-
rectiva 93/98/CCE, cuyo objeto fue promover la armonizacién de las legisla-
ciones nacionales que formaban parte de la Unidn, asi como incrementar el
término de vigencia del ejercicio del derecho patrimonial autoral, estableci-
do como minimo en el Convenio de Berna, antes de que cayeran en dominio
publico, en beneficio de los autores o titulares de derechos, en razén de
compensar la vida del autor, dos generaciones de descendientes y los efectos
de las guerras; situacion que hoy en insuficiente dada la prolongacién de la
duracién de vida del ser humano.6”

4. Cuando un Estado miembro establezca disposiciones especiales sobre los derechos de
autor relativos a obras colectivas o cuando una persona juridica sea designada titular de los
derechos, el plazo de proteccion de calculara con arreglo a las disposiciones del apartado 3, a
no ser que las personas fisicas que hayan creado la obra sean identificadas como tales en las
versiones de la obra que se hagan accesibles al ptblico. El presente apartado se entendera sin
perjuicio de los derechos de los autores identificados cuyas aportaciones identificables estén
contenidas en dichas obras, a las cuales se aplicaran las disposiciones de los apartados 1y 2.

5. Cuando se trate de obras publicadas en volumenes, partes, fasciculos, ntiimeros o episo-
dios, cuyo plazo de proteccién comience a correr cuando la obra haya sido licitamente hecha
accesible al ptblico, el plazo de proteccidn correrad por separado para cada elemento.

6. Para las obras cuyo plazo de proteccion no sea calculado a partir de la muerte del autor
o autores y que no hayan sido licitamente hechas accesibles al ptiblico en el plazo de setenta
afnos desde su creacion, la proteccién se extinguira.

Articulo 8.—(Calculo de los plazos).—Los plazos establecidos en la presente Directiva se
calcularan a partir del 1 de enero del afio siguiente al de su hecho generador.

Articulo 11.—(Adaptacién técnica).

1. Queda derogado el articulo 8 de la Directiva 91/250/CEE.

67 Considerandos de la Directiva 93/98/CCE del Consejo de 29 de octubre de 1993:

“5. Considerando que el objetivo del plazo minimo de proteccién de cincuenta afos tras la
muerte del autor, tal como prevé el Convenio de Berna, era el de proteger los derecho del autor
y de las dos primeras generaciones de descendientes; que la prolongacién del promedio de du-
racion de la vida en la Comunidad hace que dicho periodo no sea suficiente para cubrir ya dos
generaciones;”

“6. Considerando que determinados Estados miembros han previsto prolongar el periodo
de proteccion mas alla de los cincuenta afios tras la muerte del autor para compensar los efec-
tos de las guerras mundiales sobre la explotacion de las obras;”

“11. Considerando que, para lograr un nivel de proteccién elevado, que responda a la vez a
las exigencias del mercado interior y a la necesidad de crear un entorno juridico propicio para
el desarrollo armonioso de la creatividad literaria y artistica en la Comunidad, procede armoni-
zar el plazo de proteccion del derecho de autor, fijdndolo en un periodo de setenta afios tras la
muerte del autor o setenta afios desde el momento de la primera difusion licita entre el publico,
y, por lo que se refiere a los derechos afines, en cincuenta afios desde el momento en que se
produce el hecho generador.”

“15. Considerando que el articulo 1 de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de
mayo de 1991, sobre la proteccién juridica de programas de ordenador, prevé que los Estados
miembros protegeran los programas de ordenador mediante derechos de autor, como obras lite-
rarias con arreglo al Convenio de Berna; que la presente Directiva armoniza el plazo de protec-
cién de las obras literarias en la Comunidad; que, por lo tanto, procede derogar el articulo 8 de
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Como consecuencia de la Directiva 93, el 23 de abril de 2009 se emitid
una nueva Directiva que actualizara la Directiva 91 para incluir los plazos
implementados, reproduciendo el resto del contenido de la Directiva 91, con
supuestamente una organizacién mas diddctica.

En sus considerandos, reconoce a la tecnologia informatica como de ca-
pital importancia para el desarrollo industrial de la Comunidad; asi como
la existencia de diferencias existentes en cuanto a la proteccién juridica de
los programas de ordenador en las legislaciones de los Estados miembros.68

Para evitar cualquier duda, establece claramente que solo se protege la
expresion del programa de ordenador y que las ideas y principios implici-
tos en los elementos del programa, incluidas las de sus interfaces, no pue-
den acogerse a la proteccién de los derechos de autor, sino solamente su
expresion.69

En su considerando décimo sexto, recalca sobre la proteccion de progra-
mas de ordenador al amparo de la legislacion sobre derechos de autor, sin
perjuicio de la aplicacion de otros tipos de proteccion cuando proceda.

la Directiva 91/250/CEE, que Unicamente establece una armonizacién provisional del plazo de
proteccion de los programas de ordenador;”

68 Vid. Directiva 2009, Considerandos 1, 4.

69 Vid. Directiva 2009. Considerandos 10,11.



CAPITULO QUINTO

LOS DERECHOS DE AUTOR EN EL ACUERDO SOBRE LOS
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO —ADPIC—

(O TRIPS POR SUS SIGLAS EN INGLES)

El resultado de la dltima ronda de Uruguay del GATT, dio como resultado la
adopcién del Acuerdo para la creaciéon de la Organizacién Mundial del Co-
mercio (OMC).1 Junto a éste Acuerdo General se crearon un conjunto de
Acuerdos que constituyen la regulaciéon sustantiva de varios aspectos del
comercio mundial.2 Entre ellos, se encuentra el “Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”
(ADPIC) o TRIPS por sus siglas en inglés, firmado el 15 de diciembre de
1993, cuyo articulo 10 regula expresamente a los programas de ordenador.

25. NOCIONES GENERALES DEL ADPIC

El ADPIC es un Acuerdo Internacional que regula especialmente la Pro-
piedad Intelectual relacionada con el Comercio. Por ende, define a la Propie-
dad Intelectual como todas aquellas categorias de propiedad industrial y
derechos de autor que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II, que
serdn los Derechos de autor y derechos conexos, las Marcas, las Indicaciones
Geogréficas, los Dibujos y Modelos Industriales, las Patentes, los Circuitos
Integrados o Chip’s y los Secretos Comerciales. No obstante, excluye a las
practicas de competencia desleal, y la regulacion de variedades vegetales,
aun cuando sean materia de la Propiedad Industrial y del comercio.3

1 Antes denominado Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 0 GATT por sus
siglas en inglés.

2 AviLa ALVAREZ, A y DiAz DE MIER, M.A., “El mundo de los negocios y el GATT”, derecho de
los Negocios, nim. 48, 1994, p. 15,16. Citada de FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccidn inter-
nacional de los programas de ordenador, op. cit., p. 88.

3 Por consiguiente coincide en la determinacién de las categorias de la OMPI, con la exclu-
si6n de la competencia desleal tan relacionada con las marcas. Como comentamos Espaiia es el
Unico pais del mundo que no hace esta distincién toda vez que utiliza el género propiedad inte-
lectual como sinénimo de los derechos de autor y derechos conexos.

69
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En éste esfuerzo por regular la propiedad intelectual en el comercio
mundial, el ADPIC se desarrolla siguiendo los derechos y principios estableci-
dos por los Convenios Internacionales existentes en la materia. Por ende, al
aplicar el ADPIC, los paises miembros obedecen a su vez los Convenios Inter-
nacionales de Paris, Berna, Roma y de Circuitos Integrados. 4

Dentro de los principios comentados, podemos encontrar que el ADPIC
regula los siguientes: Trato Nacional, Derechos Minimos, Nacién mas Favo-
recida, y el de Continuidad.

25.1. Trato Nacional.

El ADPIC exige que se trate como nacionales, a todas las personas fisicas
o juridicas extranjeras (nacionales de los Estados Miembros del Acuerdo)
que cumplan con los criterios establecidos para su proteccién de conformi-
dad con el Convenio de Paris, el Convenio de Berna, la Convencién de Roma
o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integra-
dos, siempre que los Miembros de la OMC sean a su vez miembros de esos
Convenios.5

25.2. Derechos Minimos (de minimis)

A su vez, el ADPIC; establece un conjunto de derechos minimos (de mini-
mis) que sus Estados miembros deberan acatar en su legislacién interna, y
que en su caso podran ampliar.6

4 Asi como las Disposiciones OMPI 78 y las Directivas 91 y 2009. Por ende, los Estados
miembros del ADPIC aplicardn los Convenios Internacionales de Propiedad Intelectual e Indus-
trial, ya sea solo por ser parte de ADPIC o por ser parte también de los mismos. FERNANDEZ MA-
SIA, Enrique, La proteccién internacional de los programas de ordenador, op. cit., p. 89.

5 Por “Convenio de Paris” se entiende el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propie-
dad Industrial; la mencién “Convenio de Paris (1967)” se refiere al Acta de Estocolmo de ese
Convenio, de fecha 14 de julio de 1967. Por “Convenio de Berna”, se entiende el Convenio de
Berna para la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas; la mencién “Convenio de Berna
(1971)” se refiere al Acta de Paris de ese Convenio, de 24 de julio de 1971. Por “Convencién de
Roma” se entiende la Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas Intérpretes o
Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas. Y los Organismos de Radiodifusién, adoptada
en Roma el 26 de octubre de 1961. Por “Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los
Circuitos Integrados” (Tratado IPIC) se entiende el Tratado sobre la Propiedad Intelectual res-
pecto de los Circuitos Integrados, adoptado en Washington el 26 de mayo de 1989. Por “Acuer-
do sobre la OMC” se entiende el Acuerdo por el que se establece la OMC. Todo Miembro que se
valga de las posibilidades estipuladas en el péarrafo 3 del Articulo 5 o en el parrafo 2 del Articulo
6 de la Convencién de Roma lo notificara segtin lo previsto en esas disposiciones al Consejo de
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el “Conse-
jo de los ADPIC”).

6 Articulo 1.1 del ADPIC: “1. Los Miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuer-
do. Los Miembros podran prever en su legislacién, aunque no estaran obligados a ello, una
proteccion mds amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condicién de que tal proteccion
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Dentro de éstos derechos minimos, podemos sefialar el plazo minimo
establecido para la proteccion de las obras. El ADPIC continuando con la apli-
cacién del Convenio de Berna, dicta que los derechos autorales gozaran de
un término de proteccién, no menor de 50 afios, contados a partir del final
del afio civil de la publicacion autorizada. En caso de que la publicacion au-
torizada no se realice, el término tendrd un plazo de 50 afios, contados a
partir de la realizacién de la obra o de 50 afios contados a partir del final del
aflo civil de su realizacién.

Los Miembros del ADPIC, podran circunscribir limitaciones o excepciones
a los derechos exclusivos, en determinados casos especiales, siempre que no
atenten contra la explotacion normal de la obra, ni causen un perjuicio in-
justificado a los intereses legitimos del titular de los derechos.”

25.3. Nacién mds Favorecida

En su Articulo 4°, el ADPIC trata el principio internacional de la Nacién
mas Favorecida, con la cual exige que las mismas ventajas o privilegios que
se concedan a los nacionales de otro pais, se otorguen también a los nacio-
nales de todos los Estados Miembros.8 No obstante lo anterior, quedaran
exentos de la obligacién anterior, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad
concedidos por un Miembro que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial o so-
bre observancia de la ley de caracter general y no limitados especificamente
a la proteccion de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio
de Berna o de la Convencién de Roma que autorizan que el trato concedido
no esté en funcion del trato nacional sino del trato dado en otro pais;

¢) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion, que no estén
previstos en el presente Acuerdo;

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la proteccién de la
propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vi-
gor del Acuerdo sobre la OMC, a condicién de que esos acuerdos se notifi-
quen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminacién arbitraria
o injustificable contra los nacionales de otros Miembros.

no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podran establecer libremente el método
adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema
y préctica juridicos”.

7 Articulo 13 del ADPIC.

8 Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de
cualquier otro pais se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los
demds Miembros.


Corrector
Cross-Out


72 LAS PATENTES DE SOFTWARE

25.4. Continuidad

Ninguna disposicion de las Partes I a IV del ADPIC, ird en detrimento de
las obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Conve-
nio de Paris, el Convenio de Berna, la Convenciéon de Roma y el Tratado so-
bre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.®

26. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS EN EL ADPIC

En su motivacién de armonizar las legislaciones en materia autoral e in-
dustrial, el ADPIC construye su estructura juridica con base en los Convenios
Internacionales sobre la materia.

Derivado de lo anterior, ordena a sus paises miembros; observar los Ar-
ticulos 1 a 21 del Convenio de Berna y el Apéndice del mismo.10 Por ésta
razon, los Estados miembros de ADPIC, automaticamente se someten a las
disposiciones del Convenio de Berna y reproducen los derechos considerados
en el mismo.11

27. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN EL ADPIC

El ADPIC es un Acuerdo innovador, que demuestra la importancia juridi-
ca y comercial que exige una regulacién especializada de Propiedad Intelec-
tual, en especial sobre los objetos tecnoldgicos.

Como consecuencia, desarrolla un conjunto de reglas especializadas
para el programa de ordenador, con las figuras juridicas existentes. Es im-
portante referir, que en los momentos de su celebracion, se mantenia una
acalorada discusion, sobre la posibilidad de ampliar los derechos de autor en
un nuevo Tratado de la OMPI (que posteriormente se materializé en el WCT),
al tiempo que la proteccién de los programas de ordenador por medio de la
patente, no se descartaba.

27.1. La proteccion de los programas de ordenador
en cuanto a su expresion

El ADPIC se constituyd como el primer Acuerdo Internacional que prote-
ge expresamente a los programas de ordenador por medio del derecho de
autor. Los instrumentos juridicos anteriores a éste que los consideraban, no

9 Articulo 2.2 del ADPIC.

10 Articulo noveno del ADPIC.

11 No obstante su importancia y la intencién armonizadora que se buscé al estructurar el
ADPIC de conformidad con el Convenio de Berna, lamentablemente se dejaron fuera los Dere-
chos Morales, por lo que ningtin Miembro del ADPIC tendré derechos ni obligaciones respecto de
los derechos Morales conferidos por el articulo 6 bis del Convenio de Berna, ni respecto de los
derechos que se derivan del mismo.
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tenian la categoria de Tratado Internacional, y por lo mismo; no eran coerci-
tivos para el resto de los paises.

Los instrumentos referidos, que consideraban a los programas dentro de
su legislacion, eran una especie de brdjula que dirigiria el camino de las le-
gislaciones de los paises que las seguian, mas no constituian una armoniza-
cién vinculante a nivel internacional.

De esta forma, el Articulo 10 del ADPIC ordena que: “Los programas de
ordenador, sean programas fuente o programas objeto, seran protegidos
como obras literarias en virtud del Convenio de Berna”.12

Como comentamos, el ADPIC norma su proteccién de conformidad con el
Convenio de Berna, protecciéon que vuelve a repetir en su Articulo 10. De
esta manera, el ADPIC otorga la proteccion del derecho de autor exclusiva-
mente a las expresiones del programa, no a las ideas, procedimientos, méto-
dos de operacién o conceptos matematicos en si.13

Por ende, los programas de ordenador expresados; se protegeran en
cualquier forma o medio, en cualquier lenguaje o cédigo y en cualquier
soporte.14

27.2. La proteccion de los programas de ordenador
como obras literarias y artisticas

Siguiendo la tendencia internacional implementada por la Directiva 91;
de encontrar al derecho de autor como el medio idéneo o menos controver-
sial para la proteccion de los programas de ordenador; y como resultado de
la continua aplicacién del Convenio de Berna para la proteccién del mismo,
y uniforme,!5 el ADPIC considera a los programas de ordenador como obras
literarias y artisticas.

Para tal efecto, su Articulo 10 ordena que: “Los programas de ordena-
dor, sean programas fuente o programas objeto, serdn protegidos como
obras literarias en virtud del Convenio de Berna”.16

Al igual que el resto de las obras autorales, la proteccién se otorgara au-
tomaticamente y sin necesidad de registro, abaratando los costos sociales y
generando un provecho a sus titulares de manera célere y eficaz.

12 Tendencia hasta el momento imperante y ya regulada por la Directiva 91.

13 Articulo 9.2. del ADPIC. Asi lo entienden también, las Disposiciones Tipo, la Directiva 91
y actualmente el WCT. De manera similar lo interpreto la jurisprudencia. CNF ed., Sala II, 29 XII
1981, J.A.S., 1983-218. Igualmente lo entiende la legislacién norteamericana en la ley del co-
pyright que establece que en ningtn caso la proteccién acordada por el copyright a la obra ori-
ginal de un acto puede extenderse a las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, etc.
FERNANDEZ DELPECH, Horacio, op. cit., p. 8.

14 GOMEZ PERALS, Miguel, op. cit., p. 154. Como a su vez ya lo disponia la Directiva 91.

15 Articulo segundo del Convenio de Berna.

16 Tendencia hasta el momento imperante y ya regulada por las Directivas 91 y 2009.
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Esta proteccién no impide que, no obstante no haber regulado expresa-
mente los programas de ordenador dentro del objeto de otras figuras juridi-
cas (mas si implicitamente en su articulo 27), éstos gocen de otros derechos
acumulables, como por ejemplo del derecho de patentes, cuya aplicacion de-
mostraremos mas adelante.

27.3. El arrendamiento de los programas de ordenador

Para complementar la regulacién especializada de los programas de or-
denador, y regular las actividades y supuestos juridicos que presenta la acti-
vidad informatica, el ADPIC codifica la figura el derecho de arrendamiento
aplicado a los programas de ordenador.1?

Para cumplir el derecho de arrendamiento aplicado a los programas de
ordenador, el ADPIC ordena a los Estados Miembros, conferir a los autores y
a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento
comercial al publico de los originales o copias liticas de las obras, cuyo obje-
to esencial sea el programa como tal. Esa obligacién no se aplica a otros
arrendamientos como por ejemplo la renta de una maquina que para su ope-
racion tuviera como accesorio instalado un programa.

Tristemente, el ADPIC; no considerd en su innovadora regulacion, las fi-
guras del comodato del programa de ordenador, cuya laguna se mantiene en
el derecho autoral internacional.

28. CUMPLIMIENTO DEL TRATADO

Si bien es cierto que el ADPIC daba continuidad en lo posible con el Con-
venio de Berna, 18 éste ultimo no prescribia un procedimiento para solucio-
nar las controversias surgidas, sino que se limitaba a sefialar que las
diferencias entre los paises miembros, respecto de la interpretacion o de la
aplicacién del Convenio, se resolverian primero por via de negociacién. De
no resolverse, el caso podra llevarse por cualquiera de los paises en litigio
ante la Corte Internacional de Justicia mediante peticién hecha de conformi-
dad con el Estatuto de la Corte, a menos que los paises en litigio conviniera-
notro modo de resolverla.1?

Consecuentemente, la soluciéon que daba el Convenio de Berna, era muy
limitada y restringida, especialmente cuando que no preveia un sistema efec-
tivo para reglamentar las diferencias entre los Estados miembros, y en su
caso ejecutar su resolucidn. Por ésta razon, el ADPIC se dio a la tarea de in-

17 Articulo 11 de ADPIC. Recordemos que el arrendamiento de programas de cémputo, ya
se habia regulado en la Directiva 91, el cual no constituye un Tratado Internacional pero si una
importante fuente de derecho.

18 Articulo 33 del ADPIC.

19 Articulo 33 del Convenio de Berna.
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cluir un sistema efectivo y extenso que reglamenta la solucién juridica de las
diferencias surgidas y hacer efectiva la funcién coactiva que se espera de un
Acuerdo Internacional.

A diferencia de la OMPI, —que no tiene poder de coaccién para imponer
a los Estados la adopcién de su legislacion protectora y donde las partes pri-
vadas debian acudir a los tribunales nacionales para reivindicar la protec-
cién de los derechos que les estaban siendo infringidos— el ADPIC, regula los
medios para solucionar los altercados surgidos por la aplicacién del mismo
entre los Estados, con recursos agiles que prevenian las infracciones y que
constitufan un medio eficaz de disuasiéon de nuevas infracciones.

28.1. Procedimientos del ADPIC20

El ADPIC; establece un su Parte III, un conjunto de procedimientos esta-
blecidos para garantizar la solucion de las controversias surgidas.

De esta manera, ordena a los Estados Miembros poner al alcance de los
titulares de derechos, procedimientos judiciales y recursos civiles, adminis-
trativos y penales que logren la observancia de todos los derechos de la Pro-
piedad Intelectual.2!

Para garantizar el debido proceso legal, los demandados tendréan dere-
cho a ser notificados por escrito, en tiempo oportuno y con detalles suficien-
tes, sobre la demanda en su contra. Asi mismo, las partes podran ser
representadas por un abogado independiente, y los procedimientos evitaran
la imposicién de exigencias excesivamente gravosas. Las partes en los proce-
dimientos, tendrdn derecho a presentar alegatos y todas las pruebas que es-
timen pertinentes, asi como los demas derechos procesales.22

En lo no previsto por el ADPIC, seran aplicables las disposiciones de los
Articulos XXII y XXIII del GATT de 1994, con base en el Acuerdo, aplicadas
por el Entendimiento sobre Solucién de Diferencias.23 El Consejo del ADPIC
supervisara su aplicacién y, en particular, el cumplimiento por los Miembros
de las obligaciones que les incumben en virtud del mismo, y ofrecerd a los
Miembros la oportunidad de celebrar consultas sobre cuestiones referentes a
los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio. Asimismo, prestard la asistencia que le soliciten en el marco de los
procedimientos de solucién de diferencias.24

20 Son procedimientos en los cuales se obliga a los Estados miembros a establecer a su vez
procedimientos adecuados para la defensa de los intereses de los titulares de los derechos.

21 Derecho autoral e industrial.

22 Articulo 42, 62 y ss. del ADPIC.

23 Articulo 64 del ADPIC.

24 Articulo 68 del ADPIC.
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28.2. Pirateria y falsificacién?s

De nada serviria regular especialmente a los programas de ordenador,
sin medidas que prevengan la infraccién de los derechos adquiridos por los
titulares de las obras, o en su caso por los legitimos usuarios y adquirentes
del soporte material.

Para tal efecto, ademas de las medidas procesales mencionadas, en el
ADPIC, los Estados Miembros convinieron en cooperar entre si, con objeto de
eliminar el comercio internacional de mercancias que infrinjan los derechos
de propiedad intelectual.

A este fin, establecerdan servicios de informacién en su administracion,
daran notificacion de esos servicios y estaran dispuestos a intercambiar in-
formacion sobre el comercio de las mercancias infractoras. En particular,
promoveran el intercambio de informacién y la cooperacién entre las autori-
dades de aduanas en lo que respecta al comercio de mercancias de marca de
fabrica o de comercio falsificadas y mercancias piratas que lesionan el dere-
cho de autor.26

Desafortunadamente, el ADPIC no hace sefialamiento alguno, sobre los
mecanismos para eludir las medidas tecnolédgicas utilizadas por los titulares
para proteger los derechos sobre sus obras, como si lo hace la Directiva 91,
cuya aseveracion vera la luz en un Tratado Internacional, hasta el WCT.

25 Existird piraterfa cuando el vendedor ofrezca de manera ilegal y sin la autorizacién del
titular de los derechos sobre la obra; la reproducciéon de un producto distinto al original. En
cambio existira falsificaciéon cuando el producto vendido es similar en grado de confusion al
original.

26 Articulo 69 del ADPIC.
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CAPITULO SEXTO

TRATADO DE INTERNET DE LOS DERECHOS DE AUTOR —TODA—
(O WCT POR SUS SIGLAS EN INGLES)

La tecnologia de nuestros dias, cambia tan rdpidamente, que convierten a las
instituciones que las regulan, en obsoletos instrumentos juridicos que exigen
reformarse a su velocidad. Como respuesta a la imperante exigencia de ac-
tualizar la tutela internacional, la OMPI celebré el “Tratado de Internet de
los Derechos de Autor-WCT” con el que ubica al derecho de autor en los um-
brales del siglo XXI.2

29. ANTECEDENTES DEL WCT
(TODA POR SUS SIGLAS EN ESPANOL)3

Los Organos Rectores de la OMPI, en sus sesiones de septiembre-octubre
de 1989, acordaron la preparaciéon de un posible Protocolo al Convenio de
Berna. Las razones que justificaban la elaboracién de un Protocolo y no de una
modificaciéon actualizada del Convenio de Berna, se fundamentaban en que
éste ultimo exigia la aprobacion unanime de votos de todos los Estados
miembros.4 En cambio, un Protocolo adicional tenia mayores probabilidades
de ser aprobado, ya que no requeria de la unanimidad de los paises miem-
bros de la Unién de Berna.5

Derivado de lo anterior, el 20 de diciembre de 1996, se aprobaron los
Tratados WCT y WPPT,6 también llamados los Tratados Internet.

1 World Copyright Treaty, Por sus siglas en inglés

2 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, El Nuevo tratado de la OMPI sobre derecho de autor, Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor, Madrid, t. XVIII, 1997, pp. 47 y ss.

3 Administrado por la OMPIL.

4 Articulo 27.3 del Convenio de Berna. ANTEQUERA, idem, p. 48.

5 Que de conformidad con el articulo 20 del Convenio de Berna los gobiernos de los paises
de la Union se reservan el derecho de adoptar arreglos particulares, obligatorios solamente para
os paises que los adopten, siempre que os mismos confieran a los autores derechos mas amplios
que los concedidos por la Convenciéon o que contemplen estipulaciones no contrarias a ellas.
ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 48.

6 Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (WPPT) adoptado en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
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30. NORMAS GENERALES DEL WCT

30.1 El WCT como un Tratado independiente y no un Protocolo

Durante la etapa de estudio, previa a la celebracion de los Tratados In-
ternet, lo primero expresado por sus Miembros; fue su falta de condicion
para aprobar mayores obligaciones a las ya establecidas por el ADPIC.”

A su vez, en dichas etapas previas, se plante6 la posibilidad de admitir
como miembros del nuevo instrumento, a las Organizaciones Internacionales
representativas de Estados miembros de una Comunidad Econdmica (como
por ejemplo la Unién Europea o el MERCOSUR), 0 en su caso, a los paises que
no fueran miembros del Convenio de Berna pero que fueran Miembros de la
OMPI. Sobre tal, se concluyé que para los paises miembros de la Unién de
Berna, el WCT constituiria un Arreglo Particular, en términos del Articulo 20
del Convenio de Berna.8

Dicha situacién, no impediria que, conforme al nuevo Articulo 1.1 del
WCT, la Asamblea creada decidiera sobre la admisién como Miembro, a cual-
quier Organizacién Internacional Intergubernamental, que tuviera compe-
tencia y su propia legislacion para obligar a su vez a sus Miembros.?

De esta manera, la Unién Europea, habiendo cumplido dichos requisitos
pudo formar parte del WCT.10

Sobre la admisién al WCT de los Estados no Miembros del Convenio de
Berna, se resolvio y fij6 en el articulo 17.1 del WCT, que todo Estado Miem-
bro de la OMPI, aunque no fuera Miembro del Convenio de Berna, podria ser
Miembro del WCT; y que, todos los paises fueran o no Miembros del Conve-
nio de Berna asi como las Organizaciones Internacionales que ingresaran al
nuevo Tratado, tendrian que cumplir con los Articulos 1 a 21 del Convenio
de Berna y su anexo.1!

Derivado de lo anterior, se justific el cambio de la denominacién de
“Protocolo al Convenio de Berna” para quedar como “Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor”, como un Tratado Internacional independiente en

7 Es evidente la participacién de expertos que habian intervenido en la negociacién del
ADPIC reflejada en el texto de WCT. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 49.

8 Articulo 20 del Convenio de Berna. Los gobiernos de los paises de la Unién se reservan
el derecho de adoptar entre ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a
los autores derechos mas amplios que los concedidos por este Convenio, o que comprendan
otras estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los Arre-
glos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuardn siendo aplicables.

9 Articulo 17.2 del WCT.

10 Articulo 17.3 del WCT. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 50.

11 Razén por la cual los Miembros del WCT que no eran a su vez Miembros de la Unién de
Berna, tenian que cumplir con ésta ultima.
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su naturaleza al Convenio de Berna, pero que sigue sus disposiciones y
principios.12

De ésta manera, el WCT, quedé como un arreglo particular [indepen-
diente] en el sentido del Articulo 20 del Convenio de Berna para la Protec-
cién de las Obras Literarias y Artisticas, en lo que respecta a las Partes
contratantes, que incluirian a las Organizaciones Internacionales, que a su
vez son paises de la Union establecida por el Convenio de Berna.

Asimismo, el WCT reforzé su independencia, al declarar, en su Articulo
primero, que: “no tendra conexién con Tratados distintos del Convenio de
Berna ni perjudicard ningtin derecho u obligaciéon en virtud de cualquier
otro Tratado”; independencia que me parece relativa, toda vez que, si bien
es cierto que juridicamente el WCT no tiene la obligacién de interpretarse
conforme a otro Convenio distinto al Convenio de Berna, facticamente regu-
la de manera similar, las figuras juridicas consideradas por el ADPIC y la Di-
rectiva 91.13

30.2 Relacién con el Convenio de Berna

La independencia como Convenio a la Convencion de Berna; es relativa,
pues no obstante su independencia juridica como tratado independiente, de
conformidad con el Articulo 1.4 del WCT las Partes Contratantes daran cum-
plimiento a lo dispuesto en los Articulos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio
de Berna, razon por la cual sus Partes Contratantes, siendo o no partes de la
Unién de Berna, cumplen con el mismo.

A su vez, el articulo tercero (que me resulta innecesario por el articulo
mencionado en el parrafo anterior que incluye a éste) las Partes Contratan-
tes del WCT, aplicaran mutatis mutandis las disposiciones de los Articulos 2 a
6 del Convenio de Berna y su Anexo.14

12 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 51

13 Y por ende la Directiva 2009/24/EC

14 Al parecer se incluyd éste Articulo, por la relevancia que tenian los Articulos 2 a 6 del
Convenio de Berna en la aplicacién del nuevo Tratado. Los Articulos 2 a 6 de Berna hacen refe-
rencias a “la Unién” y a “los paises miembros de la Unién”, y “al presente Convenio”, razén por
la cual se aprobd una declaracién concertada por la cual se aclara que la expresion “pais de la
Unidén” utilizada en Berna se aplica al WCT como equivalente a la de “parte Contratante del pre-
sente Tratado”, que las menciones “a los paises que no pertenezcan a la Unién” deben entender-
se como sinénimas de “pais que no pertenezca al presente Tratado”, que cuando en Berna se
habla de “presente Convenio”, se aplica el dispositivo al WCT como si dijera “presente Tratado”,
y que la referencia de Berna a “nacional de alguno de los paises de la Unién” ha de interpretar-
se en el nuevo Tratado cuando proceda en relacién a una Organizacion Intergubernamental que
sea miembro del WCT, como equivalente a un “nacional de alguno de los paises que sean miem-
bros de esa Organizacién”. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 54.


Corrector
Cross-Out


80 LAS PATENTES DE SOFTWARE

A su vez el WCT en su articulo 13 obliga a las Partes Contratantes aplicar
las disposiciones del Articulo 18 del Convenio de Berna,1> disposicién que en-
cuentro redundante, dado el Articulo 1.4, re-envia ya a dicha Convencién.16

30.3 El Objeto protegible en el WCT

El WCT siguiendo al Convenio de Berna, y de manera similar al ADPIC y
las Directivas 91 y 2009, protege por medio del derecho de autor, las ex-
presiones, mas no las ideas, procedimientos, métodos de operacién o con-
ceptos matemadticos en si; de las obras originales. Es decir, protege el
ropaje originalmente expresado, con que las ideas se visten.

Lamentablemente, la técnica juridica del WCT, (al igual que el Convenio
de Berna) evita definir lo que se entendera por obra original, y cede su
determinacion a la legislacién o jurisprudencia de cada Parte Contratante.

Esta indefinicion, la justifica el constante miedo de confrontarse con de-
finiciones que pudieran volverse obsoletas o inaplicables con el tiempo, que
en mi personal punto de vista, debe superarse, toda vez que, partiendo de
que la originalidad es el Unico requisito exigible a un autor para proteger su
obra, de nada importara que el resto de la ingenieria juridica del derecho
autoral sea casi perfecta, si a la hora de determinar las obras protegibles; se
sucumbird en el abismo de la discrecionalidad de cada nacién.

30.4 La Autoria en el WCT

Siguiendo al Convenio de Berna, el WCT reconoce y protege a los auto-
res y titulares los derechos morales y patrimoniales correspondientes sobre
las obras.

No obstante, al igual que lo hace el Convenio de Berna (y del resto de
las Convenciones Internacionales en la materia), el WCT evita definir al “au-
tor” de una obra. Abandona el problema a las legislaciones nacionales, quie-
nes deberdn en su caso determinar a sus autores; y mientas unas solo

15 Articulo 18 del Convenio de Berna: “1) El presente Convenio se aplicard a todas las
obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al dominio publico en su
pais de origen por expiracién de los plazos de proteccion.

2) Sin embargo, si una obra, por expiracion del plazo de proteccién que le haya sido ante-
riormente concedido hubiese pasado al dominio ptblico en el pais en que la proteccion se recla-
me, esta obra no serd protegida alli de nuevo.

3) La aplicacion de este principio tendra lugar conforme a las estipulaciones contenidas en
los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto entre paises de la Unidn.
En defecto de tales estipulaciones, los paises respectivos regulardn, cada uno en lo que le con-
cierne, las modalidades relativas a esa aplicacion.

4) Las disposiciones que preceden serdn aplicables también en el caso de nuevas adhesio-
nes a la Unién y en el caso en que la proteccion sea ampliada por aplicacion del Articulo 7 o por
renuncia a reservas.”

16 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 72.
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reconocen a las personas fisicas o naturales, existen otras que lo hacen a las
juridicas.17

Y mientras unas lo definen en su legislacién interna, otras lo hacen en su
jurisprudencia.

Por ejemplo, la Ley de Propiedad Intelectual espafiola, remite a la lex
loci protectionis, para la determinacion del autor de la obra. En cambio,
Francia, no tiene una normativa expresa de derecho internacional privado,
sino que resuelve la calidad de autor, en reglas jurisprudenciales de dificil
interpretacién.18

31. LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN EL WCT

La caracteristica por la que presentamos especial importancia al WCT, es
la actualizacién que realiza del Convenio de Berna, considerando las imple-
mentaciones reguladas por los demas Instrumentos Juridicos Internacionales
de derecho autoral, para intentar lograr un derecho moderno, que contem-
ple soluciones juridicas a novedosos supuestos tecnoldgicos.19

No obstante que ya existia la obligacién de proteger a los programas de
ordenador por medio del Convenio de Berna (aunque no expresamente)20 y
por el ADPIC (expresamente) por la Directiva 91 aplicable para los miembros
de la Unién Europea, el WCT pone especial esfuerzo en declarar de nuevo su
proteccidn, para resaltar los fines del Tratado que sirven a la actualizacion
del derecho de autor conforme a las nuevas tecnologias.

De esta forma, todas las reglas convencionales ideadas para la proteccién
de las obras literarias, se aplicaran igualmente a los programa de ordenador.

Tal solucién, la menos complicada, presenta como mayor ventaja no te-
ner que realizar cambios profundos en la redaccién del texto Convencional
de Berna, pero desventaja conduce a verdaderas dificultades cuando se in-
tenta poner en prdctica, ya que los programas de ordenador no tienen las
mismas caracteristicas que las de obras literarias.

31.1. Consideraciones preliminares a la inclusion de los programas
de ordenador en el WCT

Los documentos preparatorios de la OMPI dirigidos a los Comités de
Expertos proponian un articulado por el cual las Partes Contratantes; esta-
rian obligadas a conceder por medio del derecho de autor, una proteccion
especifica a los programas de ordenador. La protecciéon debia ser idéntica a

17 MASOUYE, C., op. cit., p. 11. Tal es el caso de Espafia.

18 La legislacién mexicana si lo define.

19 Previamente considerados por las Disposiciones Tipo del 78 y la Directiva 91 de aplica-
cién europea, y el ADPIC administrado por la OMC.

20 Atn no existian los programas de computo, pero eran obras encuadradas en el sentido
lato sensu como objetos protegibles.
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la que el Convenio de Berna preveia para las obras literarias (con los mismos
derechos minimos tanto morales como patrimoniales), y el concepto de pro-
grama de ordenador abarcaria tanto a los sistemas operativos, como a los
programa de aplicacion, en forma de cédigo fuente u objeto.2!

A su vez, en el Memorando para la Primera Sesién del Comité, se propu-
so que fueran las legislaciones nacionales, las que en su caso establecieran
los limites y excepciones especificos a los derechos exclusivos del autor. En-
tre éstos ultimos, se mencionaban, la adaptacién sin autorizacién del titular
de los derechos, para el uso del programa de ordenador; la produccién de la
copia de seguridad; y la reproduccion en el caso de descompilacion.22

En cambio se impedia la reproduccién del programa de ordenador con
fines privados. Dichas condiciones eran similares a las previstas por el Ar-
ticulo 6 de la Directiva de 91. La propuesta no se aprob¢ en su totalidad, y el
WCT se limité a incorporar un breve Articulo 4°, similar al 10.1 del ADPIC, en
el que consideraba a los programas de ordenador protegidos como obras li-
terarias, en el marco del Articulo 2 del Convenio de Berna.23

31.2. El objeto protegido

El Articulo 4 del WCT, sefiala de manera declarativa que: “Los progra-
mas de ordenador estdn protegidos como obras literarias en el marco de lo
dispuesto en el Articulo 2 del Convenio de Berna. Dicha proteccién se aplica
a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de
expresién”.

Con esta redaccién por demds explicativa, se eliminé cualquier duda de
su asimilaciéon de objeto protegible, de alli que De esta manera, queda claro
que los programas de ordenador, se asimilan, mas no son obras literarias, ni
se pretende que sean tales. Lo que el WCT hace es otorgarles la misma pro-
teccion que el Convenio de Berna otorga a las obras literarias. Por ende, si
los programas de ordenador son asimilados a la proteccion (mas no a la
naturaleza) que se otorga a las obras literarias (de la misma manera que se
asimilan otras obras que tampoco tienen la esencia de literarias), luego en-
tonces, la proteccion que se otorga a los mismos beneficiard al autor del
programa asi como a sus derechohabientes, de la misma manera que lo hace
el Convenio de Berna en su articulo segundo.24

21 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 55.

22 Recordemos que la Directiva 91 fue amplia en cuanto a limites y excepciones, que fue-
ron consideradas en el momento.

23 Y a su vez similar a lo ya definido por la Directiva 91.

24 E] WCT en ningtin momento sefiala que los programas sean obras literarias, sino que se
consideraran como tales, para efectos juridicos, al igual que el resto de las obras que ejemplifica
el Convenio de Berna como obras literarias o artisticas. Por tanto no se cambia la naturaleza del
programa ni se le define como obra literaria, sino que se le conceden los mismos derechos que
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El programa de ordenador se protege sin importar su modo de expre-
sion, previendo cualquier modalidad distinta a la de cédigo fuente u objeto,
que en el futuro pudiera tener.25

31.3. Los derechos conferidos conforme al WCT

Toda vez que el WCT es un Tratado especializado sobre las nuevas tec-
nologias, fue obligatorio mantener los derechos morales y patrimoniales re-
conocidos en el Convenio de Berna, y aclarar la correspondiente aplicacion
de éstos, en los programas de ordenador.

31.4. Los Derechos Morales sobre los programas
de ordenador en el WCT

Lamentablemente, el WCT no presta especial atencién a los Derechos
Morales, regulados en el articulo 6 bis del Convenio de Berna, pero como co-
mentamos, se siguen aplicando en virtud de sus articulos primero y tercero.

No obstante su consideracién en el Convenio de Berna, los programas de
ordenador muestran como caracteristica constante, la dificultad para dar
cumplimiento a los derechos morales durante la utilizacién del programa.
Un ejemplo de lo anterior, lo encontraremos en la imposibilidad de respetar
el derecho de cita, en aquellas partes del programa en las que se haya consi-
derado otra obra; o la obra en coautoria de varios programadores en cada
parte del programa.

Lamentablemente desperdiciaron la oportunidad de regular los Dere-
chos Morales en las nuevas tecnologias, y tratar temas novedosos como la
modificacién del programa para generar una interoperabilidad, los cambios
de formatos que alteran la integridad, etcétera.

gozan las obras literarias y el resto de las obras que se consideran como tales. El Convenio de
Berna quiso primero poner un género al que llamo (correctamente o no) “obras literarias y ar-
tisticas” y luego ejemplifico las obras que podrian encuadrar dentro del género. Ahora bien, el
hecho de que el género se llame obras artisticas o literarias, no querer decir que las obras que
ejemplifica sean literarias en esencia o idénticas a literarias; sino solo que van a ser protegidas
conforme a ese género (al que se le llamo literarias, pero que pudo tener otro nombre). Como
sabemos el Convenio de Berna asimila las obras literarias con las artisticas, y no distingue unas
de otras. Por lo que para efectos juridicos, los programas de ordenador, al asimilar su protec-
cién al de las obras literarias conforme el Convenio de Berna, los asimila también a las obras
artisticas.

25 Se protege tanto la expresion en lenguaje c6digo objeto o fuente al igual que ADPIC y
las Directivas 91 y 2009. Recordemos que el objeto resguardado es la expresién, no el lenguaje
en el que se exprese, aun cuando difiera de la obra literaria cuyo lenguaje se usa para expresar
lo artistico y transmitir ideas y no para lograr un fin éptimo o proceso que solucione un proble-
ma técnico. Por lo tanto, en el programa de cémputo, la originalidad expresiva se vuelve una
gran dificultad, en especial cuando se encuentra expresada en un cédigo como el fuente.
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31.5. Los Derechos Patrimoniales sobre los Programas
de Ordenador conforme al WCT

31.5.1. El Derecho de Distribucion
El Articulo 6° del WCT, determina que:

(1) Los autores de obras literarias y artisticas gozaran del derecho exclusivo
de autorizar la puesta a disposicion del publico del original y de los ejemplares de
sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad ...

(2) Nada en el presente Tratado afectard la facultad de las Partes Contra-
tantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicard el
agotamiento del derecho del pdrrafo 1 después de la primera venta u otra
transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autoriza-
cién del autor.

Por primera ocasién en un Tratado Internacional, el WCT reconoce el
derecho de distribucion aplicable a todas las obras protegidas.26 Consecuen-
temente, otorga a los autores de todas las obras literarias y artisticas, la liber-
tad de autorizar o no, la puesta a disposicion del ptiblico del original y
de sus ejemplares, mediante venta u otro modo de transferir la propiedad;
y faculta que sean las Partes Contratantes quienes determinen las condicio-
nes bajo las cuales, se aplicara el derecho de distribucién luego de la prime-
ra venta o en el caso de las importaciones.2”

El derecho de distribucion se regulé con dos posibilidades, la primera
como un derecho de primera distribucién (o de agotamiento) por el cual el
autor tiene el derecho de autorizar la primera venta (del ejemplar o copias
de su obra) y pierde los derechos posteriores sobre el soporte de la obra; y la
segunda como un derecho stricto sensu de distribucion por el cual mantiene,
aun después de la primera venta, el derecho de permitir o no otras formas
de distribucién, como son el alquiler y el préstamo de los mismos, asi como
establecer sus condiciones.

31.5.2. El derecho de alquiler de los programas de ordenador en el WCT

El derecho de alquiler aplicado especialmente a los programas de orde-
nador; fue considerado por primera vez en el ADPIC.28 Como consecuencia a
la necesidad de actualizar conforme a los nuevos tiempos el WCT, sus redac-

26 El derecho de distribucién se reconocia por el Convenio de Berna, exclusivamente para
las obras cinematograficas adaptadas, como un derecho derivado del derecho de reproduccién.
F1csor, Mihaly, "Nuevas orientaciones en el plano internacional: Los nuevos Trataos de la OMPI
sobre derechos de autor y sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas”, Memorias del III
Congreso Iberoamericano sobre derechos de autor y derechos conexos, t. I, Montevideo, 1997,
pp. 331-344. Ficsor, era el subdirector General de la OMPI y el principal redactor de los documen-
tos preparatorios de la oficina internacional. Citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 62.

27 ANTEQUERA PARILLI, ibidem.

28 Articulo 11 del ADPIC. Recordemos que el ADPIC sigue a su vez los lineamientos del
Convenio de Berna.
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tores (dentro de los cuales se encontraban un grupo de expertos que partici-
paron en la creacion del ADPIC) consideraron la figura del arrendamiento del
programa de ordenador y de sus soportes de manera similar.

El Articulo 7.1 del WCT, limita la figura del alquiler exclusivamente a
los autores de los programas de ordenador, de obras cinematograficas y a los
autores de obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legisla-
cién nacional de las Partes Contratantes.2?

No obstante la deficiente redaccién del articulo comentado, debemos
recordar que son disposiciones de cardcter minimas superables por leyes
nacionales.30 Por ende, nada impedira a las legislaciones de las Partes Con-
tratantes, a reconocer el derecho de alquiler para otra categoria de obras.3!

Al igual que el Articulo 11 del ADPIC, el WCT persiste en el error de refe-
rirse como “alquiler comercial al publico”, que equivale al arrendamiento
comercial al publico del ADPIC, en lugar de simplemente reconocer un dere-
cho de alquiler al publico, independientemente de que sea o no un acto de
comercio.32 Dicho término podria justificarse en ADPIC, pues regula los as-
pectos relacionados con el comercio; pero jamds en el texto del WCT, pues
de ser asi; quedaria sin regularse la figura del alquiler publico de un soporte
con un programa de ordenador, que se arriende con fines no comerciales.33

En lo referente al préstamo publico, el gran niumero de Delegaciones y
algunos observadores de Organizaciones no gubernamentales, se opusieron
a incluir disposiciones relativas a un derecho de préstamo publico en el
eventual Protocolo, razén por lo cual no recibié suficiente apoyo, ni se inclu-
y6 en el Tratado. 34

31.5.3. El Derecho de Comunicacion Piblica

El WCT actualiza el Convenio de Berna y considera expresamente los
derechos autorales que existen en los nuevos medios de transmision, como

29 La figura de arrendamiento del Articulo 11 del ADPIC es mds amplia, pues sefiala un
derecho de minimis, al ordenar “al menos respecto a los programas de ordenador ...”.

30 Que conforme al Articulo 19 del Convenio de Berna, obligatorio para todos los paises
parte del WCT pertenezcan o no a la Unién. Por lo que las disposiciones del WCT no impiden
ampliar las disposiciones dictadas por las legislaciones de alguno de los paises miembros, al
tiempo que de acuerdo con el Articulo 1.1 de ADPIC, los Estados parte pueden prever en su le-
gislacién una protecciéon mds amplia que la exigida en el propio acuerdo. ANTEQUERA PARILLI,
Ricardo, op. cit., p. 63.

31 La obligacién minima convencional se limita, al estilo de los Articulos 11 y 14.4 de AD-
PIC, al alquiler de ejemplares o copias de programas de ordenador, obras cine u obras incorpo-
radas a fonogramas.

32 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 63.

33 Que en mi opinién esa figura no comercial no se encuentra regulada por los Tratados
Internacionales salvo que sea cinematografica, por lo que seran las legislaciones de los paises las
que en su caso lo regulen. El articulo 7.2.i de este dispositivo equivale al articulo 11 de ADPIC.

34 Acta de la segunda sesién, Nota 14, pp. 95-96.
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es el del entorno digital. De ésta manera sefiala que: “Sin perjuicio de lo pre-
visto en los Articulos: 11.1) ii), 11 bis. 1) i) y i), 11ter, 1) ii), 14.1) ii) y 14
bis.1) del Convenio de Berna,35 los autores de obras literarias y artisticas go-
zaran del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicacién al publico
de sus obras por medios alambricos o inaldmbricos, comprendida la puesta a
disposicién del publico de sus obras, de tal forma que los miembros del pu-
blico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada
uno de ellos elija”.36 Por lo tanto, el WCT complementa al Convenio de Ber-
na, y reconoce el derecho de comunicacion publica o transmisién publica, a
los autores o titulares de todas las obras protegidas, para hacerlas disponi-
bles al publico, a través de cualquier medio o proceso, que no implique la
distribucién de ejemplares. Esto serd de suma importancia en el caso del
software, que se transmita o comunique ptbicamente por los medios digita-
les (streaming) sin necesidad de reproduccién alguna.

31.5.4. El Derecho Reproduccion

A mi juicio el derecho de reproduccion es el derecho patrimonial mas
importante del que gozan los autores y titulares de derechos autorales, toda
vez que del acto de reproduccién serd la manera ideal para que la obra gene-
re regalias. La reproduccién fue la razén de especializar el derecho autoral.
A su vez es la actividad por excelencia, mediante la cual se perjudican los
intereses del autor sobre la obra.

Hoy en dia, existe un nimero incontable de medios de almacenamiento
de las obras literarias y artisticas. De entre ellas, los programas de ordena-
dor, requieren para operar ser ejecutados por la maquina computadora (ya
sea que se les almacene y ejecute, o simplemente se transmitan y ejecuten),
y por ende percibirse mediante pantallas, impresoras, sonidos, u otros me-
dios, etcétera.

Para regular el derecho de reproduccién, el WCT considerd que el Articu-
lo 9° del Convenio de Berna solucionaba los problemas generados por las
nuevas tecnologias y las transmisiones digitales, y decidié6 no expresar un
dispositivo especial dentro de su texto.

En su lugar, consideré como declaracién concertada al Articulo 1.4, que
obliga a las Partes Contratantes, aplicar los Articulos 1 a 21 del Convenio de
Berna.

35 Aunque los derechos establecidos por el Convenio de Berna, no tienen el cardcter de
numerus clausus, lo cierto es que el Convenio de Berna no prevé un derecho general de comuni-
cacion publica, que comprenda la difusién a través de cualquier modo de los signos, palabras,
sonidos o imagenes, como si lo tienen previstas numerosas legislaciones. En su lugar, el Conve-
nio de Berna sefiala varias de las modalidades que conforman el derecho, por ejemplo las de
representacién y ejecucidn, recitacion, transmision retransmision, radiodifusién etc. Vid. Articu-
los 11, 11bis, 11 ter, 14 y 14 bis de Berna. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 64.

36 Articulo 8 WCT.
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En este sentido el Articulo 9.1 del Convenio de Berna considera que el
derecho exclusivo de reproduccion alcanza a cualquier procedimiento y bajo
cualquier forma, mismo que por su amplia redaccién se aplica a las obras
tecnoldgicas, comprendidas en el WCT.

Al aplicar el Articulo 9.2 del Convenio de Berna, el WCT evita delimitar
lo que debera entenderse por libre reproduccion, cuando no atente a la ex-
plotacion normal de las obras ni cause un perjuicio injustificado a los intere-
ses del titular.3” Por tal motivo, serdn las Partes Contratantes, las que, con
base al derecho de la independencia, interpretaran los limites aplicables al
derecho de reproduccion. 38

Al respecto, considero que no hubiera sido excesivo que el WCT dedicara
un apartado al derecho de reproduccion, toda vez que hace referencia a
otros derechos patrimoniales del Convenio de Berna de menor importancia;
especialmente cuando el derecho de reproduccion, es el que da vida al resto
de los derechos patrimoniales.

31.6 Limitaciones y excepciones previstas en el WCT

Por norma general, el derecho de autor sefiala como infraccion a los de-
rechos de los autores y/o titulares de las obras, la explotaciéon comercial no
autorizada de las mismas. No obstante lo anterior, en un esfuerzo por equili-
brar los intereses de la sociedad y beneficiar el conocimiento del sector, per-
mite en ciertos casos especificos, la utilizacion de las obras, sin necesidad de
obtener el consentimiento previo y expreso del titular de los derechos, ya sea
con o sin el pago de regalias o gabelas por la utilizacion de la obra.

Estos limites fueron establecidos en un principio por el Articulo. 9.2 del
Convenio de Berna respecto al derecho de reproduccién (conocido también
como usos honrados o fair use por sus siglas en inglés), el cual dispone que
las leyes nacionales pueden establecer limites o excepciones a ese derecho,
en casos especiales y siempre que no se atente explotacion normal obra ni se
cause perjuicio injustificado a los intereses del autor.39

El mismo criterio conocido como “de los tres pasos”, se extiende a las
demas modalidades de explotacion de las obras, que conforman los derechos
exclusivos del autor reconocidos por los tratados internacionales, lo cual ha
sido recogido por la mayoria de las legislaciones nacionales asi como por el
ADPIC y la Directiva 91.40

37 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion internacional de los programas de ordenador,
op. cit., pp. 182y 183.

38 FERNANDEZ MASIA, Enrique, La proteccion internacional de los programas de ordenador,
op. cit., p. 147 citando a GINSBURG, J., Colors in conflicts, op. cit., p. 86. Cada pais es libre de
considerar a los autores conforme el Articulo 5.2. del Convenio de Berna.

39 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 67.

40 Articulo 13 ADPIC. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, ibidem.
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En especial el Articulo 10° del WCT, faculta a las Partes Contratantes
para prever en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones im-
puestas a los derechos concedidos a los autores de las obras literarias (o las
consideradas como tales) en ciertos casos especiales, las cuales seran de in-
terpretacion restrictiva y estaran limitadas a los casos en que no se atente la
explotacion normal de la obra ni se cause un perjuicio injustificado a los in-
tereses legitimos del autor. 41

31.7. Obligaciones de los Estados Parte

El desarrollo de medidas de seguridad tecnoldgicas, ha ido a la par de
las nuevas formas de explotacion de las obras protegidas por el derecho de
autor.

Hoy en dia, es comun encontrar que para la utilizacién de un software
—desde su instalacion en el ordenador, como en algunos casos para su eje-
cucion—, se requiere contar con un nombre o nimero de usuario y una clave,
que brinden acceso a su utilizacion legal, en la forma y limites concordantes
con la licencia correspondiente a esa clave.

Si bien en sus inicios se requeria para la utilizacién de un soporte mate-
rial como un CD o DVD, dichas aplicaciones de seguridad han mutado a to-
dos los medios y formas de explotacion de las obras, incluyendo Internet.
Actualmente se requieren nombres de usuario y contrasefias para por ingre-
sar a una cuenta de correo electrénico, rentar o comprar obras audiovisuales
desde la television, bajar musica de sitios legales en el teléfono mévil, subir
a la nube obras fotograficas, acceder a la cuenta de tweeter o facebook, u
otras redes sociales, etcétera.

De esta manera, la seguridad se ha vuelto el comun denominador para
proteger tanto el uso de las obras por las personas autorizadas para ello y
que por ende cuenten con los codigos de acceso de seguridad, como para
identificar al usuario legitimo de ese sistema; evitando de este modo que
una persona ajena utilice los sistemas informaticos y demds obras sin ser el
titular autorizado, asi como el uso ilegal de las obras.

El WCT ordena a las partes regular y prohibir en su legislacion internas; la
utilizacion de la tecnologia con propésitos ilegales, para evadir las medidas
de seguridad que se incorporen a las obras protegidas, para asegurar que
solamente quienes cuenten con las autorizaciones correspondientes, y las
claves que ello conlleven, sea quienes utilicen las obras.

41 FICSOR, op. cit., pp. 340 y 341. Citado por ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, idem, p. 68. De
nuevo, se abandona a las legislaciones y jurisprudencias de las Partes; definir las actividades
que fomenten un perjuicio injustificado asi como la explotacién normal de la obra, menguando
la armonia del derecho autoral internacional.

Hasta este momento, la Directiva 91 solo regulaba la copia privada y de la de respaldo en
el caso de los programas de computo.
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Ahora bien, no obstante los grandes avances en materia de seguridad
—también conocidas como DRM’s (Digital Rights Management por sus siglas
en inglés)— la misma tecnologia ha demostrado que ésta no es eficiciente
cien por ciento, pues a la par que avanza la seguridad, también lo hacen los
sistemas conocidos como de crackeo y hackeo cuya funcién es esquivar de
manera ilegal los sistemas de resguardo y defensa.

Esta situacion ha generado preocupacion, en especial por el uso de datos
personales, el manejo que de ellos se hace por los proveedores de servicios
y contenidos de internet, y la necesaria proteccion que necesita tener el ser
humano para poder seguir aprovechando los nuevos métodos de comuni-
cacién.

Para tal efecto, el WCT en su Articulo 11 ordena a las Partes Contratan-
tes42 proporcionar proteccién juridica adecuada y recursos juridicos efectivos
contra la accion de eludir las medidas tecnoldgicas efectivas, que sean utili-
zadas por los autores [y titulares de derechos autorales], en relacion con el
ejercicio de sus derechos y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que
no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.43

De igual manera en su Articulo 12, los conmina a proporcionar recursos
juridicos efectivos contra cualquier persona que, con dolo realice o induzca a
otro a realizar cualquiera de los siguientes actos infractores:

(i) suprima o altere sin autorizacidon cualquier informacion electrénica
sobre la gestion de derechos;

(ii) distribuya, importe para su distribucién, emita, o comunique al pu-
blico, sin autorizacién, ejemplares de obras sabiendo que la informacion
electrénica sobre la gestion de derechos ha sido suprimida o alterada sin
autorizacion.

Se entiende conforme al WCT por “informacién sobre la gestién de dere-
chos” la informacion que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de
cualquier derecho sobre la obra, o informacién sobre los términos y condi-
ciones de utilizacion de la obras, y todo niimero o cédigo que represente tal
informacién, cuando cualquiera de estos elementos de informacion estén ad-
juntos a un ejemplar de una obra o figuren en relacién con la comunicacion
al publico de una obra.44

Finalmente, seria letra muerta sin mayor efecto, si no existieran procedi-
mientos juridicos para hacer valer los derecho reconocidos por el WCT y el

42 Las Partes contratantes proporcionardn recursos juridicos efectivos contra cualquier
persona que, suprima o altere sin autorizacién cualquier informacién electrénica sobre la ges-
tién de derechos, distribuya, importe para su distribucién, emita, o comunique al ptblico, sin
autorizacién, ejemplares de obras sabiendo que la informacién electrénica sobre la gestién de
derechos ha sido suprimida o alterada sin autorizacién. Articulo 12 del WCT.

43 Articulo 11 del WCT.

44 Articulo 12 WCT.
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Convenio de Berna, por lo que el primero conmina a las Partes Contratantes,
en su Articulo 14 a adoptar, de conformidad con sus sistemas juridicos, las
medidas necesarias para asegurar la aplicacién del WCT y el Convenio de
Berna.

En el referido Articulo 14 pérrafo segundo, el WCT apremia a que las
Partes Contratantes se aseguren de que en su legislacion interna; se establez-
can procedimientos de observancia de los derechos, respetando en todo mo-
mento el debido proceso; que permitan la adopcion de medidas eficaces
contra cualquier accién infractora de los derechos, con inclusién de recursos
agiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio
eficaz de disuasién de nuevas infracciones.

La realidad histdrica nos ha mostrado que solamente tendra vigencia un
derecho, cuando este es respetado y existen acciones juridicas para hacerlo
valer, ya sea en la via judicial o extrajudicial. De nada sirven las buenas in-
tenciones de derechos reconocidos, si no existen medios para poner fin a las
controversias que surjan en la vida diaria.

Lamentablemente el WCT se quedo corto en su clausulado, y perdid la
valiosa oportunidad de establecer un procedimiento claro y vinculante.45

31.8. El WCT como un tratado obsoleto

El WCT pretendi6 ser un tratado conservador en lugar de aventurarse a
actualizar al Convenio de Berna conforme a las exigencias del momento.
Fracasé en abordar temas de trascendencia, como la definicién de la obra
original, asi como la regulacién de figuras juridicas especificas de las nuevas
tecnologias como son la copia privada gratuita (por demas obsoleta), la co-
pia de respaldo (innecesaria cuando existen los programas drivers en inter-
net), la responsabilidad de los Proveedores de Servicios, Contenidos y/o
Alojamiento de Internet, en los usos ilicitos de sus servicios cuando ellos co-
nocen, se benefician econdmicamente o controlan dichos cogenidos; asi
como las provisiones de puerto seguro (safe harbor por sus siglas en inglés);
las infracciones y limites de los derechos sobre el software, los procedimien-
tos simplificados de solucién de controversias internacionales en linea, la
aplicacion y respeto de los derechos morales y patrimoniales en el entorno
digital; la jurisdiccion aplicable en el ambiente digital, los métodos de co-
branza y gestién de regalias; asi como los procesos que garanticen derechos
procesales minimos de justicia, entre otros. Lamentablemente legé a las le-
gislaciones domésticas, problemas de cardcter internacional.

45 Articulo 14 del WCT. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, op. cit., p. 72. En sus inicios se buscé
codificar los procedimientos tanto de observancia de derechos a través de instancias civiles y
administrativas; asi como de resolucion de controversias que surgieran entre los Estados Miem-
bros, de manera similar al ADPIC, situacién que no tuvo mayor éxito.
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Es asi, que atiin cuando pudo considerarse al WCT como una moderniza-
cién del Convenio de Berna, con soluciones obsoletas, éste postergd la regu-
lacion de los derechos de autor y conexos en las nuevas tecnologias para las
legislaciones locales, sin lograr actualizarlo.






TERCERA PARTE

LA PROTECCION DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR
POR EL DERECHO DE PATENTES






CAPITULO PRIMERO

NOCIONES BASICAS DEL DERECHO DE PATENTES

La Tercera Patente de nuestro estudio, es dedicado a la protecciéon de los
programas de ordenador a través del derecho de las Patentes, el cual repre-
senta el nucleo de la investigacion. Estoy convencido, que para poder llegar
a una conclusiéon fundamentada y en su caso, generar algunas propuestas
que puedan mejorar la proteccién de los programas de ordenador de confor-
midad con su naturaleza; el estudioso del derecho, debe conocer de manera
generosa; las distintas figuras que ofrece la Propiedad Intelectual lato sensu!
para tutelar los productos del ingenio, a la luz de la hermenéutica juridica.

Esta parte de nuestra investigacion, surge a partir de la idea de que, si
bien es cierto que no hay duda de que actualmente, dada su expresioén origi-
nal, los derechos de autor protegen a los programas de ordenador como
creaciones artisticas, cientificas y literarias; también lo es que el derecho de
patentes les puede ofrecer una proteccién acumulada, que resguarde el as-
pecto industrial de la invencién (programa de ordenador), ya sea como pro-
ducto o como proceso, cuando reunan los requisitos correspondientes.

Hoy en dia, es evidente, que algunos paises protegen a los programas de
ordenador a través del derecho de patentes, como a cualquier otro objeto
patentable que cumpla con los requisitos de patentabilidad; también lo es,
que otros muchos, se encuentran en el camino de reconocerles proteccién
por éste derecho, pero que aun no logran definir su proteccién.

En palabras de Castan: “...encontrar la tutela del software a través de la
patente de invencidn, lejos de constituir una discusion cerrada, presenta una
actualidad innegable y se revela como uno de los caballos de batalla para los
préximos afios.2

Como he comentado a lo largo de ésta obra, actualmente vivimos la era
de la informatica. Si bien, fue el atomo quien dio nombre al siglo que nos
antecede, el actual pasara a la historia como la era de la informatica o ciber-

1 Género que regula a los Derechos de Autor y a la Propiedad Industrial.

2 ROGEL VIDE, Carlos (coord.), CASTAN PEREZ-GOMEZ, Antonio y otros, Nuevas tecnologias y
propiedad intelectual-Perspectivas actuales en la proteccién de los programas de ordenador, Espa-
fia, Reus, 2002, p. 19.
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nética gracias a los ordenadores y los programas con los que operan. Una
nueva revolucién técnica estd en curso, similar a la que en el siglo XIX trajo
consigo el maquinismo3 con la generalizaciéon del motor de explosion.4 Asi
como éste ultimo, liberé al hombre del esfuerzo corporal, los ordenadores le
liberaron de los trabajos rutinarios, permitiéndole dedicar su tiempo y ener-
gias a labores auténticamente creadoras.5

Desde los primeros momentos en que se busco la manera idénea para
proteger a los programas de ordenador, se tomaron en cuenta ademas de las
figuras juridicas aplicables, consideraciones econdmicas, prdcticas y politicas.

Y como ocurrié entonces, y como lo demuestra la historia juridica de la
humanidad, cada vez que nace una nueva actividad u objeto cuya explota-
cién tiene efectos econdmicos importantes, se presentan acaloradas discusio-
nes sobre su debida proteccién, de las cuales el software no fue la excepcion.s

Derivado de lo anterior, en lugar de regular a los programas de ordena-
dor conforme a su naturaleza por todas las figuras juridicas de propiedad
intelectual que le eran debidas, se resolvié regularlos en un principio, exclu-
sivamente a través del derecho de autor, cuya figura juridica internacional,
presentaba una proteccion inmediata, de bajo costo, con términos amplios
de proteccién, con requisitos minimos, sin necesidad de registro previo,
etcétera.

El paso evolutivo de lo anterior, fue consecuencia de las constantes inte-
rrogantes sobre la proteccion o exclusion del software por el derecho de pa-
tentes; pues no obstante se acept6 luego de discusiones encontradas, que la
naturaleza del derecho de patentes le era aplicable, el razonamiento politico,
econdmico y practico del momento, se impuso en su ejercicio, excluyéndolo
de su proteccion en un inicio.

Por ello, no es incorrecto afirmar que a lo largo del tiempos; se les ha
excluido de la proteccion del derecho de patentes, como consecuencia de
argumentos politico-econémicos y no juridicos, a verdaderos objetos pa-
tentables.”

3 Hago referencia al maquinismo, pues aun cuando es probada la labor de la imprenta
como iniciadora de la revolucién industrial en el siglo XV, ésta exigia de la labor del ser humano
durante su operacién. En cambio el maquinismo opera independientemente de la ayuda del
hombre.

4 O como en el siglo XV lo hiciera la imprenta de tipos mdéviles.

5 GALAN CORONA, Eduardo; “El futuro de las patentes en Espafia y en Europa/la proteccién
juridica del soporte légico (software)”; 1983, Licensing Executive Society, Espaila, p. 3.

6 El término programa de ordenador y software se utilizardn como sinénimos a lo largo de
ésta obra, aun cuando el posterior esta incluido en el primero.

7 A diferencia de Galdn que considera que: ”...las creaciones constitutivas del soporte 16gi-
co (me gusta el termino para distinguirlo del soporte fisico) del software, presentan particulari-
dades que dificultan [mas no impiden] su inclusién automaética dentro del derecho de patentes,
dado que se encuadran sus creaciones bajo la ciencia de la informatica y la ingenieria, entre los
derechos de autor, de patentes y la tierra de nadie”. Personalmente considero que los programas
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Esta situacién no ha sido extrafia al derecho de patentes, pues auin cuan-
do pudiera pensarse de manera diferente, los programas de ordenador, no
son el primer caso de exclusién (dispuesta en la legislacion de algunos Esta-
dos y Organismos Internacionales) como objeto del derecho de patentes, con
base en razones politicas y econémicas. En su momento, también se excluye-
ron los productos farmacéuticos, que terminaron por protegerse, luego de
demostrarse la debida aplicacion juridica del derecho de patentes de confor-
midad con su naturaleza; e imponerse ante la poca relevancia que presenta-
ban para el derecho las justificaciones extra-juridicas para su exclusion.

32. ANTECEDENTES AL SISTEMA ACTUAL DEL DERECHO DE PATENTES

Si nos preguntamos por el primer antecedente del privilegio de las pa-
tentes, es muy probable que lo encontremos en el tercer siglo antes de Cris-
to. Entonces, el historiador griego Phylarchos citd, que la ciudad griega de
Sybaris, otorgd una “patente” por un articulo de cocina —presumiblemente
una receta—:8 “...Se motivara a todo aquel que pueda descubrir cualquier
refinamiento de lujo, al inventor se le se aseguraran las ganancias que se
obtengan por medio de un patente [privilegio], por término de un afio”.?
Desde entonces, la patente tomo la forma de un derecho monopdlico a favor
de un privilegiado.10

No obstante los antecedentes remotos, la primera ley moderna en el
mundo que regulara las patentes, fue la de la Reptiblica de Venecia de 1474,11
la cual otorgaba un privilegio por un plazo de 20 afios, el cual perdura hasta
nuestros dias.

En sus origenes, las primeras patentes concedidas; eran privilegios mo-
nopolicos o gracias reales exclusivas, que se utilizaban en su mayoria por el
Estado para recaudar fondos a favor de la corona o como recompesna a la
labor prestada al mismo.

de ordenador, encuentran en el derecho de patentes, un saco que no le queda justo, y que pue-
de aprovechar; y afirmo, que el programa de ordenador es la invencién técnica por excelencia.

8 Fra comun en la época que fuera la ciudad-Estado quien otorgara los mono polieos o
monopolios. STOBBS, Gregory A., Software Patents, 2nd Ed., U.S.A., Aspen Law and Business,
2000, p. 3. Recordemos que de alli proviene la palabra Sibarita, pues en ese entonces se otorga-
ban privilegios auténticos a los soldados que regresaban de la guerra con el fin de ayudarlos en
sus finanzas.

9 ANTHON, Charles, A Classical Dictionary, Harper & Bros, 1841, U.S.A., p. 1273.

10 La palabra monopolio se deriva del griego movos (monos) y polein (solo o venta). Op.
cit. STOBBS, Gregory A., Software Patents.

11 Denominado “El Estatuto de Venecia sobre Privilegios Industriales”. Kostylo, J. (2008)
‘Commentary on the Venetian Statute on Industrial Brevets (1474)’, in Primary Sources on Co-
pyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschm. Tambien véase GOMEZ SEGADE, José Antonio;
“Tecnologia y Derecho”; Madrid, Marcial Pons, 2001. Tema el nuevo derecho de patentes, Re-
quisitos patentabilidad, Trabajo publicado en el volumen Tecnologia y Derecho, curso sobre in-
novacioén y transferencia, Barcelona, 1990, p. 433.
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Se otorgaban de manera discrecional en todo tipo de bienes, como el
caso de la sal y el té, los aspectos bélicos o en invenciones que reportaban
una ventaja en donde el poder del Estado saliera reforzado.12 Fue junto con
el advenimiento del sistema capitalista y la propiedad privada, que se resuel-
ve una férmula legal para la proteccién del conocimiento, de lo intangible,
dandole valor comercial a los productos y mecanismos en los que se traduce
la patente de invencién, ya no como un privilegio real, sino como un dere-
cho otorgado a cualquier ciudadano de un pais que cumpla con los requisi-
tos establecidos.13

Como consecuencia de este avance, el rey James I de Inglaterra, fue for-
zado a revocar todos los monopolios existentes, permisibles solamente para
proyectos de nuevas invenciones, situacion juridica que se reguld en el Esta-
tuto de Monopolios de Inglaterra de 1624.14

Las primeras patentes concedidas

Los cambios tecnoldgicos hicieron que surgieran derechos de propiedad
que antes no existian. El conocimiento tecnolégico era transmitido en su ma-
yoria de voz en voz, y era protegido por el secreto de la informacién, espe-
cialmente por los gremios que la aplicaban.

La primer patente de invencién que se tiene registro, fue solicitada en la
Reptblica de Venecia en 1421, por el arquitecto Filippo Brunelleschi’s, por
la invencién de un barco de carga que resolvia problemas de transportacion
de materiales para la construccién para llevarlos a puerto.15

12 SAfz GONZALEzZ, J. Patricio, Invencidn, Patentes e Innovacion en la Espafia contempordnea,
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, Espafia, 1999, pp. 43 y ss.

13 Idem.

14 En el reinado de la Reina Anna, la jurisprudencia de la corte exigié que una descripcién
escrita de la invencion se sometiera con la solicitud de la carta patente, lo cual fue seguido por
todas las colonias. E Wyndham Hulme, The History of the Patent System under the Prerogative
and at Common Law, Law Quarterly Review, vol. 46 (1896), pp. 141-154. El Estatuto de Mono-
polios, proveia que las patentes fueran otorgadas para los “nuevos fabricantes” y para “el primer
inventor original”. Op. cit., Kostylo, J. (2008) ‘Commentary on the Venetian Statute on Indus-
trial Brevets.

15 GAYE, Giovanni, Carteggio inedito d’artisti dei secoli; XIV, XV, XVI, 3 vols. Italia, 1839,
1: 547-49. Véase KOSTYLO, J., “Commentary on the Venetian Statute on Industrial Brevets 1474,
in Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschm, 2008

Existe un antecedente previo al De Brunelleschi registrado, el cual no constituye una ver-
dadera invencién como tal, sino el financiamiento para realizar exclusivamente ciertas maqui-
nas de molienda, a cambio de una retribucién.Ocurre que el Consejo de Venecia en 1323 acordé
financiar a Joannes Teuthonicus para que hiciese maquinas de molienda suficientes para las
necesidades de la ciudad, para lo cual se estableceria una justa recompensa para retribuir al in-
ventor. Op. cit., Saiz Gonzalez, p. 52.

De manera discutible se ha también sefialado como la primer patente de invencién, la
otorgada en 1416 a Franciscus de Petri de la isla de Rhodas, sobre una maquina para golpear y
machacar tejidos.
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En Espafia, las primeras “Cedulas de Privilegio” o “Patentes para inven-
ciones” docmentadas, fueron las concedidas en 1552 a Guillen Cabier y en
1606 a Jerénimo Ayans por una embarcaciéon que podia navegar sin velas.16
En el caso inglés, la primer concesién de una patente de invencién es la otor-
gada en 1552 a un inglés de apellido Smith, por un procedimiento de fabri-
cacién de vidrio; y en Francia se romonta al afio de 1551, beneficiando a
Abel Foullon por su caracteres tipograficos.17

Debemos notar, que en los antiguos regimenes, comenzaban a llamar
“Patentes”,18 a los Privilegios Reales, designando al Privilegio, con el nombre
del documento mismo, en el que se informaba a todos los stibditos de su
concesion.1’9 Hoy en dia, la nocién ha cambiado, pues el término Patente,
designa la posicion juridica del inventor, que ha obtenido el reconocimiento
publico de su derecho de exclusiva sobre una invencién, mediante la entrega
del correspondiente certificado. Por ello se afirma, que el contenido esencial
de la patente, es el derecho de patente, y no el documento en que consta la
concesién de dicho derecho.20

Lo cierto es que desde sus inicios y hasta nuestros dias, las patentes
constituyen un instrumento juridico de reconocimiento del trabajo, esfuerzo,
estudio, industria e ingenio del inventor. Es decir el sistema de patentes
compensa el resultado tangible y préactico de la investigacion e invencion;2!

16 Esta se otorgd para hallar remedios en dreas como las de los ingenieros de vapor, su-
mergibles y mineria de la plata.

El antecedente remoto lo configura una licencia otorgada en 1478 a Pedro Azlor, doctor de
la Reina Isabel de Castilla para “que pueda inventar y edificar en todas las partes del reino mo-
linos para moler pan y que ninquna persona edifique otros semejantes de aqui a veinte afios, so
ciertas penas”. Sefialamos que es un antecedente pues era una practica comun de la época, soli-
citar el mecenazgo o apoyo para poder crear una invencion, sin garantia de que esta exista, si-
tuaciéon que desaté en mds de una ocasion fraudes a la corona. Vid. Archivo General de
Simancas, Registro General del Sello, 1478, fol. 26

17 Op. cit., SAfz GONZALEZ, p. 65.

18 En Inglaterra, los privilegios en forma de “cartas de patente” o letters patent, se emitie-
ron por los soberanos, a los inventores que las solicitaban. El término “carta patente” viene del
latin litterae patentes o “letra que reposa abierta”. Se llamaba asi, pues un sello en una bula,
colgaba del el pie del documento manteniéndolo abierto para su lectura, sin necesidad de rom-
perse el sello, dirigidas a todos a los que se presentara el mismo. De manera contraria, los docu-
mentos o cartas cerradas; se dirigian a una persona en particular, quien debia romper el sello
para conocer su contenido. E Wyndham Hulme, The History of the Patent System under the
Prerogative and at Common Law, Law Quarterly Review, vol. 46,1896, pp. 141-154.

19 Fue la legislacion inglesa del siglo XVII, la que adoptd la nomenclatura de Letters Pa-
tent, para designar el documento que apara el privilegio otorgado a los inventores. DELGADO
REYES, Jaime; Patentes de invencidn, disefios y modelos industriales, Oxford University Press,
México, 2001.

20 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. Voz
publicada en el t. III de la Enciclopedia juridica basica, Madrid, Civitas, 1995, p. 279.

21 O’CALLAGHAN MUNoOz, Xavier y otros, “Propiedad Industrial Teorfa y practica”, Madrid,
Editorial Centro de Estudios Ramén Areces, 2001, p. 5.


Corrector
Cross-Out

Corrector
Cross-Out


100 LAS PATENTES DE SOFTWARE

al tiempo que enriquece el bien publico, pues se plasma el contenido de la
invencién, en una memoria técnica que se da a conocer a través de su pu-
blicidad.22

De ésta manera, a la vez que se premia y motiva al creador de la inven-
ciéon con un derecho exclusivo temporal, se enriquece el acervo cultural
mundial con las obras que pasan por el paso del tiempo al dominio publico
para ser libremente explotadas por cualquiera.23

Asi es como el contenido de las patentes forma lo que se ha dado en lla-
mar el “estado de la técnica”, que es el fondo documental tecnoldgico de
consulta al que acuden los especialistas, investigadores e inventores.24

A partir del estado de la técnica, se obtienen invenciones nuevas, que
superan los inconvenientes inherentes de las anteriores invenciones, se crean
novedosas invenciones jamas idealizadas y se evita la duplicidad de inven-
ciones creadas por desconocimiento de lo ya existente.25

El derecho de patente, asiste a su titular durante un término de 20 afios,
en el cual, éste gozara de un ius prohibendi con el que podra impedir a terce-
ros —que no cuenten con su consentimiento o en su caso del titular de la
patente— fabricar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto,
procedimiento o producto obtenido mediante el procedimiento, objeto de la
patente.26

Derivado de sus antecedentes, podemos afirmar que fueron tres las justi-
ficantes que formaron hasta nuestros dias al sistema de patentes:

1. El ius prohibendi a favor del inventor o en su caso titular, como objeti-
vo inmediato que justifique la solicitud y concesion de una patente de inven-
cién, para excluir a los terceros de explotar el objeto de la patente de que se
trate, durante su vigencia.2?

2. Motivar al inventor para que invierta esfuerzos, ideas y recursos en la
creacion y explotacién de la empresa del ingenio. De ésta manera, los dere-

22 De ahi que las patentes de invencién, como monopolio legal que son, entronquen per-
fectamente en sistemas de libre competencia y de libertad de empresas en el marco de una
economia de mercado O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 6.

23 Asi es como la ventaja inicial se revierte a favor de la sociedad.

24 Término que yo propongo modificar por el Estado anterior de la técnica, pues es éste el
que verdaderamente constituye el acervo técnico comparativo para la emision de una patente.

25 O’CALLAGHAN MuRNOz, idem, p. 6.

26 El derecho de patente; asiste a su titular durante un término de 20 afios, en el cual, éste
gozard de un ius prohibendi con el que podra impedir a terceros —que no cuenten con su con-
sentimiento o en su caso del titular de la patente— fabricar, ofrecer, introducir en el comercio o
utilizar el producto, procedimiento o producto obtenido mediante el procedimiento, objeto de
la patente. Dicho plazo tiene un antecedente tan antiguo como lo fue la Concesién de Privilegio
otorgada a Jerénimo de Ayanz en 1606, que desde entonces limitaba a 20 afios el plazo del
monopolio concedido, y que a su vez, sefialaba un ius prohibendi similar al actual.

27 O’CALLAGHAN MuRo0Z, idem, p. 6.
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chos otorgados al titular, compensan las inversiones humanas, econémicas y
riesgos de todo tipo que ha supuesto su obtencion.28

3. Engrosar el estado de la técnica, enriqueciendo el acervo tecnoldgico
mundial. Por ello podemos afirmar que el estado de la técnica, es una radio-
grafia del avance de la humanidad.

Una vez estudiados los antecedentes, y analizados los fundamentos so-
bre los cuales, se ha formado el sistema de patentes como lo conocemos, es
propio conducir nuestro estudio hacia la hermenéutica juridica del derecho
de patentes actual. Para ello, debemos presentar la naturaleza juridica de
la patente, determinar su regulaciéon mundial, estudiar los principios y fun-
damentos que le dan vida, y determinar los objetos que por su naturaleza
son patentables, al tiempo que sinteticemos los objetos excluidos de su
proteccion.

A partir de ello, podremos afirmar con capacidad juiciosa; que el progra-
ma de ordenador es un objeto patentable, a la luz de las patentes de inven-
cién de producto y de procedimiento para obtener un producto.2® Por lo
tanto, las patentes secretas, las patentes dependientes3© o las adiciones a una
patente, excederan los comentarios del tema.3!

Para lograrlo, partiremos del hecho que en la actualidad, no existe un
sistema de Patentes Internacionales. Lo que existe en el mundo, es (i) una
variedad de sistemas de patentes nacionales, (ii) el sistema de la Patente
Europea32 y (iii) un sistema de solicitud internacional de patentes bajo el

28 A diferencia del secreto industrial, la patente presupone un ius prohibendi eficaz opo-
nible erga omnes, a diferencia del secreto industrial que consiste en un monopolio de facto
protegido en tanto el conocimiento se mantenga reservado. FERNANDEZ NOvoaA, Carlos, El enri-
quecimiento injustificado en el derecho industrial, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 99.

29 A diferencia de la patente de productos, en la patente de procedimientos en caso de
controversia, se invierte la carga de la prueba (fortaleciendo la posicién del demandante) toda
vez que se presume que todo producto o sustancia nueva de las mismas caracteristicas que otro
anteriormente patentado, ha sido obtenida mediante el procedimiento patentado, luego enton-
ces, el demandado tendréd que probar que utilizé un procedimiento distinto al patentado.

30 Que son independientes juridicamente, pero que dependen de otra patente anterior
para su explotacion.

31 BOTANA AGRA, Manuel, “Notas sobre el concepto de invencién de procedimiento”; ADI
9, Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, Espafia, 1983, p. 207. Para un estudio pro-
fundo sobre la patentabilidad Vid. FERNANDEZ NGvoa, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, Bo-
TANA AGRA, Manuel José, Hacia un nuevo sistema de patentes, Madrid, Instituto de Derecho
Industrial Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1982. También Vid. GOMEZ SEGADE,
José Antonio, La Ley de patentes y Modelos de utilidad, Espaia, Civitas, 1988. Y OTERO LASTRES,
LEMA DEVESA, CASADO CERVINO, GOMEZ MONTERO; “Comentarios a la ley de patentes, invenciones
laborales, invenciones patentables, licencia de patente, propiedad industrial, Barcelona, Praxis,
corp. 1987.

32 Que como mencionamos es un sistema de patentes nacionales que se emiten a través de
un proceso simplificado. En el afio 2012 se estudia la posibilidad de un sistema internacional
de Patente Unitaria para la Comunidad Europea.
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PCT y el PLT. En la puerta de las discusiones no resueltas, encontramos al
sistema de la Patente Comunitaria Europea no vigente, y la Propuesta de
Directiva para patentar las invenciones implementadas por ordenador.

Ahora bien, no obstante no existir una armonia uniforme mundial sobre
el derecho de patentes, podemos afirmar, que la norma general del derecho
de patentes indica, que todas las invenciones de productos o procesos que
sean novedosos y realizados gracias a la actividad inventiva del ser humano,
serdn objetos patentables (y como demostraremos mds adelante, los progra-
mas de ordenador no son la excepcion).33 No se protegeran por el derecho
de patentes, las invenciones, que sean contrarias al orden ptblico o la mo-
ral34 —toda vez que lo contrario al orden ptiblico no es digno de proteccion
o de generar de derechos—, asi como todo aquello que no tenga un caracter
técnico.35

33. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

La invencidén, para quedar eficazmente protegida en una patente, ha de
reunir determinados requisitos indispensables para conseguir su fin y para
que el titular de dicha patente goce de las acciones que le otorga la ley.36 Por
ello, la teoria de los requisitos de patentabilidad se ha ido perfeccionando a
lo largo de cada edad histdérica. Mientras paises como Alemania y Austria
consideraban al progreso técnico como uno de los requisitos de patentabili-
dad, en otros como Francia jamas se usé el concepto. Y mientras la altura
inventiva era un requisito de patentabilidad exigido por la jurisprudencia
alemana e italiana, éste requisito era desconocido en Francia y Bélgica.3”

Derivado de las diferencias, el orden juridico mundial sobre la materia
se ha intentado armonizar, por lo que la mayoria de las legislaciones han
determinado que para obtener una patente; serd preciso que concurran di-
versos requisitos, que podemos agrupar en tres clases fundamentales: objeti-
vos, subjetivos y formales.38

33 Ademds de la novedad y altura inventiva anteriores, el objeto patentable deberd tener
una aplicacion industrial; que es la razén comercial que justifica su protecciéon. En mi personal
punto de vista, la aplicacién industrial es el efecto y no la causa para constituir el objeto
patentable.

34 Podemos compartir, que la moral es un término bastante subjetivo.

35 Ademds de que serd contraproducente publicar —como es obligado— una solicitud de
patente, contraria al orden publico.

36 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 10.

37 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La modernizacién del derecho
espafiol de patentes”; ADI, Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1984, p. 48.

38 BERcOVITZ, Alberto, “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemdn”;
Espafia, Madrid, 1969, p. 49. De la misma forma, Gémez Segade indica: “...ninguna ley de pa-
tentes puede prescindir de una regulacién de los requisitos de patentabilidad, que constituyen
uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema de patentes”. GOMEZ SEGADE, José Anto-
nio; “La Ley de patentes y Modelos de utilidad”; Espafia, Civitas, 1988, p. 56.
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Los requisitos objetivos son aquellos que deben concurrir en el objeto o
en la regla técnica para la que se solicita la patente.39 En cambio, los requisi-
tos subjetivos son los caracteres que deben adornar al solicitante de la paten-
te.40 Finalmente, los requisitos formales son las caracteristicas que deben
reunir los documentos que integran la solicitud de patente.41

33.1. Los requisitos objetivos como requisitos de patentabilidad

Los requisitos objetivos, se les ha denominando tradicionalmente como
los requisitos de patentabilidad. En éstos se centrara nuestro estudio, pues
como veremos mas adelante, buscamos justificar la figura de los programas
de ordenador como objeto del derecho de patentes.42 Estos requisitos mini-
mos y objetivos de patentabilidad, han sido reproducidos casi literalmente
en casi todas las legislaciones mundiales, que se encuentran en proceso de
armonizacion y unidad de conceptos.

En consecuencia, se determind que los requisitos objetivos exigidos
para patentar una invencién seran: la novedad, la actividad inventiva
y la susceptibilidad de aplicacidén industrial.43

A su vez, estos requisitos objetivos minimos de patentabilidad; son entre
ellos: distintos, acumulativos y ordenados.4+ Distintos porque la novedad es
concepto distinto de la actividad inventiva y de la posibilidad de ser suscep-
tible de aplicacion industrial. Acumulativos porque es preciso que concurran
los tres a la vez para poder patentar, de modo que una invencién puede ser
nueva y susceptible de aplicacion industrial, pero no ser patentable por care-
cer de actividad inventiva, o tener tal actividad, pero no ser susceptible de
aplicacion industrial. Y por ultimo ordenados, porque el primer requisitito es

39 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, El nue-
vo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad. Trabajo publicado en el volumen Tecnolo-
gia y Derecho, Curso sobre innovacion y transferencia, Barcelona, 1990, p. 435. Vid. también
FERNANDEZ NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacion del derecho espaiiol de
patentes, op. cit., p. 47.

40 FERNANDEZ NOvoa, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, Industrial Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1984, p. 47.

41 Ibidem.

42 La denominacién de requisitos objetivos de patentabilidad es muy expresiva pues pone
de relieve que dichas circunstancias son indispensables para obtener la patente, su ausencia es
absolutamente irremediable, mientras que la carencia originaria de los requisitos subjetivos o de
los formales puede subsanarse a lo largo del procedimiento de concesion de la patente. FERNAN-
DEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho espafiol de paten-
tes, idem, p. 47.

43 FERNANDEZ NOvoa, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, idem, p. 49.

44 PEDEMONTE FEU, Jorge, Comentarios a la ley de patentes, 2a. ed., Bosch, Casa Editorial,
Barcelona, 1989, p. 14.
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la novedad, sin la cual no puede haber actividad inventiva y sin estas dos,
aplicacion industrial.45

En estos momentos, me presenta el estudio la oportunidad afiadir a los
requisitos anteriores un nuevo requisito: el cardcter técnico como requisi-
to previo a la patentabilidad, por constituir la cualidad que dara vida a la
invencion; y a criticar la aplicacion industrial como requisito minimo de pa-
tentabilidad, pues considero que es una consecuencia de la existencia de la
patente.

33.2. El cardcter técnico de la invencién como requisito para que exista
una invencion y por tanto como requisitito de patentabilidad

Ademas de los considerados requisitos minimos de patentabilidad (nove-
dad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicacién industrial), me atrevo
afiadir un ultimo requisito reconocido por todas las legislaciones. Me refiero
al caracter técnico de la invencion. El silogismo para llegar a dicha conclu-
sién dicta:

a) Solo serdn patentables las invenciones.

b) Solo seran invenciones, aquellas que encomienden en su operacién y
en sus efectos una actividad técnica.

¢) Por lo tanto, solo seran patentables las invenciones técnicas.

Por consiguiente, mientras la novedad, la actividad humano-inventiva
y la aplicaciéon industrial son requisitos para patentar una invencion; la
operacién y los efectos técnicos son requisitos previos para que exista di-
cha invencion.+6 Asi es asequible aseverar, que no existird invencién sin
técnica, y por ende no existirda patentabilidad sin técnica (porque entonces
no existira invencion). Luego entonces, el primer requisito que debera cum-
plir toda creacién, sera evidenciar un caracter técnico constituyéndose asi en
una invencion.

Afirmada la existencia de una invencién (técnica), se podra analizar la
existencia o no, de los demads requisitos minimos de patentabilidad aplica-
bles a la invencion.

33.3. La aplicacién industrial como consecuencia de la patente
y no como requisito de patentabilidad

Mientras la novedad y la altura inventiva, son requisitos sine qua non
para la obtencién de una patente, la susceptibilidad de aplicaciéon industrial
serd la consecuencia que justifique la industrializaciéon de la invencién, mas
no un requisito elemental de la patentabilidad.

45 PEDEMONTE FEU, ibidem.
46 Una creacién serd considerada como invencién, cuando tenga efectos técnicos. Dicha
invencién podrd patentarse, cuando reina novedad y altura inventiva.
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Dicho de otra manera, la naturaleza juridica de las patentes; tienen
como objetivo su aplicacién en el comercio. Es alli donde encuentran su jus-
tificacién. Consecuentemente, la norma general dicta que toda invencién
debe tener para su patentabilidad, una posible aplicacién industrial determi-
nada o determinable.

Pero no siempre es asi. Podemos encontrar ejemplos, de patentes que
existen, aun cuando no han sido aplicadas industrialmente desde que se
otorgaron, ya por ser malos tiempos comerciales, porque no se haya encon-
trado el canal idoneo para su comercio, o por inconveniencia de su aplica-
cion. Existe la posibilidad, de que dichas patentes excepcionales existentes,
nunca se apliquen industrialmente y por ende pierdan su razén de ser. Tam-
bién que dichas patentes encuentren su aplicacién industrial y por ende se
actualicen y entonces cumplan con los objetivos de la naturaleza juridica de
la patente.

Lo cierto es que la aplicacién industrial, es un objetivo de la estructura
juridica del sistema de patentes, que se aplicard a las invenciones que pre-
senten caracter técnico (sin la cual no existird una invencién), novedad y
actividad inventiva. El acto mismo de aplicar el invento industrialmente, es
una consecuencia facilitada por los derechos para los cuales se creé la fi-
gura de la patente, que justifican el derecho monopdlico otorgado.

Aunado a lo anterior, también podemos afirmar, que no obstante no
considerar a la susceptibilidad de aplicacién industrial, como un requisito
previo a la patentabilidad; de no existir previsiblemente ésta, serd causa sufi-
ciente para negar la patentabilidad de una invencién, toda vez que para la
propiedad industrial, no podra justificar haber otorgado derechos exclusivos
sobre un invento, que no entrara en la esfera comercial, lo cual la convierte
en un efecto y no en un requisito de patentabilidad.4?

Sin mayores vericuetos: toda invencion (técnica) —ya sea producto o
proceso para obtener un producto— que retina los requisitos de novedad,
actividad humana inventiva y posibilidad de aplicacién industrial, podra
patentarse.48

47 Aun cuando creo que si bien es cierto que la propiedad industrial fundamenta sus es-
tructuras en el transito comercial, no por ello deben desprotegerse las creaciones que no entran
en el comercio, pero que benefician a la comunidad o a los gobiernos; como el caso de las pa-
tentes de seguridad, o como los del transito en la esfera privada de un producto farmacéutico
donado, que no obstante no se comercie con él, no por ello se desprotege al inventor. En contra,
atendemos a que el equilibrio buscado por la patente, sera por un lado motivar al inventor
quien obtendra beneficios de su producto por un lado. Si no obtiene dichos beneficios, o no
quiere obtenerlos comercialmente, ¢se estard desequilibrando el sistema de patentes?

48 Siempre que no existan motivos para excluirla de la patentabilidad por razén de su
objeto.
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34. LA INVENCION

La invencion constituye el ntcleo del derecho de patentes, toda vez que
solamente seran patentables las invenciones que retnan ciertos requisitos.
No obstante el comentario anterior, ninguna legislacién vigente en el mundo
occidental ha definido lo que deberd entenderse por invento o invencion
[patentable].4°

Las leyes de patentes no se arriesgan a proporcionar una definicién, qui-
za por el miedo al principio omnis definitio periculosa est. La mayoria de los
legisladores, piensan que atar el desarrollo tecnolégico a una definicién, que
seria superada en breve tiempo, haria muy poco a favor al fomento de la in-
novacién tecnolégica.50

Al respecto, el Consejo Federal Suizo sefiala, que la dificultad basica
para ofrecer una definicién positiva de la invencién, radica en el hecho de
que la apreciacién de los datos que constituyen una invencion depende en
gran medida de los juicios de valor. En consecuencia, una definicién acufia-
da por la ley correria el resigo de ser superada por el desarrollo de la técnica
y de listar excesivamente la libre apreciacion del juez, impidiendo de esta
forma que la ley alcance su objetivo, que es favorecer la industria.>!

En mi opinién, no comparto dicha postura, toda vez que, si bien es cier-
to que las leyes no son diccionarios o enciclopedias juridicas, también lo es
que una definicién general no limitativa; generaria gran seguridad juridica y
daria luz a los tribunales para interpretar el caso concreto, atin cuando com-
parto el argumento que carecer de una definicién, no significa total libertad
para caracterizar la invencion.52

Ademds, no serfa la primera vez que el legislador se haya aventurado a
describir las figuras juridicas de una manera eficaz. Me refiero como ejem-
plo, el Reglamento de Ejecucién del CPE, que aun cuando no define positiva-
mente la invencidn, la caracteriza como “la técnica para solucionar un
problema técnico”.53

49 La Ley tipo de la OMPI sobre invenciones define en el articulo 112 a la invencién “como
la idea de un inventor que permita en la practica la solucién de un problema determinado en la
esfera de la técnica.”Articulo 21 de la Ordenanza soviética de 1978 sobre descubrimientos in-
venciones propuestas de racionalizacién. A su vez la derogada Ley Britdnica de patentes de
1949 incluia la conocida definicién de la invencién como cualquier forma de nueva manufactu-
ra... “Any manner of new manufacture”.

50 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El nue-
vo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad. Trabajo publicado en el volumen Tecnolo-
gia y Derecho, Curso sobre innovacién y transferencia, Barcelona, p. 437.

51 Postura que mantuvo el CPE, el cual evité proporcionar un concepto positivo de invencion.

52 Ni el PCT, ni el CPE definen la invencidn.

53 El Reglamento de Ejecucién del CPE, en la regla 27 parrafos 1° d, cita: la descripcién
debe “...exponer la invencién tal y como estd caracterizada en las reivindicaciones, en términos
que permitan la comprensiéon del problema técnico, aunque no esté designado expresamente
como tal, y la de la solucién de este problema”.
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Consecuentemente, no obstante desconocer una definicion legal, el hito
definitorio de lo que constituira una invencion sera el caracter técnico. Con-
forme a este criterio los tribunales miembros del CPE, antes de resolver sobre
la existencia de una invencién, deberdn analizar y decidir si existe un proble-
ma técnico, enlazado causalmente con una solucion, que también tendra que
ser técnica.54

Ahora bien, ya que la mayoria de las legislaciones evitan proporcionar
una definiciéon positiva de lo que constituye una invencién por las razones
comentadas anteriormente; existen otras que intentaron delimitar de mane-
ra negativa lo que no constituye una invencién. Este serd el caso del CPE,
que a su vez es el ordenamiento juridico en la materia mas estudiado y co-
mentado del mundo, ademds de ser el ordenamiento lider en la armoniza-
cion del derecho industrial europeo.5s

El CPE enuncia de manera ejemplificativa una serie de objetos que no
serdn considerados como invenciones. La razén para no considerarlos como
invenciones; se basa en ausencia de operacién y efectos técnicos que presen-
tan los mismos, los cuales son requisitos indispensables para que exista una
invencion.s6

Por tanto, a diferencia de otras legislaciones como la de Estados Uni-
dos, el CPE quiso definir las invenciones como aquellos objetos que tuvie-
ran cardcter técnico y excluir de tal consideracién a los carentes del mismo.
Lamentablemente, la falta de técnica juridicas? del CPE, cita dentro de las
exclusiones de invencion, a ciertos objetos que por su naturaleza técnica, si
constituyen verdaderas invenciones; como es el caso de los programas de
ordenador.58

Lo correcto juridicamente hubiera sido, de conformidad con los fines
de la exclusién, exceptuar de patentabilidad solamente a los objetos que

El reglamento Espafiol es mds rigurosos que el del CPE porque exige un planteamiento del
problema técnico, mientras que en el reglamento del CPE se matiza que no es necesario que el
problema técnico esté expresamente designado como tal. GOMEZ SEGADE, José Antonio, La Ley
de patentes y Modelos de utilidad, idem, p. 57.

54 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La modernizacién del derecho
espafiol de patentes”, idem, p. 51. Ademas el Tribunal Federal Alemdn, en su sentencia de 22 de
junio de 1976 ha estimado que la condicién de que la invencién sea de naturaleza técnica es
asimilable a un principio de derecho consuetudinario.

55 Con ello dejo claro que en otras legislaciones se definira por la jurisprudencia de mane-
ra distinta lo que constituye una invencion.

56 Derivado de su delimitacién negativa, el Reglamento de Ejecucién del CPE, se aventurd
a describir las caracteristicas de la invencién.

57 Y por razones politicas y econdmicas, mas no juridicas.

58 Articulo 52.2. (c) del CPE. En caso de haber querido excluirlos, lo que el CPE debi6 ha-
cer, fue incluirlos dentro de los objetos no patentables por otras causas, como lo hizo con los
productos que van contra la moral o el orden ptblico.
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presentaran ausencia de efectos técnicos para problemas técnicos y regular a
los demas objetos como patentables.59

De haberlo hecho asi, el CPE seria el instrumento juridico por excelencia
para definir —aunque fuera de manera negativa— lo que deberia entender-
se por invencién o no invencién.60

34.1. Definicién de la invencion

Toda vez que las legislaciones nacionales e internacionales evitan definir
lo que —de manera hermenéutica— debera entenderse por invencion, seran
los tribunales y en su caso la doctrina, quienes la definan.

De ésta forma, Alberto Bercovitz considera que la invencién industrial es
una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determina-
dos materiales o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado con-
creto y util, es decir que sirva para satisfacer alguna necesidad humana.6!
Por tanto, la invencion ha de indicar los medios para la obtencién, elabora-
cién o transformacion de materias primas y de productos intermedios o se-
mi-elaborados;62 y concluye al sefialar que “...es por tanto indispensable
para que nos encontremos ante una invencion industrial, que se trate de una
regla en la que se indique que elementos materiales o fueras de la naturale-
za hemos de utilizar y como debemos actuar con ellas para conseguir un re-
sultado concreto que presente una utilidad determinada”.63

Las invenciones industriales pueden tener por objeto: maquinas; proce-
dimientos para la fabricacidén o para la obtencién de determinados efectos
sobre fuerzas o elementos materiales; asi como dispositivos para la produc-
cién de efectos sobre fuerzas o elementos materiales. Toda invencién indus-
trial debe ser ejecutable, es decir que sea posible que cualquier técnico
realice las operaciones en ella indicada y que realizandolas obtenga el resul-
tado prometido y esperado. Por tanto son cientificas e industriales.

Seguidamente, para que exista una invencién en el sentido juridico
(pues pueden existir verdaderas invenciones de facto, no reconocidas por la
ley), deberd siempre existir un objeto con por un problema técnico, que ope-
re técnicamente y produzca efectos técnicos. Por ende, una invencién sera
aquel objeto o procedimiento novedoso ideado, que al modificar el medio
fisico; solucione un problema técnico. Podemos concluir definitivamente,
que sera el caracter técnico lo que constituira una invencion.

59 El dato comun que identifica a las hipdtesis mencionadas como no patentables, con ex-
cepcién del programa de ordenador, es la ausencia de caracter técnico que individualiza la in-
vencién y que por ende no enriquecen el acervo tecnolégico. FERNANDEZ NOvoa, Carlos, GOMEZ
SEGADE, José Antonio; “La modernizacién del derecho espafiol de patentes”, idem, p. 53.

60 El articulo sefialado recibié su influencia de las reglas 39,1 y 67.1 del PCT.

61 BercoviTz, Alberto y JIMENEZ, Segundo, idem. p. 39.

62 Ibidem.

63 BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, op. cit., p. 40.


Corrector
Cross-Out


NOCIONES BASICAS DEL DERECHO DE PATENTES 109

34.2. El Cardcter Técnico

Comprender la patente significa entender un Derecho equilibrado, crea-
do para motivar por un lado al inventor y por el otro para engrandecer el
estado de la técnica. La figura juridica de la patente, reconoce y protege los
inventos técnicos que en su momento beneficiaran a la sociedad.

Por ello es correcto aseverar que se protege, en una especie de contrato,
al inventor y a la sociedad. De ésta forma, se le otorga un conjunto de dere-
chos y prerrogativas exclusivas y temporales al primero, a cambio de engro-
sar el acervo tecnolégico de la humanidad para su aprovechamiento.

Consecuentemente, para otorgar dichas prerrogativas a favor del inven-
tor, es necesario que exista una invencion. A tal efecto, se ha reconocido que
para que exista una invencion, el objeto que busca patentarse, debera tener
una naturaleza técnica.6+ Lamentablemente, y como hemos estudiado, al
igual que sucede con la invencién, no existe una definicion legal de lo que
debera entenderse por cardcter técnico. Por ello, serdn la jurisprudencia y la
doctrina quienes nos iluminaran al respecto.

La Suprema Corte Federal de Alemania, definié a la técnica, como “el
uso de fuerzas de la naturaleza controlables, fuera de la actividad intelectual
humana, que producen un resultado cierto”.65 Parten de que el concepto téc-
nico no es estatico, sino que cambia junto con el desarrollo tecnoldgico y la
necesidad de su proteccién. Por lo tanto, el caracter técnico exigido para que
exista una invencion, quedara solventado, cuando exista un resultado produ-
cido por el uso de las fuerzas que nos presenta la naturaleza.

En cambio, la Suprema Corte de la Gran Bretafia consideré como técni-
ca, a la invencion que cause un efecto practico en el mundo fisico. Para los
britanicos, el énfasis a considerar se encuentra en la alteracion de algo fisica-
mente tangible.66

Por su parte, la OEP decidié, que una invencién no sera técnica cuando
solamente genere o altere ideas abstractas.6” Derivado de ésta decision, la OEP
autorizo patentar el producto de un programa de ordenador, cuando éste
sea capaz de generar un efecto técnico mas alla de la interaccion fisica normal
entre el programa (software) y el ordenador (hardware) en el que corre.68

Finalmente, podemos concluir, que una invencion es juridicamente téc-
nica, cuando crea, altera o controla un objeto o artefacto fisico, fuera de la

64 MUIR, Ian, European patent law: Law and procedure under the EPC and PCT, Second edi-
tion, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 134.

65 BGHZ 67, 22/26. Disposiciones de programa. BGH GRUR 1981, 39/1 Walzstabteilung.
BAH GRUR 2000, 498, Logikverification.

66 Vid. High Court 07.04.1987 GRUR INT 1989, 419; y OEP 0J 1988, 061.

67 Caso IBM EPO T 22/85 - OJ 1990, 012. Asi también lo afirma la Regla 27 y 29 del CPE al
exigir que la reivindicacion sefiale las caracteristicas técnicas de la invencion.

68 MUIR, Ian, idem, p. 135. EPO T 1173/91 - OJ 1999, 609.
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realidad del pensamiento [modificando la naturaleza o la energia de un ob-
jeto], produciendo un resultado practico [cierto], conforme a las fuerzas de
la naturaleza.6?

34.2.1. Caracteristicas técnicas de las invenciones

Toda solicitud de patente exitosa, debe encontrar cumplidas dos situa-
ciones. La primera, que sea solicitada para un producto o proceso que cum-
pla con los requisitos objetivos de patentabilidad; y la segunda, que las
caracteristicas técnicas y los efectos técnicos de la invencién sean redactados
correctamente (requisitos formales).

Podemos clasificar las caracteristicas técnicas de las invenciones en: me-
cdnicas, quimicas o electronicas, dependiendo el tipo de invencion.

Asi, encontraremos a las caracteristicas técnicas en el campo de la mecd-
nica, en las estructuras (como el chasis de un vehiculo, ruedas, conectores,
sistema de frenos, transmision, etc.) y en la interaccién funcional que existe,
entre las estructuras del aparato que encuadra la invencién.

En el campo de la quimica las hallaremos en los elementos quimicos y
en los componentes, asi como en su interaccidn, que crea la composicidén que
encuadra la invencién. También las encontramos en las estructuras molecu-
lares y en las propiedades que hacen el compuesto de acuerdo con la inven-
cién (como los medicamentos).

En el campo de la electronica, las caracteristicas técnicas se produci-
ran en los circuitos eléctricos, en los filtros, etc., asi como en la interaccién
funcional que se generan en el aparato que encasilla el invento (como en los
microprocesadores y programas de cdmputo).

Derivado de lo anterior, al reivindicar en la solicitud de patente, un pro-
ducto en el campo de la mecénica o electrénica, se describird el producto
reivindicado como la combinacién de los elementos estructurales o unidades
que lo conforman, asi como la interaccién funcional que existe entre ellos. El
nuevo producto se reivindicard como la combinacién de los elementos es-
tructurales definidos en términos de la funcion que realiza dentro del
aparato.”0

Para no caer en confusiones, serd necesario separar la funcion interna de
un aparto-mdquina, de los pasos funcionales realizados en tal aparato por un
agente externo como un operador (o programa). También serd necesario dis-
tinguir la funcién de un elemento, de la ventaja que tal elemento proporciona.

69 La norma general regula que todas las creaciones con cardcter técnico deben conside-
rarse como invenciones. Por lo tanto, no serdn invenciones, aquellas creaciones que carezcan de
cualidades y efectos técnicos. Lamentablemente, existen normas especiales (fundamentadas en
razones extrajuridicas) donde la ley no considera como invenciones a verdaderas creaciones
técnicas. Vid. MUIR, lan, op. cit., p. 141.

70 STOBBS, Gregory A., “Software Patents”; 2a. Ed., U.S.A., Aspen Law and Business, 2000,
p. 28.
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Cuando se define un elemento dentro de las reivindicaciones en términos de
su funcion y sus efectos se reivindica una contribucién técnica.

La solicitud de patentabilidad de un programa de ordenador, ubicard los
campos anteriores, para ser considerado como proceso que produce, 0o como
producto que opera en un ordenador.7!

A su vez, toda solicitud de patente incluird una regla técnica. Para iden-
tificar la regla técnica para la cual se solicita la proteccion de la justicia,
existen dos sistemas que estudian el contenido de la solicitud. El sistema de
whole contents que toma en cuenta las reivindicaciones junto con el conteni-
do de la solicitud para determinar la regla técnica; y el sistema del prior
claims que Unicamente estudiara las reivindicaciones contenidas en a solici-
tud para determinar la regla técnica.”2 Me reservo los comentarios sobre és-
tos sistemas para los apartados posteriores.

34.2.2. El programa funcionando en el ordenador

Como se expuso en la Primera Parte de ésta obra, los componentes esen-
ciales de un ordenador (maquina) los conforman la memoria (0 memorias) y
el CPU (o unidad de procesamiento central).”2 No obstante lo anterior, el or-
denador sin un programa que lo opere, no tendrd mayor utilidad, que el que
proporciona una mesa de café o un perchero.

Por tanto, quien afirma que la contribucién técnica la proporciona el or-
denador (hardware) por ser la parte fisica que cambia las fuerzas de la natu-
raleza, se encuentra en un error; toda vez que el ordenador es exclusivamente
el medio que utiliza el programa de ordenador, para generar sus efectos téc-
nicos y poder asi operar. Pensar de otra manera; seria similar a atribuirle la
cura de una enfermedad a una jeringa y no al contenido farmacéutico del
producto que se inyecta.

El software, opera con sistemas operativos y con sistemas aplicativos. A
través de ellos, crea la contribucion técnica que el programa emplea.

Los mddulos funcionales son utilizados a través del CPU, que procesa y
administra la informacién estructurada, de conformidad con la arquitectura
diseflada para alcanzar el propésito del programa.7¢ Los componentes fun-
cionales y el detalle con que se describan, dependerd de las circunstancias.

Por lo tanto, los programas de ordenador, podrdn describirse en cuanto
a la estructura de la informacién que van a procesar; en razén de los médu-

71 Aconsejo ademads afirmar y en su caso describir los cambios fisicos y quimicos que deri-
vados de la lectura del proceso, realiza el ordenador.

72 Fl CPE adopta el sistema de whole contents. Los lineamientos de la USPTO también exi-
gen un estudio completo de la solicitud y sus efectos, y no exclusivamente de la redaccién de las
reivindicaciones.

73 Encargado de administrar la informacién y los programas.

74 STOBBS, Gregory A., op. cit., p. 35.
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los funcionales que realizaran los procesos requeridos por la informacion; o
por el efecto que generen tales procesos o pasos de informacion.

Derivado de lo anterior, podemos afirmar que el programa de ordena-
dor, produce efectos técnicos al momento de operar y correr en el hardware
del ordenador (ya sea como programa operativo o como aplicativo). A su
vez, el software produce efectos técnicos, en razdén de la capacidad de adap-
tacién, cuando se comprime en otro programa o en otro medio de transmi-
sion de memorias volatiles o no volatiles. Y también produce efectos técnicos,
cuando se utiliza a su vez como medio para operar otros inventos técnicos.
Por ello cabe afirmar, que el programa de ordenador, es el objeto técnico por
excelencia.

34.2.3. Consideraciones de la Unién Europea sobre los programas
de ordenador

¢ Caracter técnico adicional de las invenciones implementadas por
ordenador.

Conforme a lo expuesto a lo largo de este estudio, se infiere que la
ausencia o existencia de un cardcter técnico; es el elemento que exenciona
o faculta a los programas de computo para ser beneficiarios del derecho de
patente.

Lo anterior tiene su antecedente en la propuesta inicial de reforma del
CPE del afio 2000 (CPE 2000), el cual fue revisado en la Conferencia Diplo-
matica relativa a la Revisién del CPE, en la que se proponia afiadir que: “La
lista de cosas encontradas en el articulo 52 (2) CPE, son ejemplos simples de
invenciones no técnicas, que se mantendrian como no patentables aun en la
ausencia de este [articulo] provision; por lo que se propone borrar dicho pa-
rrafo...”7s Lamentablemente este no se concluyo ni en el CPE ni en el ADPIC.

El denominado Comité de Ley de Patentes no llegd a una opinién defini-
tiva a esta propuesta,’s lo que produjo que el Consejo Administrativo; deci-
diera que los parrafos 2 y 3 del articulo 52 del CPE; se mantuvieran conforme
a la propuesta basica, pero que no obstante la referencia a los programas de
computo mencionada en el parrafo 2 de dicho articulo [como excepcion],
fuera borrada.7”

Ante esta situacién, la Delegacion Francesa se opuso a remover dicha
exclusion pues serfa vista como ampliar el rango de objetos patentables.

75 Revision of the European Patent Convention, CA/100/00 e, p. 39, 6.

76 Minutas de la 14a. reunién del Comité de la Ley de Patentes, 3-6 de julio de 2000, CA/
PL PV 14 e, p. 26, 156.

77 Minutas de la 81a. reunién del Consejo Administrativo, 5-7 de septiembre de 2000, CA/
PV 81 e, p. 10,72. “The Committee on Patent Law and the Administrative Council have advoca-
ted the deletion of programs for computers from article 52(2) (c) EPC”. Basic proposal for the
revision of the European Patent Convention, 13 de octubre de 2000, MR/2/00, p. 43, 3.
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Derivado del debate contradictorio que finalmente se concluyd, y dadas las
posibilidades de una futura legislacién europea especializada en los progra-
mas de computo, asi como de una futura Directiva al respecto (la cual fue
propuesta en el 2002), el texto excluyente se mantuvo intacto, sin borrar
de su casuistica a los programas de ordenador: “...y programas para compu-
tadoras”.

Pero no todo fue perdido, pues no obstante no haber eliminado de las
exclusiones a los programas de computo como era debido, la discusion de la
revisién provocd que se ampliara el parrafo primero del articulo 52, para
ordenar que las patentes europeas debian ser otorgadas “en todos los cam-
pos de la tecnologia”, uniformando de esta forma al CPE con el articulo 27
(1) de ADPIC.78

Finalmente, la Comisién Europea en el afio 2002, propuso una Directiva
para regular la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordena-
dor, cuyo articulo 4° de la propuesta original expresaba que: “los Estados
miembros deberdn asegurar que las invenciones implementadas por ordena-
dor sean patentables, siempre y cuando sean susceptibles de aplicacién in-
dustrial, sean novedosas y contengan altura inventiva”.79

Complementando lo anterior, y siguiendo la jurisprudencia Alemana,s°
el articulo 4 (2) de la propuesta inicial; sefialaba que “el requerimiento de
altura inventiva, es la presencia de una contribucién técnica”, y el termino
“campo de la tecnologia” se definfa como “... una aplicacién industrial que
requiere el uso de fuerzas controlables de la naturaleza, para alcanzar resul-
tados predecibles” y el término “contribucién técnica” se equiparaba al tér-
mino invencién.s!

No obstante los esfuerzos realizados, la Iniciativa de Directiva propuesta
por la Comisién Europea, fue rechazada por el Parlamento Europeo el 6 de
julio de 2005, momento en el que el Parlamento declaré el proceso legislati-
vo concluido.82 Las diferencias estribaron en especial en la delimitacion de
las definiciones, pues mientras el Consejo fue muy amplio en las mismas, el
Parlamento quiso ser muy restrictivo en cuanto a la proteccién ofrecida a

78 EPO no es miembro del WTO, por lo que no les son aplicables directamente los términos
del tratado. ADPIC no excluye expresamente a los programas de computo de patentamiento, por
el contrario, seflala que serdn patentables todas las invenciones en todos los campos de la tec-
nologia. Referral under Article 112 (1) (b) EPC, presentado por Alison Brimelow, Presidente de
OEP, 22 de octubre de 2008, ante la Oficina Europea de Patentes. p.

79 Proposal for a Directive of the European parliament and of the council on the patenta-
bility of computer implemented inventions, COM (2002) 92 final, 20 de febrero de 2002.

80 German Bundesgerichtshof decisions X ZB 15/67 “Rote Taube” 27 of March 1969
(GRUR 1969, 672 ff); y X ZB 15/98 “Sprachanalyseeinrichtung”, 11 of May 200 (GRUR Int 2000,
930 ff.) Citado por Referral p. 17.

81 Versién de la Directiva propuesta por el Parlamento Europeo, P5 TC1-COD (COD)
0047 de fecha 26 de marzo de 2004 (OJ EU C 77 E, p 230 ff., Article 2).

82 P6_TA (2005)0275 de fecha 6 de julio de 2005 (OJ EU C 157 E, p. 265)
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través de las patentes en el campo de invenciones implementadas por orde-
nador, especialmente al exigir que la invencion fuera en un campo de la
tecnologia, y que para tal efecto; se anadiera a la propuesta de definicién de
esta “el requerir el uso de fuerzas controlables de la naturaleza, para alcan-
zar resultados predecibles en el mundo fisico (no digital).83

Finalmente y como comentamos, la tnica reforma lograda en la revision
del el CPE 2000, fue la aclaracién que se hizo de que las patentes se otorga-
rian a todas las invenciones en todos los campos de la tecnologia, sin refor-
mar el parrafo segundo del articulo 52, abandonando su la interpretacion a
las Cortes de Apelacién y en su momento, a su Pleno.

Por lo tanto, concordantemente con lo mencionado en los parrafos pre-
cedentes, si bien es evidente que el programa de ordenador tiene un caracter
de naturaleza técnica, esto no bastara para considerarlo como invencion a la
luz del CPE.

Decisiones judiciales

Posteriormente a la revision CPE 2000, el Tribunal de Apelacién (Board
of Appeal) interpretando al CPE determiné, que toda vez que el software ine-
vitablemente controla —en su normal operacién— procesos eléctricos y cir-
cuitos eléctricos dentro del aparato y por ende tiene un efecto técnico en su
operacion normal; éste no serd suficiente para demostrar su patentabilidad.
Por lo que, para patentar una invencidén implementada por un programa de
ordenador, se requerira de un efecto técnico adicional.s4

En esta decision, el Tribunal de Apelacién, reconocié que todos los pro-
gramas de ordenador tienen un caracter técnico basico, en el sentido de que
ellos generan cambios técnicos dentro del ordenador, pero ese cardcter basi-
co técnico per se no es suficiente para dar lugar a la patentabilidad del pro-
grama de ordenador que tenga algo de novedoso. Para la Unién Europea, es
necesario ir mds alld, para reconocer por ley el cardcter técnico de un pro-
grama de ordenador, que diera lugar a una patente.8>

Dicho caracter técnico adicional, se podria encontrar en los efectos pos-
teriores que deriven de la ejecuciéon por el hardware de las instrucciones da-
das por el programa de ordenador, cuando tales efectos posteriores resuelvan
un problema técnico.

Por lo que en los paises miembros del CPE, se reconocerd el cardcter téc-
nico y por ende la patente podra ser otorgada, no solo en el caso de una in-
vencién donde una pieza de software maneje, por medio de un ordenador,
un proceso industrial o el trabajo de una pieza de maquinaria (invencién

83 Recomendacién emitida en la segunda lectura, A6-0207/2005 del 21 de junio de 2005,
reformas 17 y 19.

84 T97/0935y T 97/1173.

85 Ibidem.
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implementada por ordenador); sino en todos los casos donde un programa
de ordenador sea el tinico medio, o uno de los medios necesarios, para obte-
ner un efecto técnico conforme a la instruccién ordenada. Un efecto técnico
de éste tipo, seria alcanzado por el funcionamiento interno de una computa-
dora bajo la influencia de un programa.

Ante lo anterior, serd aconsejable al reivindicar una invencion de software,
ademds de describir la estructura y funciones del programa, describir también
los efectos, resultados novedosos y beneficios técnicos que el programa de orde-
nador alcance y como los alcanza.sé

Como lo mencionamos al inicio de ésta Tercera Parte, serd distinta una
invencion de facto, de una invencién juridicamente reconocida. Y mientras
en paises como Estados Unidos se da por sentado el caracter técnico del soft-
ware (por su naturaleza) y se procede inmediatamente analizar los requisi-
tos objetivos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicacion
industrial), no sucede asi en la Unién Europea.

¢ Novedad y actividad inventiva en los programas de ordenador

La prueba utilizada por al OEP para determinar si una patente solicitada
tiene una solucién técnica para un problema técnico, se utiliza también para
reconocer si el objeto de la reivindicacién presenta una actividad inventiva
novedosa. Encontrardn novedad cuando la invencién no se encuentre dentro
del estado de la técnica. En cambio habra actividad inventiva, cuando se pre-
sente una solucion distinta.

Cuando la invencidén resuelva un problema técnico en un modo nuevo, y
se desconozca la misma solucién en un campo andlogo, serd una indicacién
de que la actividad inventiva existe y que la patente debe otorgarse. En cam-
bio, si la misma solucién se conoce para un problema andlogo en un campo
relacionado, entones probablemente no existia un paso inventivo meritorio.

Por tanto, los argumentos de patentabilidad de un programa de ordena-
dor, justificados exclusivamente en el hecho de que es en si mismo un apara-
to técnico, no prosperaran. El programa de ordenador, al igual que el resto
de los objetos patentables, debera emitir una contribucién técnica (aunque
en la Unién Europea se exige una contribucién tédnica adicional a la de su
operacién normal), posterior al estado de la técnica.8”

86 BERESFORD, Keith, Patenting Software under the European Patent Convention London,
Sweet and Maxwell, 2000, p. 37.

87 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 45. En mi personal punto de vista, dicha contribucién téc-
nica adicional resuelta por la OEP, es excesiva, toda vez que el programa en su operacién nor-
mal presenta suficientes efectos técnicos que no deben menospreciarse. La OEP exige un
requisito adicional para evitar patentar un mayor numero de programas. Por ende la razén de-
tras de la decisién sera politica y no juridica.
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Por ello es correcto sefialar; que solo seran patentables las invenciones
que tienen la novedad que exige la ley.88 Consecuentemente, podemos con-
cluir; que el programa de ordenador se crea para resolver problemas practi-
cos, de conformidad con las instrucciones que le son dadas. Por tal razon,
realiza por si mismo una actividad técnica en su funcionamiento, en sus pro-
cesos y en sus efectos; y que no existira un solo ser que dude de que consti-
tuye un invento en razén a su capacidad técnica ilimitada.

En Estados Unidos se reconoce dicha capacidad técnica y se procede a
analizar si cumplen con los demads requisitos de patentabilidad. En cambio
en la Unién Europea se exigird un efecto técnico adicional. Al analizar los
requisitos de patentabilidad, encontraremos novedad cuando la invencion
no sea parte del estado de la técnica; y habra actividad inventiva, cuando
solucione un problema de una manera desconocida.

35. LA NOVEDAD#8?

La patente, es un derecho exclusivo y temporal, otorgado a los invento-
res; oponible erga omnes. Se justifica por la existencia de una aportacién que
enriquece el acervo tecnoldgico en beneficio de la generalidad.?0 Por ende,
para que exista el derecho de patente y las consecuencias que tiene consigo;
deberan existir invenciones (técnicas) nuevas que impliquen una actividad
inventiva y que sean susceptibles de aplicacién industrial.o

De manera que, solo se premiara el esfuerzo y los trabajos del investiga-
dor cuando la invencién sea nueva. De no ser asi, por mucho brio que se
haya entregado a la labor, ésta no merecerd la proteccion. Por ello es correc-
to seflalar, que solo serdan patentables las invenciones que tienen la novedad
que exige la ley.92

La novedad, como primer requisito objetivo de patentabilidad, es un
concepto eminentemente legal, que no puede ser identificado con otras
acepciones extraidas del diccionario ni con la nocién general de novedad.?3
Por ello existira novedad cuando la ley asi lo determine.%4

88 BERcOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, “Las patentes en la empresa”; op. cit., p. 40.

89 Novelty por sus siglas en inglés.

90 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 344.

91 GOMEZ SEGADE, José Antonio, La Ley de patentes y Modelos de utilidad, Espafia, Civitas,
1988. Articulo 52.1 del CPEy 4.1 delaLP,y 16 y 17 LPL

92 BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, “Las patentes en la empresa”, p. 40.

93 (O’CALLAGHAN MuRNoOZ, op. cit., p. 11.

94 A diferencia de la divulgacién en el campo del secreto industrial que es un concepto
factico., la novedad es un concepto legal por lo que serd Nuevo aquello determinado por la
ley, y no por apreciaciones del inventor o de terceros. Vid. OTERO LASTRES, José Manuel y
LEMA DEVESA, Carlos; Praxis Mercantil, Comentarios a la Ley de Patentes, Praxis, Barcelona, 1987,

pp. 22y ss.
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La norma general dicta que habra novedad, cuando la invencién no se
encuentre dentro del estado de la técnica.% El estado de la técnica; esta con-
formado por toda la informacién que existe en el acervo cultural mundial.’

No obstante lo anterior, existen algunos casos en que no obstante no
formar parte del estado de la técnica, la ley considera que se ha perdido el
caracter novedoso (aunque de facto siga siendo nueva); y otros en que le ley
considera que se mantiene la novedad, no obstante que la invencién haya
entrado dentro del estado de la técnica (juridicamente nueva, aunque facti-
camente conocida). Por ello es que no es incorrecto afirmar que la novedad
exigible para las invenciones, se basa en una ficcion legal.

De conformidad con lo anterior, puede ocurrir, que una invencién sea
desconocida de hecho en la realidad para los especialistas del sector, y sin
embargo carezca de novedad para el derecho de patentes, por haber sido
descrita en algtn escrito o en alguna forma oral que fuera accesible al ptbli-
co, aunque de hecho ni el ptblico ni los especialistas hubieran llegado a co-
nocerla.9” Aunque en realidad nadie haya llegado a conocer la regla técnica,
basta la posibilidad de que se haya hecho accesible al publico, para que la
invencién pierda la novedad. Que se haya hecho accesible a la realidad
técnica sera una presuncion iure et de iure.98

36. EL ESTADO PREVIO DE LA TECNICA9?

36.1. Norma general

Como comentamos en los parrafos anteriores, la invencién se considera-
rd que es nueva, si no estd comprendida en el estado de la técnica.100 Por
ello, el estado de la técnica, serd el elemento indispensable de andlisis, para
determinar la novedad, de conformidad con los criterios formales, predeter-
minados por la ley.101

Como comentamos, la novedad es un concepto meramente legal, que
existird cuando la invencién no forme parte de la realidad técnica. A su vez,

95 La invencién debe ser nueva tanto en el uso, como en el proceso o en el producto BER-
covitz, Alberto y JIMENEZ, Segundo; “Las patentes en la empresa”, op. cit., pp. 42y 43.

96 Por tanto se consideran incluidas en el estado de la técnica (y por lo tanto no nuevas),
las divulgaciones anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud de patente, aunque no
hubiesen llegado a conocimiento del inventor, y en consecuencia no se tuviesen en cuenta para
elaborar la regla técnica.

97 BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, Las patentes en la empresa, Fundacién del Insti-
tuto Nacional de la Industria, Madrid, 1982, p. 41.

98 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 443
y GOMEZ SEGADE, José Antonio, “El secreto industrial o know how. Concepto y proteccién”, Ma-
drid, 1974, p. 218.

99 State of the Art por sus siglas en inglés.

100 Siguiendo lo dispuesto en el Convenio de Estrasburgo, PCT Articulo 54, Ley Tipo de la
OMPI sobre Invenciones, PCT Vid. Articulo 6.1 de la LP.

101 O’CALLAGHAN MURNOZ, op. cit., p. 12.
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el estado de la técnica es un concepto legal, que considera que, la invencion
formard parte del estado de la técnica al publicarse y por ende ser accesible
por el publico; aun cuando éste no haya accedido a ella (basta con que pu-
diera acceder a la informacién de la conformacién o resultados de la inven-
cién, para que forme parte del estado de la técnica).

Ninguna legislacion define mejor el estado de la técnica que como lo
hace el CPE. El CPE sefiala que el estado de la técnica esta constituido por
todo lo que ha sido hecho accesible al publico antes de la fecha de presenta-
cion de la solicitud de la patente europea, mediante una descripcién escrita
u oral, por una utilizaciéon o por cualquier otro medio.102 A lo que yo afadi-
ria: ...siempre y cuando no existian causas legales, que excluyan el ingreso
al estado de la técnica, aun cuando facticamente ingrese.103

En el aspecto territorial, resulta indiferente cual sea el origen o ubica-
cion de ese estado de la técnica, porque la novedad exigible para una inven-
cion sera absoluta, es decir, referida a cualquier lugar del mundo.104

Por lo anterior, cabe afirmar, que el estado de la técnica estara confor-
mado por el conjunto de conocimientos que forman parte del acervo cultural
mundial;105 por lo que, cuando la invencién forma parte del estado de la
técnica; pierde su cardcter novedoso.106 Una invencién deja de ser nueva si
se hace accesible al publico,107 porque a partir de este momento pasa a for-
mar parte del estado de la técnica.

36.2. Excepciones al Estado de la técnica
y por ende a la pérdida de novedad

36.2.1. Exhibiciones, ensayos y pruebas

Recordando que la novedad y el estado de la técnica son conceptos lega-
les, el derecho de patentes ha creado excepciones en las cuales evita la en-
trada de una invencién al estado previo de la técnica; aun cuando de hecho,

102 Reproducido por el Articulo 6 numeral 2 de la LP.

103 La esfera privada incluye al grupo familiar o de trabajo relacionado con la invencién.

104 O’CALLAGHAN MURNOZ, op. cit., p. 12.

105 Aunado a lo anterior, podemos comentar, que el propio sentido comtin pone de mani-
fiesto que serfa absurdo, que cualquier diferencia con lo ya conocido, aunque fuera totalmente
marginal, significara que la invenciéon es nueva. Por tanto, para existir novedad en el estado de
la técnica, el invento deberd tener diferencias sustancialmente novedosas y distintas con lo an-
teriormente conocido. De no ser asi, nos encontrariamos con una adicién de una patente ante-
rior y no con una nueva.

106 Aqui, lo verdaderamente importante, es que la invencién haya ingresado al fondo tec-
noldgico para acrecentarlo, y no la publicacién en si, a través de la cual entré al acervo.

107 La expresién accesible al publico, procede de la Ley Britdnica de patentes de 1949.
Significa la posibilidad de conocimiento aunque nadie haya hecho uso de la misma. FERNANDEZ
NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacion del derecho espafiol de patentes,
op. cit., p. 71.
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la invencidén sea parte de la realidad técnica mundial. Con ello se mantie-
ne la novedad de la invencion y protege al inventor de conformidad con las
circunstancias que le son adversas.

De ésta forma, la ley no entiende comprendidas dentro del estado de la
técnica a las divulgaciones de invenciones, que hayan sido objeto de un abu-
so evidente frente al solicitante o causante de la patente posterior.108 Ejem-
plo de lo anterior lo muestra el caso de la invencién que no se ha dado a
conocer voluntariamente por el inventor (o titulares de los derechos), y no
obstante lo anterior, los especialistas indagan para conocerla o averiguarla
obteniendo informacién sobre la misma.

A su vez, por lo general las legislaciones no consideran como parte del
estado de la técnica, a las exhibiciones oficiales,109 asi como a las exhibicio-
nes de ensayos y pruebas de las invenciones.110 En estos casos se otorga un
periodo de gracia, para presentar la solicitud de patente, contado a partir de
la fecha de la exhibicién. De ésta forma, en razén de proteger al inventor y
promover la practica ferial,111 la legislaciéon permite la exhibicién de las in-
venciones (con lo cual entran facticamente al estado de la técnica) al publico
que las conoce, y hace la vista a un lado por un tiempo determinado, para
seguir considerdndolas como juridicamente nuevas (siempre que se solicite
la patente dentro de un plazo determinado).

En el caso de los ensayos previos a la terminacién de una obra, no se
perdera la novedad, de conformidad con la ley, cuando tales ensayos no im-
pliquen una explotacién o un ofrecimiento comercial del invento.112 Los en-
sayos o pruebas con reglas técnicas, todavia no formuladas definitivamente,
no destruyen la novedad aunque se hayan divulgado, aunque si lo hara, la
utilizacion de una invencién concluida y definitiva, aunque solo se use, para
probar el resultado técnico o econémico.113

108 Ejemplo, cuando existia un contrato el cual la persona que efectud la divulgacién ino-
cua estaba obligada a guardar secreto. Vid. O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 13.

109 Solo serdn Oficiales, las consideradas como tales en la legislacién nacional.

110 1a sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1988; explica que no invalida la
novedad la circunstancia de que el objeto inventado haya figurado en una exposicién publica
siempre que la exhibicién se haya hecho por el inventor o sus derechohabientes.

111 Estas excepciones se justificaban hace tiempo, donde la forma ideal para que el inven-
tor pudiera dar a conocer su producto y en su caso Venderlom, eran los recintos feriales; y
cuando una solicitud de patente era engorrosa de elaborar. En ese entonces se le permitia al
inventor aprovechar su invento sin necesidad de esperar a los tramites previos a la solicitud de
una patente, y de paso verificar el éxito de su invencién. Hoy en dia, con la tecnologia de punta,
no podemos justificar tal excepcion, especialmente dados los eficientes métodos de comunica-
cién de la informacidn.

112 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 14 y Articulo 7 de la LP.

113 La invencidn estard terminada cuando produzca el resultado esperado por el inventor
o para lo que fue ideada.
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36.2.2. La Prioridad de la Unidén de Parfs, como excepcion

La prioridad establecida por la Unién de Paris, constituye la principal
excepcién legal, a la entrada al estado de la técnica. Como consecuencia de
ésta regulacion, se extendera un plazo a la invenciéon que ha entrado fécti-
camente, al conocimiento técnico mundial, para considerarla aun como no-
vedosa.

Por norma general, la fecha determinante para juzgar la novedad de una
invencion en relacién con el estado de la técnica, sera la fecha de presenta-
cion de la solicitud de patente para esa invencién. Pero esta regla general,
sufre dos excepciones principales a saber: La primera se produce cuando el
solicitante de la patente reivindica la denominada prioridad de la Unién de
Paris (prioridad Unionista) y la segunda se actualiza por la aplicacién de la
llamada proteccion temporal.114

La prioridad de la Unidn se encuentra regulada en el Convenio de la
Unién de Paris (CUP) para la proteccion de la Propiedad Industrial (texto
de Estocolmo de 1967), que es el Convenio Internacional base en materia de
Propiedad Industrial y al que haremos referencia posteriormente.

Segun el articulo 4° del Convenio de Paris, cuando un subdito de uno de
los paises que forman parte del Convenio de Unién presenta en cualquiera
de esos paises una solicitud de patente para una invencioén, si dentro de los
doce meses siguientes a esa primera solicitud presenta solicitudes de patente
para esa misma invencién en otros paises de la Unidén, puede pedir que a
esas solicitudes posteriores; se les otorgue la prioridad correspondiente a la
fecha de presentacién de aquella primera solicitud extranjera.115

Al considerarse que la prioridad de la solicitud, sera la fecha de presen-
tacién de la primera solicitud extranjera, la consecuencia es que la novedad
de la invencién habrd que juzgarla en razén a esa fecha anterior y no a la
fecha en que se ha presentado efectivamente la solicitud posterior.

La comentada prioridad marcada por los Convenios Internacionales, es
una figura de la que se aprovecha el derecho a favor de una armonizacién
juridica y una préctica eficiente que beneficie al inventor, por la cual, se ex-
tiende la novedad legal de la invencién a un término posterior, aun cuando
ya haya entrado al estado de la técnica facticamente.

36.3. Comprobacién del estado de la técnica

Para considerar si un objeto reivindicado en una invencién, forma parte
o no, del estado previo de la técnica, la oficina examinadora, debera efectuar
un examen comparativo entre el objeto de la patente y el conjunto de conco-

114 La prioridad Unionista bien podria incluirse dentro de la ficcién del apartado anterior.
115 En un inicio era de 6 meses. El PCT mantiene la prioridad ordenada por el CUP. En cam-
bio el término en el CPE corre a partir de la fecha de presentacién ante el Organismo Europeo.
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mimientos existentes, en el estado de la técnica antes de la fecha de solicitud
(o en su caso de prioridad reivindicada). Para tal efecto, las oficinas admi-
nistrativas encargadas del informe sobre el estado de la técnica, tendran que
determinar si los conocimientos anteriores a la solicitud, son o no suficiente-
mente explicitos para anticipar el objeto de la patente que se trate.116

Primero, habrdn de concentrarse en la regla técnica que solicita la pa-
tente, que vendra en principio determinada, por el contenido de las reivindi-
caciones. En segundo lugar, precisaran la fecha de prioridad, es decir, a
partir de la cual efectuaran la comparacion entre la invencion y el estado de
la técnica.

Finalmente, estudiaran el contenido del estado de la técnica a partir de
la fecha de prioridad; para luego proceder a comparar la invencién con la
regla técnica.

Para determinar el estado de la técnica, serd irrelevante la mayor o me-
nor dificultad que haya tenido el publico para conocer la regla técnica (o in-
cluso en algunos casos sin importar si la llegé a conocer, toda vez que el
estado de la técnica es un concepto legal); pues como comentamos anterior-
mente, lo juridicamente importante para valorar, serd la introduccion de la
idea en el acervo de la técnica.

36.4. Determinacion del piiblico para determinar
el Estado de la técnica

Cuando se determina que una invencién entrara en el estado de la técni-
ca, al ser accesible por el ptblico, no debemos entender a la colectividad en
general. Bastara con que un circulo restringido de expertos, de personas in-
teresadas (aunque simplemente sea una); puedan conocer la regla técnica, y
estén en condiciones de transmitir a terceros el contenido de la informacidn,
al tiempo de no estar obligados a guardar secreto.117

Como comentamos, es irrelevante para considerar parte del estado de
la técnica; que se haya producido un conocimiento efectivo y de hecho de la
informacién. Juridicamente, lo importante es tan solo la posibilidad en po-
tencia a acceder a tales antecedentes tecnoldgicos.118 Tampoco es imprescin-
dible que el publico esté constituido por expertos o conocedores de la
informacién, pues existird accesibilidad cuando hayan tenido posibilidad de
conocimiento de la regla técnica personas no expertas que puedan hacer
llegar el contenido técnico de la invencion a personas especializadas.119

116 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 14.

117 FERNANDEZ N&voA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes. op. cit., pp. 71, 72y ss.

118 (’CALLAGHAN MUNOZ; op. cit., p. 13.

119 FERNANDEZ N&vVoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, idem, p. 72.
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Por lo tanto, lo importante en la publicidad lo constituye la posibilidad
de acceso (aunque de hecho no lo haga), por una pluralidad indeterminada
de personas, sin obligacién de guardar el secreto, al contenido de una inven-
cién (ya sea que la entiendan o puedan a partir de ella entenderla o infor-
mar a terceros que con capacidad de entenderla); y que derivado de dicha
publicidad, se enriquezca el acervo del estado de la técnica.120

Como excepcién a la publicidad, la legislacién general determina que no
se consideraran como accesibles por el publico; las caracteristicas ocultas co-
nocidas de manera ilegitima. En el caso de que un tercero destruya el pro-
ducto antes de ser divulgado, o investigue un producto no accesible al
publico para obtener conocimientos no externos y aun no los divulgue, hara
una excepcién para no considerar como publica dicha informacién y prote-
ger al inventor. Cosa distinta serd cuando ese conocimiento pase a terceros.

36.5. La doble solicitud y la regla técnica.

El estado de la técnica solo comprende lo que ha sido divulgado antes
de la fecha de solicitud. Sin embargo puede darse el caso de que se tramiten
dos solicitudes simultdneamente con la misma regla técnica.

A fin de evitar que una misma invencion se encuentre protegida por dos
patentes y ante la imposibilidad de conocer la primera solicitud atin no pu-
blicada y fuera del estado de la técnica, se asimilara la primera solicitud de
patente a las divulgaciones previas que integran el estado de la técnica, y se
le tomara en cuenta como antecedente, aunque dicha solicitud se publique
con posterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud posterior.

Es necesario advertir que no se tendran en cuenta para efectuar la com-
paracion con la solicitud posterior, las modificaciones que se le realicen a lo
largo del procedimiento.121

37. LA ACTIVIDAD INVENTIVA122

La actividad inventiva, que convierte a una regla técnica en patentable,
se exige en todo el mundo, partiendo de la premisa; que no podra justificarse
una patente, con solo introducir leves modificaciones respecto a lo ya co-
nocido, perteneciente al estado de la técnica. Dado que diariamente la in-
dustria exige que se realicen pequefias innovaciones; que no merecen un

120 F] objeto de la patente europea ha de considerarse accesible al publico mediante las
previas utilizaciones, si en la fecha relevante era posible para un sector del ptiblico conocer el
objeto y no existia un deber de guardar secreto que restringiese el uso o la diseminacién de tal
conocimiento. Comentario de Fernandez Névoa siguiendo las Directrices de la OEP.

121 FERNANDEZ NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La modernizacion del dere-
cho espafiol de patentes”, idem, pp. 75, 76 y ss.

122 Inventive Step por sus siglas en inglés.
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estimulo exclusivo, no basta que una regla técnica sea nueva, porque la no-
vedad podria ser de muy pequefia cuantia comparada con el estado de la
técnica anterior.123 El inventor para merecer la proteccion de la patente tiene
que haber desplegado una minima actividad intelectual de creacidén.124

Por ello, para la valida conexion de una nueva patente es preciso que la
invencion aporte ademds de la novedad, algo mas para su patentameinto.125
Debe ser un proceso intelectual que merezca recompensa. Como comenta
Diaz Velasco “Todo parece muy facil una vez que ha sido hecho y los proble-
mas no presentan dificultades después que han sido resueltos”.126

El requisito de la actividad inventival?? tiene su origen en la doctrina y
jurisprudencia alemanas, que elaboraron el concepto de altura inventiva. En
los primeros momentos, en el derecho aleman, la altura inventiva equivalia a
un nivel de invencidn, es decir, el grado de dificultad, ingenio o utilidad de
la regla técnica. Posteriormente, la altura inventiva fue transformandose en
una exigencia de calidad intelectual, necesaria para conseguir la invencion.

De ésta forma, en la actualidad, la exigencia de calidad intelectual, se
suavizod, y se determind como norma general, que una regla técnica, tendra
altura o nivel inventivo, cuando a partir de los conocimientos existentes, no
pudiera ser obtenida por un experto medio en la materia.128

37.1. Diferencias entre novedad y actividad inventiva.

Entre novedad y actividad (o altura) inventiva existe una intima rela-
cién, toda vez que ambos son requisitos sine qua non de patentabilidad. Em-
pero, no llegan a confundirse.

A diferencia de lo que ocurre con el requisito de novedad, para determi-
nar la altura inventiva, no seran consideradas —pese a formar parte del es-
tado de la técnica— las solicitudes de patente o modelos de utilidad, que
aun habiéndose solicitado prioritariamente, se hubieran publicado en la mis-
ma fecha o en otra posterior a la de solicitud de la nueva patente.

Para determinar la existencia de actividad inventiva, se parte del mismo
concepto de estado de la técnica utilizado para comprobar la existencia de

123 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El
nuevo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad. Trabajo publicado en el volumen Tec-
nologia y Derecho, Curso sobre innovacion y transferencia, Barcelona, 1990, p. 447.

124 FERNANDEZ NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, idem, p. 85.

125 O’CALLAGHAN MUNOZ; op. cit., p. 15.

126 Diaz VELASCO, Manuel, Revista de la propiedad Industrial, 2 trimestre 1995, pp. 157
a 201.

127 Que se menciona en el articulo 52 del CPE, y 113 de la Ley Tipo de la OMPI sobre In-
venciones asi como en el articulo 33 y 35 del PCT.

128 FERNANDEZ NOvVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes; op. cit., p. 85.
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novedad. Sin embargo seria excesivamente riguroso tener en cuenta también
las solicitudes de patentes anteriores no publicadas o que se publiquen con
posterioridad. Por esta razén la asimilacién de las mimas al estado de la téc-
nica que se efectia para enjuiciar la novedad no se lleva a cabo para apre-
ciar la actividad inventiva.129

No cabe permitir que se patente por segunda vez un objeto carente de
novedad, pero puede tolerarse la concesién de una patente para una in-
vencion que carezca de actividad inventiva y ello serd tanto mads justo
cuanto que el autor de la regla técnica, no podia conocer lo que no se habia
publicado.130

En el caso de la novedad la comparacién con el estado de la técnica se
realiza contraponiendo individualmente la invencién con cada uno de los
elementos integrantes del estado de la técnica, las denominadas anteriorida-
des. En cambio para detectar la existencia de actividad inventiva la compa-
racion se realiza con la técnica en su conjunto, considerada a modo de
mosaico como decian tradicionalmente en la doctrina alemana.13!

Por lo tanto, si bien es cierto que en la novedad se busca evitar proteger
un invento ya existente; en la actividad inventiva, se busca premiar al es-
fuerzo creativo del inventor.

En conclusién, solamente sera merecedor de una prerrogativa exclusiva
una invencién no evidente para el experto medio en la materia, conforme a
lo conocido.

37.2. El experto medio en la materia

En la actualidad, la exigencia alemana de calidad intelectual; se mitigo;
y se determind que una regla técnica, tendria altura o nivel inventivo, cuan-
do a partir de los conocimientos existentes, no pudiera ser obtenida por un
experto medio en la materia.132

Asi entendido, el CPE considera que una invencién implica una actividad
inventiva cuando no resulta del estado de la técnica de una manera evidente
para un experto en la materia.133

En ese sentido, la Directriz C IV 9.6 de la OEP, define al experto en la
materia como aquel que esta al corriente de los conocimientos generalmente
conocidos en el sector técnico en la fecha relevante. Se presume que ha tenido

129 Articulo 56.2 del CPE.

130 MATH ELy, Paul, Le nouveau droit frangais des Brevets d’Invention, Librairie du Journal
des Notaires et des Avocats, 1991, p. 124. Citado por FERNANDEZ NOvOA, Carlos, GOMEZ SEGADE,
José Antonio, La modernizacion del derecho espafiol de patentes, op. cit., p. 87.

131 Ibidem.

132 FERNANDEZ NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, op. cit. p. 85.

133 Articulo 56 CPE y 8 apartado 1 de LP.
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acceso a cualquier elemento que integre el estado de la técnica, en particular
los documentos citados en el informe de busqueda, y que ha tenido a su dis-
posicién medios normales y capacidad para realizar trabajos rutinarios y ta-
reas experimentales.

Cuando se tiene en cuenta al experto en la materia no debe pensarse en
una persona que tenga conocimiento presunto de toda técnica anterior. No
se trata de asimilar hechos o circunstancias reales o irreales. Se debe carac-
terizar como una persona normal en su profesién con una formacién y cono-
cimiento que ni excedan de lo comun ni lo conviertan en mediocre.134

El experto en la materia al que se alude al hablar de actividad inventiva,
estd dotado de cualidades que corresponden a la realidad y que pueden ser
comprobadas; constituye un estdndar juridico como el del buen padre de fa-
milia.135 En consecuencia, el experto es un estandar juridico. Basta con que
sea un experto medio en el sector y que lo sea del sector que realiza la regla
técnica, no en el sector del experto.136

En suma, un experto medio en la materia, sera el técnico o equipo de
técnicos de preparacién media en el sector de actividad de que trate la in-
vencion, quedando descartados los genios y también aquellos expertos con
conocimientos infimos en dicho sector. Se le ha llegado a comparar con el
buen padre de familia del cddigo civil.137

37.3. Lo evidente para un experto medio

Para determinar la existencia de actividad inventiva ha de tenerse en
cuenta la situacidon real del desarrollo técnico (conocido o conocible). Una
invencién sera evidente, si un experto medio en la materia, estuviese en con-
diciones de conseguirla por sus propios medios y utilizando sus conocimien-
tos normales.138

Por tanto, lo evidente no serd solamente aquello que nos salta a la vista
de manera directa y clara; sino todo aquello que esté al alcance de cualquier
experto medio y que cabe esperar del mismo o que el mismo resuelva.

A su vez, el experto medio tiene a la mano indicios para determinar el ca-
racter evidente de una invencién; como la existencia de un largo periodo de
tiempo en que no se haya conseguido formular la regla técnica, un notable
progreso técnico conseguido con la invencién, la superacién de perjuicios de
caracter técnico anterior, las alternativas existentes en el mercado, etcétera.139

134 FERNANDEZ NOvVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espariol de patentes, idem. pp. 86y 87.

135 Ibidem.

136 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 448.

137 O’CALLAGHAN MURNOZ; op. cit., p. 17.

138 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, op. cit., p. 86.

139 Ibidem.
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Para tal efecto, se tendrd que determinar el sector de la técnica, cuya si-
tuacién o estado debe ser comparado globalmente con los conocimientos y
capacidad del experto medio. Solo asi podrad dictaminarse si la invencion se
deduce o no de manera evidente de dicho estado de la técnica.140 El caracter
no evidente de la invencidon para un experto en la materia debe apreciarse
en relacion con el estado de la técnica que tiene a su disposicion dicho ex-
perto. En consecuencia el experto, no ird mas alla del progreso normal de la
técnica.

37.4. Indicios para detectar la actividad inventiva

El juicio para determinar la existencia de actividad inventiva, ha de ser
objetivo y al margen de las opiniones que subjetivamente hayan podido for-
mularse el inventor o solicitante. Por lo anterior, para apreciar si existe o no
actividad inventiva en una nueva patente, debemos considerar como indica-
ciones, que el nuevo objeto reivindicado no resulte de una manera evidente
del estado de la técnica,14! y subjetivamente que tal evidencia no lo sea para
un experto en la materia.142

El juicio habra de ser de cardcter técnico industrial; por ejemplo, si al-
guien hace frente a un camino que se consideraba cerrado y obtiene un re-
sultado, esto es un indicio de que ha habido un salto cualitativo que merece
la recompensa del derecho de patente, porque enriquece realmente el acervo
tecnoldgico. Esta evidencia obtenida ha de ser relevante para el experto en
la materia.

Para iluminar el camino, la jurisprudencia de los tribunales nacionales y
las directrices de la OEP, han desarrollado indicios que detectan la activad
inventiva.143 A tal efecto, debera compararse el objeto reivindicado por la
misma, con el conjunto de antecedentes incorporados al estado de la técni-
ca, y esta comparacién deberd efectuarse considerando que:

a. El estado de la técnica no estd constituido por un solo antecedente
aislado, sino por todo lo que este incorporado al acervo técnico, considerado
en su conjunto. En este sentido es cuantitativamente mayor la exigencia de
este requisito de actividad inventiva que el de la simple novedad, y

140 Para GOMEZ SEGADE la materia del experto, es decir el sector de la técnica relevante
para ser comparado en conjunto con los conocimientos y capacidad del experto medio, sera
aquel donde ha surgido y se ha resuelto el problema que se trata de resolver. GOMEZ SEGADE,
José Antonio, ADI 8, Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, Espafia, pp. 198 a 210.

141 De manera evidente, significa que no se ha de tratar de puros juicios subjetivos de va-
lor, sino de elementos objetivos.

142 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, op. cit.

143 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 447.
Por ejemplo el cardcter inesperado y sorprendente de una regla técnica.
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b. La actividad inventiva, no queda afectada por las prioridades registra-
les que no se hayan publicado en la propia fecha o fechas anteriores a la de
solicitud de la patente a considerar, por lo que en este aspecto, esta exigen-
cia es menos restrictiva que la de la novedad, la cual se destruye por cual-
quier solicitud de patente o modelo de utilidad prioritarios, cualquiera que
sea la fecha de su publicacién.

En suma, la apreciacién de si una invencion determinada entrafia activi-
dad o altura inventiva a efectos de su patentabilidad presenta en la practica
juridica enorme dificultad e inseguridad ya que cada supuesto evidencia lo
que un experto en la materia deberia conocer.144

38. LA APLICACION INDUSTRIAL!45

La concesion de las patentes debe constituir un estimulo para el desarro-
llo de la industria y de la tecnologia. En consecuencia solo deben ser paten-
tables aquellas invenciones cuyo objeto pueda ser fabricado o utilizado en
un sector industrial es decir que pueda emplearse en la practica.146

El dltimo requisito de patentabilidad, considera que una invencion es
susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto puede ser fabricado o
utilizado en cualquier clase de industria,!47 incluyendo la agricultura.148

Si la invencién no es susceptible de aplicacién industrial, de nada le ser-
viran la concurrencia de novedad y de actividad inventiva. No obstante es el
requisito que menor conflictividad presenta en el orden practico.149

En lo personal considero que por su naturaleza propia, la aplicacién in-
dustrial es la consecuencia del ejercicio publico de la Patente, y no un re-
quisito para otorgarse ésta, maxime que ésta constituye la posibilidad de
comerciar el producto o proceso, aunque de hecho no se haga. No obstante
esta apreciacién, la doctrina y la legislacion comparada instituyen a la apli-
cacién industrial como un requisito de patentabilidad.

Especial comentario refiere, que cuando la legislacion se refiere a la apli-
cacién como “industrial”, no significa que ésta se comerse a escala industrial

144 O’CALLAGHAN MURNOZ, op. cit., p. 19. Véanse las Sentencias del Tribunal Supremo de 8
de julio de 1991 (R,A, 5332/91), 19 de octubre de 1993 (R.A. 7742/93) en relativos a los co-
mentarios sobre la actividad inventiva. Vid. también las decisiones de la Cdmara Técnica de Re-
cursos de la OEP que aunque no es jurisprudencia vinculante para los Estados contratantes,
tiene un importante valor interpretativo. Recomiendo leer las Guias de Examinacién de la OEP.

145 Industrial Application por sus siglas en inglés.

146 FERNANDEZ NOvOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacion del derecho
espafiol de patentes, idem, p. 89.

147 Articulo 9 de la LP y 57 del CPE

148 Dicha definicién del Articulo 57 se encuentra en armonia con el Convenio de Estocol-
mo Articulo 3.

149 O’CALLAGHAN MURNOZ, op. cit., p. 20.
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0 masiva, sino que pueda tener una aplicacién o funcién o uso practico, que
resuelva problemas del publico, y por lo tanto se pueda comerciar en algtin
momento (que se utilice o sea utilizable).

Por aplicacién industrial, el derecho no solamente se a la industria eco-
nomica como ente en si mismo, sino a una invencién perteneciente a una
rama industrial a la cual tiene acceso el publico. Dicho de otro modo, a la
utilizacion de la invencion por cualquier tipo de industria o comercio.

Hoy en dia practicamente no hay ninguna invencion, suficientemente
descrita y reivindicada en una patente, que no sea industrializable. Por
tanto, la aplicacion industrial ha de interpretarse en un sentido amplio,
comprensivo de cualquier actividad industrial o rama del comercio, es de-
cir cualquier operacién o conjunto de operaciones para la obtencién, trans-
formacién o incluso transporte de productos de cualquier clase que estos
sean.150

La susceptibilidad de aplicacion industrial no quiere decir que la inven-
cién se haya industrializado de hecho, sino que sea industrializable en po-
tencia.15! Si ya se hubiera industrializado antes de la solicitud de la patente,
privaria a ésta del requisito de novedad.

En consecuencia, no se exige que la invencién tenga caracter industrial
en su conjunto, es decir, en su objeto, aplicacién y resultados; sino que basta
con que tenga caracter industrial uno de los elementos de la invencion, a
saber su aplicacion.152

Derivado de lo anterior, el término industria, debe entenderse en el sen-
tido mas amplio de cualquier actividad que tenga la posibilidad de comer-
cializarse (aunque de hecho no se comercialice);153 lo que puede calificarse
como industrial tanto la fabricacién y distribucién de cualquier tipo de bie-
nes como la prestacion de servicios.154

Los comentarios a La Ley Tipo de la OMPI sobre Invenciones para Paises
en Desarrollo,155 destacan, que no sera la esfera de utilizacion o la finalidad
del producto constitutivo de la invencién o fabricado a partir de ésta; lo que

150 O’CALLAGHAN MUNOZ, idem, p. 20.

151 Ibidem.

152 FERNANDEZ NOvoa, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, idem, pp. 89 y 90.

153 La palabra industria ha de interpretarse en su significado primario y fundamental y no
en el sentido restrictivo del lenguaje juridico y econdémico. MATHELY, Paul, “Le nouveau droit
francais des Brevets d’'Invention”, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1991, p. 134
citado a su vez por FERNANDEZ NOVOA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La modernizacién
del derecho espaiiol de patentes”, idem, p. 90.

154 Término demasiado amplio, que permite que actividades privadas entren dentro de la
esfera comercial. No obstante lo anterior, la actualidad exige que se interprete de ésta manera
para justificar los derechos exclusivos otorgados.

155 Vid. oMmpI Comentario de la Ley tipo en Ley tipo de la OMPI para los paises en desarrollo
sobre invenciones, volumen I, Patentes de invencién, publicacién OMPI n° 840 (s), 1979.
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determinarad, si una invencion es susceptible de aplicacion industrial. En con-
secuencia, no cambiara su concepcion industrial el hecho de que un horno
comercial se utilice en una casa habitacion para preparar comidas; o el he-
cho que se utilice un material audiovisual en una escuela con fines educati-
vos; 0 que se emplee una raqueta de tenis con fines recreativos (éstas ultimas
son practicas privadas), sino su capacidad de que el producto pueda ser ad-
quirido por terceros, pues es el elemento social de la invencién

38.1. Invenciones no susceptibles de aplicacién industrial

Como comentamos, no es preciso que el objeto de la invencién sea fabri-
cado o utilizado exclusivamente en un sector industrial para ser digno de
patentabilidad. Basta con la posibilidad de que el objeto de la invencién pue-
da ser utilizado en la industria en algin momento, de alli la susceptibilidad.
Por tanto no perjudica la patentabilidad de una invencion la circunstancia de
que su objeto se utilice también en actividades distintas a la industria, como
el arte o el deporte.

Derivado de lo citado, son muy pocas las invenciones que no seran
patentables por no concurrir este requisito de patentabilidad.

No obstante el comentario anterior, no tendran aplicacion industrial
aquellos productos o procesos que por su naturaleza (como el caso de una
maquina disefiada exclusivamente para realizar funciones del gobierno, sin
ninguna otra posible aplicacién) o por ley se excluyen expresamente de la
aplicacion industrial (como seria el caso de los métodos de diagndstico y de
tratamiento quirtrgico o terapéutico aplicados al cuerpo humano o animal,
aunque algunos de ellos por su naturaleza, pudieran tener esta posibilidad).156

Las Directrices de la OEP157 excluyen de la aplicacién industrial los ar-
ticulos o procedimientos que se pretenda, funcionen de una manera clara-
mente contraria a las leyes fisicas mds indiscutidas, como por ejemplo un
mecanismo de movimiento perpetuo.

Tampoco considera patentable por carecer de susceptibilidad de aplica-
cién industrial un procedimiento que solo pudiera utilizarse por la adminis-
tracién publica con fines publicos como un procedimiento mediante el cual
exclusivamente las autoridades aduaneras marquen las mercancias libres de
aranceles o las clasifiquen segtin el tipo de arancel y no poderse comerciar.
En cambio si serian patentables los aparatos utilizados en éste procedimien-
to, porque podrian fabricarse en un determinado sector industrial.158

156 Vid. el articulo 44 de la LP.

157 Directriz de la OEP C IV 4.1

158 FERNANDEZ NOvoA, Carlos, GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacién del derecho
espafiol de patentes, op. cit., pp. 90 y 91. Ojo aqui no es de aplicacién comercial, mds si podria
ser industrial, en la industria del gobierno.
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39. ANTECEDENTES DE LOS LIMITES Y EXCLUSIONES
DE LOS OBJETOS PATENTABLES

Las excluisiones de los objetos patentables, son consecuencia de la ma-
duracién de la concesion del derecho de patentes, cuyo objetivo desde sus
inicios; fue beneficiar a través de un derecho monopdlico a un inventor, el
cual es oponible erga omnes.

A partir de su puesta en practica, aparecerdn objetos que por su natura-
leza propia (exclusiénes) o por interés publico del Estado (limites); deberdn
ser excluidos de dichas gracias.

Por ende, ni la Convencién de Paris, ni en el PCT,15% establecerdn objetos
excluibles del derecho de patentes; sino serd hasta el CPE y posteriormente
el ADPIC, cuando se exprese en un acuerdo internacional, las EXCEPCIONES al
obejeto patentable.

Mientras tanto, serdn las legislaciones internas de los paises; los encar-
gados de regualr los casos de exclusién, generando los criterios a partir de
su tradicién legal y el derecho comparado.160

De tal modo que profundizaremos al respecto de los limites y exclusio-
nes en los apartados correspondientes.

39.1. Precedentes de las exclusiones de los programas de cémputo
como objeto patentable

Sucedid en los afios sesenta del siglo inmediato anterior, que en la Uni-
versidad de Columbia se discutia por primera vez, si los programas de orde-
nador deberian ser patentables o si de hecho ya lo eran.161

Las exclusiones de los programas de ordenador por el derecho de pa-
tentes, aparecieron por primera vez en la legislacién Francesa de Patentes
del 2 de enero de 1968,162 la cual se inspiraba en la idea de preservar cierta

159 El cual establece por primera vez en un tratado internacional, los requisitos de paten-
tabilidad para poder realizar el examen internacional

160 Como hemos hecho mencién, el Common Law es mucho més laxo que el Derecho Civil
Romano-Francés en cuanto a establecer limites o excepciones al derecho de patentes.

161 Existe numerosa informacién y material publicado con estas preguntas desde los afios
sesenta del siglo que nos precede. Vid. Seidel, “Computers: Antitrust, Patent, and Copyright Law
Implications”, 6 Antitrust Bulletin, 594 (1961); Jacobs, “Patents, Copyrights and Trade Secrets,
in Computers and the Law” 90, R. BIGELOW, ed. 1966); Jacobs, “Patent Protection of Computer
Programs”, 47 J. Patent Office Society 6 (1965); Note, “The Patentability of Computer Pro-
grams, 38 NYU Law Rev. 891 (1963); Rackman “Legal Protection of Computer Programs, 48
Patent Office Society 275 (1966); Hamlin, “Computer Programs are patentable, 7 Communica-
tions of the Assessment for computing Machinery 581 (1964); Mc. Oustra, Software Copyright
and other kinds of control, 8 The computer Bulletin 96 (1964), Note, Copyright Protection for
computer programs, 64 Columbia Law Review 1274 (1964).

162 Entré en vigor el 1o de enero de 1969, como la ley 68-1, que reemplaza la anterior de
5 de julio de 1844.
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libertad al publico, evitando la existencia de grandes monopolios sobre cier-
to conocimiento.163

La exclusion de patentamiento de los programas de computo; fue una
adicion de ultimo minuto a las exclusiones previstas en el derecho francés, adi-
cionado posteriormente a los sistemas juridicos de caracter abstracto. El ra-
zonamiento detrds de esta implementacion excluyente fue evitar la amenaza
que representarian las descripciones de patentes, basadas en listas de cédi-
gos de programa impresos, que se tendrian que buscar en esas extrafias pala-
bras o cddigos fijados en papel, para otorgar o no la patente.

Por lo tanto de alli surgié la idea de clasificar a los programas dentro de
los “sistemas que tengan un cardcter abstracto o Systémes de caractére abs-
trait, pues los programas eran vistos solamente a través del papel, por lo que
en su lugar; se protegio el texto del programa por medio del derecho de au-
tor, y se le excluyé de patentabilidad, intentando evitar asi la duplicidad o
interferencia con otros derechos (que hoy sabemos no existe, pues por el
contrario, la proteccion en derecho intelectual, es acumulativa).164

Posteriormente en los afios ochentas y noventas, los Tribunales de los
Estados Unidos de America, y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Gran
Bretafia siguiendo los criterios de las Cortes de Apelacion de Inglaterra y
Wales, emitieron resoluciones negando las reivindicaciones de los programas
de computo, situacién que generd una gran insatisfaccion y un numero de
casos que obligaron posteriormente a sus Cortes a revertir dicho criterio. No
obstante lo cual, el efecto inicial de dichas negaciones, constituyeron un te-
rrible antecedente que se multiplicé al mundo entero.165

Derivado entonces de lo anterior, la mayoria de las legislaciones exclu-
yeron de patentabilidad a los programas de computo; situacion que ha ido
modificandose con los afios, a través de la jurisprudencia, como analizare-
mos mas adelante.

163 «Les méthodes financiéres et comptables, les régles de jeux, et tous autres systémes de ca-
ractére abstrait, et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des
opérations d’une machine calculatrice».

164 Unién of European Practitioners in intellectual Property, Amicus curia briefs, www.
epo.org

165 Practice Notice dated 7 of February of 2008. Vid. www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/
p-law/p-law-notice/p-law-notice-subjectmatter-20080207.htm


Corrector
Cross-Out

Corrector
Cross-Out





CAPITULO SEGUNDO

EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (CUP)!

39. ANTECEDENTES

La importancia universal de los bienes inmateriales amparados por el
derecho de propiedad industrial, ha hecho imprescindible desde tiempos re-
motos; la colaboracidn internacional. Dicha colaboracion se ha incrementado
en los ultimos afos, como consecuencia de la intensificacion de las relacio-
nes econémicas y comerciales [globalizacién] que han desembocado en un
mercado mundial.2

Ante la imperante necesidad de un Tratado Internacional que regulara al
Derecho Industrial, se celebrd el Convenio de Paris para la proteccion de la
Propiedad Industrial, el 20 de marzo de 1883,3 el cual constituye el Conve-
nio Internacional mds significativo en materia de patentes.4

El Convenio de Paris, tiene como objeto fundamental, desarrollar la
creatividad y fomentar la inversidn en la industria y el comercio, mismos que
van de la mano con las creaciones industriales.>

Para conseguir ese objetivo, el Convenio de Paris, garantiza a los ciuda-
danos de cada Estado miembro de la Unidn, la posibilidad de obtener pro-
teccion para sus derechos de propiedad industrial en los otros Estados
miembros, a través de un conjunto de normas comunes que regulan aspectos
concretos de los diversos derechos de propiedad industrial.

El Convenio de Paris, determina que la Propiedad Intelectual estara
comprendida por dos ramas fundamentales: la Propiedad Industrial y el

1 También conocido como Convenio de Estocolmo.

2 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, idem,
p. 76.

3 Revisado en Bruselas en diciembre 14 de 1900, en Washington en junio 2 de 1911, en
La Haya en noviembre 6 de 1925, en Londres en junio 2 de 1934, en Lisboa en octubre 31 de
1958, y en Estocolmo en julio 14 de 1967, y reformado en septiembre 28 de 1979.

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Problemdtica actual y reforma del derecho de paten-
tes espafiol, Espaiia, Editorial Montecorvo, 1978, p. 40.

5 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Problemdtica actual y reforma del derecho de paten-
tes espafiol, Espafia, op. cit., p. 40.
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Derecho Intelectual; y que la propiedad industrial como uno de sus objetos,
las patentes de invencion.6

40. PRINCIPIOS RECTORES

Como el resto de sus contemporaneos, el Convenio de Paris, se encuen-
tra integrado por los principios generales de Trato Nacional, de Prioridad y
de Independencia.”

Bajo el principio de Trato Nacional, el CUP garantiza que cada Estado
miembro en materia de propiedad industrial, concederd a los extranjeros
Unionistas, la misma protecciéon que otorga a sus nacionales. Por tanto en
los paises que forman parte del mismo, los extranjeros de otros paises miem-
bros del Convenio o que tengan en ellos sus establecimientos, han de recibir
el mismo trato que se otorga a los nacionales.

El principio de Prioridad que engendra, permite presentar diversas soli-
citudes de proteccién, en distintos Estados Unionistas, respetando los mis-
mos efectos que tendrian si hubieran sido presentadas en cada uno en la
misma fecha.s

La institucion de la prioridad Unionista es esencial para conseguir la pro-
teccion en una pluralidad de paises, respetando una fecha cierta de prioridad,
con lo cual evita que pueda perderse el derecho a la obtencién de la patente,
por derechos acaecidos con posterioridad a la presentacién de la primera
solicitud. De ésta manera, establecié una colaboraciéon internacional para fa-
cilitar la solicitud de las patentes, en varios paises unionistas, por parte de
los titulares de las invenciones, y evitd la duplicaciéon del trabajo de los érga-
nos administrativos, que determinaban la novedad y actividad inventiva de
las invenciones a patentar.

Consecuentemente, los paises que no contaban con los medios suficien-
tes para examinar la novedad o investigar el estado de la técnica, se veian
beneficiados de las investigaciones realizadas previamente por sus homoni-
mos mds avanzados.

Bajo el principio de Independencia, las patentes solicitadas en los dife-
rentes paises de la Unién de Paris. por los nacionales de paises de la Unidn,
serian independientes de las patentes, obtenidas para la misma invencion en
los otros paises adheridos o no a la Unién.?

6 Articulo 1.2: “La proteccién de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes, mo-
delos de utilidad, disefios industriales, marcas, nombres comerciales, denominaciones de ori-
gen, y la represién de la competencia desleal.”

7 Vid. también. BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, 2 ed., Ma-
drid, Civitas, 1993.

8 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 75.
Tema Propiedad Industrial. Voz publicada en el t. IV de la Enciclopedia Juridica Basica, editada
por Civitas, Madrid, 1995, pp. 77 y 78.

9 Articulo 4bis.1. del CUP.
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La legislacién nacional de un Estado Unionista; no podra rechazar la
concesion, ni invalidar una patente otorgada, con restricciones o limites en
su legislacién nacional, para impedir la venta del producto o proceso pa-
tentado.

A su vez, el Convenio garantizé que la concesidén de una patente no
podra ser rechazada, y una patente no podra ser invalidada, cuando la
venta de un producto patentado u obtenido por un procedimiento patenta-
do; sea sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislacion
nacional.10

41. INCONVENIENTES QUE PRESENTABA EL SISTEMA
DE PATENTES EN EL CUP

Hoy en dia, las patentes siguen siendo nacionales o territoriales, pero se
trabaja en una patente unificada europea. Por ende, lo que existen son siste-
mas internacionales de solicitud, que se procesan aun través del CPE y/o el
PCT, en el que a través de una sola solicitud internacional se aplica para su
otorgamiento en varios paises.

Partiendo de la situacién juridica actual, podemos afirmar que el CUP
constituye la base de los Tratados Internacionales posteriores sobre la mate-
ria del derecho industrial; ain cuando éste fue insuficiente y muy limitado al
regular los aspectos principales del sistema de patentes (derechos minimos y
principios bdsicos), cuya principal fuente de derecho, se abandoné a las le-
gislaciones nacionales.

Por lo tanto, en los inicios del CUP, aquel inventor que deseaba proteger
una invencion, debia solicitar para la misma tantas solicitudes como paises
para los cuales deseaba su proteccion, en distintos jdiomas, derechos y pro-
cedimientos. La proteccidon ofrecida era reducida al ambito territorial de
cada Estado, es decir que la patente, solo protegia la invencién dentro del
pais en el que la patente habia sido concedida, pues el CUP se limitaba a des-
cribir de manera genérica los requisitos minimos de protecciéon que deberian
seguir las legislaciones locales.

Por ende, el CUP planteaba distintos inconvenientes econdmicos, lingiifs-
ticos, de conocimiento e interpretacién juridica internacional no uniformada,
formales y procedimentales; que solo las grandes empresas podian superar.
Consecuentemente, con el CUP el inventor se enfrentaba ante una gran des-
proteccién internacional.

Ante la insuficiencia juridica internacional, la comunidad se vio forzada
a recurrir a nuevos planteamientos juridicos fundamentados a partir del CUP,
para conseguir la armonizacion internacional exigida por la actividad inte-
lectual e industrial mundial. A raiz de ésta necesidad, se celebraron los

10 Articulo quater del CUP.
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Convenios Internacionales PCT y CPE; que presentan algunas similitudes y
varias diferencias.1!

No obstante que el PCT es un Tratado de aplicacion mundial, en compa-
racién con el CPE que es un Convenio Regional (Unién Europea), ambos es-
tablecen la posibilidad de una sola solicitud internacional de patentes que
permita solicitar éstas en diversos paises. Con ello se simplifican e interna-
cionalizan las tareas de examen e informes previos sobre la forma y estado
de la técnica, manteniendo un amplio respeto a las legislaciones nacionales
en materia de patentes.

Mientras en el CPE la tramitacion de las solicitudes se realiza por un ér-
gano unico que es la Oficina Europea de Patentes (OEP),!2 en el PCT hay una
pluralidad de érganos nacionales o regionales competentes en las diversas
fases de tramitacién de la solicitud.13

El CPE tiene un procedimiento de concesion unitario en virtud del cual
las patentes europeas solicitadas, son concedidas al final del procedimiento
por la OEP (atn cuando cada pais europeo sefialado en la solicitud, tiene que
validar la patente europea y concederla nacionalmente) en tanto que en el
PCT, el procedimiento no se unifica de modo, que las patentes siguen siendo
otorgadas por las Oficinas de patentes de cada pais en los que se pidi6 la
concesion de la patente en la solicitud internacional.14

En suma, lamentablemente el Convenio de la Unién de Paris no regula
el objeto patentable; ni desarrolla exclusiones al mismo. Aun asi, su impor-
tancia se establece en la condicién de ser el Tratado Internacional sobre el
cual se fundamenta el resto del sistema internacional de patentes actual.

11 Vid. GOMEZ SEGADE, José Antonio, “La unificaciéon internacional de la propiedad Indus-
trial en 1973, ADI, 1974, pp. 65 y ss.

12 EPO por sus siglas en inglés.

13 Unas serdn oficinas receptoras de las solicitudes internacionales y distintas administra-
ciones encargadas de la busqueda internacional tendente a descubrir el estado de la técnica y
varias administraciones encargadas del examen preliminar internacional. Articulos 10, 16 y 32
del PCT; asi como 19, 35 y 59 de su Reglamento de Ejecucion.

14 BErcOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Problemdtica actual y reforma del derecho de paten-
tes espafiol, Espafia, Montecorvo, 1978, p. 43.
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CAPITULO TERCERO

EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA
DE PATENTES (PCT)

42. NOCIONES GENERALES DEL PCT

El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, celebrado en Wash-
ington, D.C., el 19 de junio de 1970,! responde a la conveniencia de solicitar
patentes en una diversidad paises, por medio de la presentacién de una uni-
ca solicitud.2 Para nuestro estudio, el PCT presenta suma importancia, toda
vez que es el Tratado Internacional vigente y actualizado, que presenta ma-
yor aplicacién en los paises del mundo.3

Presenta como objetivos, contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecno-
logia, perfeccionar la proteccion legal de las invenciones, simplificar y abara-
tar el procedimiento para proteger una misma invencién en varios paises,
facilitar el acceso a la informacién técnica contenida en los documentos que
describen las nuevas invenciones y estimular el progreso econémico de los
paises en vias de desarrollo mediante el fortalecimiento de sus sistemas de
patentes y a la adaptacion de las soluciones técnicas mds avanzadas a sus
necesidades especificas.4

A su vez, el PCT instaura un sistema de cooperacién internacional asen-
tado sobre dos pilares bdsicos: primero la puesta en funcionamiento de ser-
vicios de informacién y cooperacion técnica, y segundo, el establecimiento
de un procedimiento internacional que facilite la concesién de patentes por
parte de los paises en los que se desea proteger la misma invencidn.

1 Elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de
1979, modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; en vigor desde el 1 de abril
de 2002.

2 Ibidem.

3 Regiré las relaciones de los Estados miembros, que no sean parte del CPE, o para los Es-
tados que siendo parte del CPE tengan relacién con paises fuera de él.

4 BOTANA AGRA, Manuel José, Hacia un nuevo sistema de patentes / El Tratado de Coopera-
cién en Materia de Patentes, Madrid, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago,
Editorial Montecorvo, 1982, p. 45.
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En cuanto a su contenido, el PCT, se concentra en regular un conjunto de
procesos divididos en dos fases principalmente, y en definir los requisitos
de patentabilidad que debera reunir cualquier invencién que se desee paten-
tar (evitando excluir cualquier objeto de patentabilidad). Derivado de lo an-
terior, el PCT permite solicitar una patente para cualquier tipo invencion.

El PCT establece éstos requisitos exclusivamente para la solicitud de un
Informe preliminar, toda vez que en la fase de solicitud internacional, no se
analiza si la invencién es o no patentable por reunir las caracteristicas de
patentabilidad (el fondo), sino meramente la forma, que es aplicable a todos
los objetos que se deseen patentar. El PCT retine éstos requisitos de confor-
midad con la hermenéutica juridica del derecho de patentes, y la practica
internacional; motivo por el cual evita excluir de patentabilidad por ley; a
cualquier objeto que por su naturaleza lo pueda ser.

43. EL PROCEDIMIENTO DEL PCT

El PCT establece, un procedimiento internacional, que comprende dos
fases: que generaran en su caso, en cada Pais designado en la solicitud del
PCT; el otorgamiento o rechazo de una patente nacional.

43.1. Sintesis general del procedimiento

Una primer fase obligatoria, que comprende tres procedimientos funda-
mentales a saber, que son: la solicitud internacional, la biisqueda interna-
cional del estado de la técnica pertinente, y la publicacion de la solicitud
internacional y del informe de busqueda;s los cuales tendran caracter obliga-
torio (mas no vinculante) para cada Estado contratante y para los solicitan-
tes que opten por la via del PCT. 6

Y una segunda fase voluntaria, que permite al solicitante la posibilidad
de requerir, un examen preliminar internacional (de la patentabilidad de la
invencién) y su reporte redactado.”

5 La solicitud internacional y la bisqueda del estado de la técnica funcionan como piezas
inseparables, toda vez que toda solicitud internacional es objeto de una biisqueda internacional.
BOTANA AGRA, Manuel José, Hacia un nuevo sistema de patentes, idem, p. 48.

6 La primera fase regulada en el capitulo I, consta de tres piezas fundamentales, la solici-
tud internacional en la que se indicaran los paises en lo que se desea obtén proteccién, la bus-
queda internacional realizada por las Oficinas de Patentes designadas para tal efecto, y
finalmente la publicacién por la OMPI de la solicitud y el informe de busqueda. GOMEZ SEGADE,
José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El nuevo derecho de patentes,
Requisitos de patentabilidad. Trabajo publicado en el volumen Tecnologia y Derecho, Curso so-
bre innovacién y transferencia, Barcelona, 1990, p. 271.

7 ARMITAE, E., SINGER R., The new European patent system, Seminal Service International,
Luton Ltd., England, 1976, p. 5. Que consiste en realizar un examen de la solicitud con el estado
de la técnica. Una segunda fase regulada en el capitulo II del PCT, prevé un examen preliminar
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Si bien es cierto que los informes que emiten las oficinas internaciona-
les no son vinculantes para las oficinas de los paises elegidos, también lo es
que constituyen valiosos instrumentos de ayuda y orientacién para las ofici-
nas nacionales que seran las encargadas de conceder o denegar las solicitu-
des de patentes de conformidad con el PCT.8

A diferencia del CPE que establece un procedimiento de concesién unita-
rio (que posteriormente debera validarse por cada pais sefialado en la solici-
tud), en virtud del cual las patentes europeas son concedidas por la OEP al
final de dicho procedimiento y tras un examen de la novedad y de la activi-
dad inventiva realizado en todos los casos, en el PCT el procedimiento de
concesion no se unifica, de forma que aunque la solicitud presentada sea
Unica, la concesién de las patentes sigue siendo realizada tras la tramitacion
nacional correspondiente por la Oficina del pais que otorga la patente.?

Por lo tanto, el PCT no prevé la concesion de patentes; ni establece normas
sobre las patentes concedidas que se reservan a las legislaciones nacionales.

Por el contrario se limita a regular un procedimiento de concesion inter-
nacional en dos fases, que permite a las Oficinas nacionales proceder a la
concesion de la patente, en muchos casos con mayor rigor que el que posibi-
litarian sus recursos materiales y humanos.10

En suma el PCT es un instrumento juridico internacional en materia de
patentes, que sefiala un procedimiento de solicitud internacional de patente
nacional.l1

43.2. Desarrollo del procedimiento en cada fase

Como hemos comentado, el PCT presenta dos en su procedimiento, dos
fases que concluiran en la emision de los informes correspondientes de las

internacional para determinar la concurrencia de los requisitos de patentabilidad, pero esta fase
que equivale a un examen previo, no es obligatorio para los estados miembros, que pueden ha-
cer uso de la reserva prevista para no quedar vinculados. Espafia se adhirié al PCT con efectos
de 16 de noviembre de 1989. GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Mar-
cial Pons, 2001. El nuevo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad, op. cit., p. 271.

8 U.S.A,, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega y Suiza se acogieron a la reserva
del articulo 64, 1 por lo que no es aplicable el procedimiento del Capitulo II relativo a él exa-
men preliminar sobre novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial de la invencidn.
BOTANA AGRA, Manuel José, Hacia un nuevo sistema de patentes / El Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes, Madrid, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Editorial
Montecorvo, 1982, p. 47.

9 Por supuesto hay otra diferencia pues el PCT es mundial y el CPE es solamente limitado a
los paises europeos. BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, Las patentes en la empresa, op. cit.,
p. 74.

10 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 270.
Ademas del preambulo del PCT.

11 Paises como Estados Unidos y los exceptuados del CPE armonizaron sus legislaciones
internas en razén de éste Tratado, que en ningin momento limita el objeto patentable.
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oficinas internacionales, a partir de los cuales, cada Estado designado en
la solicitud de patente por medio del PCT, analizara la patentabilidad de la
invencion.

Primera Fase. Solicitud internacional y busqueda internacional

La primera fase, de caracter obligatorio para los solicitantes por medio
del PCT, se desarrolla de la siguiente manera: Inicia con el depdsito de la
solicitud internacional, por parte de cualquier persona natural o juridica in-
teresada, que se encuentre domiciliada en alguno de los Estados contratan-
tes del PCT, o que goce de la nacionalidad de alguno de éstos Estados.12 Una
vez solicitada la patente internacional a través del PCT, la oficina receptora
(receiving office), recibe la solicitud internacional y revisa el correcto cumpli-
miento de los requisitos formales.

Una vez resuelto y cumplidos satisfactoriamente los requisitos formales,
la oficina receptora, turna la solicitud a la oficina de bisqueda (search admi-
nistration) quien serd la encargada de realizar la busqueda del estado de la
técnica y emitir un Informe.

Dieciocho meses a partir de la fecha de prioridad, el Burd Internacional
de Ginebra, publicara la solicitud internacional junto con el Informe de Bus-
queda. A partir de éste momento, el procedimiento se transfiere a los Estados
designados por la solicitud internacional, donde continuard el procedimiento
para otorgar o negar la patente, de conformidad con su legislaciéon nacional.
El Estado designado no podra imponer mayores requisitos formales que los
establecidos por el PCT.13 Por tanto, serd cada pais, en su soberania, el que
podra en su caso, justificar y excluir las invenciones de patentabilidad.14

Segunda Fase. Examen preliminar internacional

Las mismas personas facultadas para solicitar la primera fase del PCT;
podran de manera voluntaria, pedir a la administracién encargada del exa-
men preliminar internacional correspondiente, que su solicitud internacional
sea objeto de un examen preliminar internacional. Esta solicitud de examen
preliminar internacional; serd independiente de la solicitud internacional; e
indicara el Estado o Estados contratantes en los que el solicitante se propone
utilizar los resultados del examen preliminar internacional.15

12 La determinacién del domicilio ha de resolverse con arreglo a la legislacién interna del
Estado contratante en el que el solicitante manifiesta estar domiciliado.

13 Es en éste momento, que la fase obligatoria del PCT concluye, y no cuando emite su in-
forme como podria pensarse. El Informe de Bisqueda, no sera obligatorio para el pais designa-
do, mas si constituird un elemento valioso.

14 Recomiendo leer el capitulo de ADPIC de ésta obra para mayor abundamiento del
tema PCT.

15 Articulo 31 y ss. del PCT.


Corrector
Cross-Out

Corrector
Cross-Out


EL TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES 141

Realizado lo anterior, la Administracion encargada efectuara el examen
preliminar internacional, que tendréd por objeto formular una opinién preli-
minar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invencién reivin-
dicada parece ser nueva, implica actividad inventiva y es susceptible de
aplicacion industrial.

Los efectos del examen preliminar internacional, considerara nueva una
invencién cuando no exista anterioridad en el estado de la técnica; impli-
card una actividad inventiva, si teniendo en cuenta el estado de la técnica,
no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescri-
ta, y sera susceptible de aplicacion industrial, cuando, segtin su naturaleza,
pueda ser producida o utilizada (en sentido tecnoldgico) en cualquier tipo
de industria.

Una vez realizado el estudio, se emitird un Informe de examen prelimi-
nar internacional, el cual no contendrd ninguna declaracién sobre la cues-
tién de si la invencion reivindicada parece ser patentable o no patentable de
conformidad con lo dispuesto en cualquier legislaciéon nacional. El Informe
declarard, respecto de cada reivindicacién, si ésta parece satisfacer los crite-
rios de novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial;16 y se transmiti-
ra al solicitante y a la oficina internacional.

43.3. Los programas de ordenador en el PCT

Toda vez que el presente estudio, pretende demostrar la patentabilidad
de los programas de ordenador, serd el PCT, Instrumento Internacional ac-
tualizado de mayor aplicacién en materia de patentes (pues a su vez cumple
con lo dispuesto por el CUP), dada su actualizacidn, aplicacién internacional
y cumplimiento con el CUP.

Analizando el contenido del PCT, podemos darnos cuenta, de que no ex-
cluye de patentabilidad a ningtin objeto especifico, por contrario, admite
cualquier solicitud internacional que retina los requisitos formales; estudia el
estado de la técnica del momento, y define el conjunto de requisitos que de-
bera presentar cualquier invencion que desee un examen preliminar (sin me-
nospreciarlas por razones practicas, econdmicas o politicas).

Si bien es cierto que en ningtin momento se inclina por declarar a una
invencion de patentable, por no tener dicha facultad, si asienta precedentes
importantes que en su caso los paises en su soberania consideraran. Por ello,
su Articulo 33, faculta a los Estados contratantes, para aplicar criterios adi-
cionales o diferentes para decidir si la invencién reivindicada es o no paten-
table en ese Estado.

Por lo tanto, en razén del PCT, no se rechazara una solicitud internacio-
nal de bisqueda y/o en su caso de examen preliminar, meramente en razén

16 Articulo 35 del PCT.
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de que el objeto para el que se solicita sea un programa de ordenador (siem-
pre y cuando retina las caracteristicas formales y los requisitos objetivos
exigidos).

El iinico momento en que el PCT hace referencia a los programas de or-
denador de una manera limitativa y no en razén de su objeto patentable,
sino en razon de la posibilidad de determinacion del estado de la técnica,
serd en su Reglamento.

En éste, se faculta a la Autoridad Internacional encargada de realizar la
Busqueda; de excusarse de buscar o examinar la solicitud internacional, limi-
tando tal facultad al exclusivo caso de que el objeto de la patente sea un
programa de ordenador, ¥ no se encuentre equipada para realizar la
busqueda del estado de la técnica relativa a tales programas, lo
cual toma como antecedente la dificultad tecnoldgica, de poder verificar las
caracteristicas del software y no su naturaleza patentable propia.l?

Derivado de lo anterior, podemos concluir, que el PCT no excluye a los
programas de ordenador de la patentabilidad, sino que explicitamente sefia-
la; que no existe una obligacién de buscar o examinar la novedad o la activi-
dad inventiva —para efectos del Informe de bisqueda— cuando no se tienen
los medios para hacerlo, aun cuando el objeto sea patentable.18

Por lo tanto, en el caso de los programas informaticos las autoridades
correspondientes estardn obligadas a realizar la bisqueda y en su caso el
examen cuando se encuentren equipadas para realizar dicha labor.19

17 Articulo 39 del reglamento del PCT y articulo 17.2.a.i. del PCT. NOLFF, Markus, op. cit.,
p. 59.

18 Esta es una solucién practica a un problema préctico, a diferencia del CPE que justifica
una solucién préctica con una actividad juridica. Por tanto el CPE excluye verdaderos objetos
patentables basados en razones practicas.

19 StoBBS, Gregory A., op. cit., p. 18.
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CAPITULO CUARTO

EL CONVENIO DE PATENTE EUROPEA (CPE).,
(TAMBIEN CONOCIDO COMO EL CONVENIO DE MUNICH)

44, NOCIONES GENERALES

El Convenio sobre concesién de Patentes Europeas, fue firmado en
Munich el 5 de octubre de 1973. Mas tarde en 1977 se establece la Oficina
Europea de Patentes (OEP). Cuenta con un Acta de revision de su articulo 63
de fecha 17 de diciembre de 1991, que contempla la prolongacién de la du-
racion de las patentes, en consideracién a las demoras producidas para la
obtencién de autorizaciones administrativas para la comercializacién de al-
gunos productos.!

A través de él, se instaura un Derecho comun para los Estados contra-
tantes en materia de concesién de patentes de invencién;2 por lo cual, es
permitido afirmar que el CPE, es el instrumento juridico de aplicacién en la
Unién Europea mas completo en materia de patentes; y a partir del cual, las
legislaciones de los Estados miembros del Convenio, armonizaron sus le-
gislaciones internas.? Las prolongadas discusiones sobre él, muestran al
mundo las condiciones positivas y negativas de la patentabilidad de los obje-
tos de interés contemporaneo.

45. NATURALEZA DE LA PATENTE EUROPEA

Dada la singularidad que presenta la patente europea, la doctrina se ha
dado a la tarea de discutir; si la patente otorgada a través del CPE, es verda-
deramente una patente.

1 Lo complementan dos Reglamentos, el Reglamento de Ejecucién de su misma fecha y el
Reglamento relativo a Tasas, y finamente cuatro Protocolos. El Convenio de Munich entro en
vigor en Espafa el 1 de octubre de 1986 y su aplicacién fue regulada por el Real Decreto
2424/1986 publicado en el BOE de 26 de noviembre de 1986, que entro en vigor el mismo dia
de su publicacién.

2 Articulo 1 CPE.

3 Précticamente todas las cuestiones de derecho material reguladas en el CPE han sido in-
corporadas a las legislaciones de los estados miembros del CPE. GOMEZ SEGADE, José Antonio,
Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 558.
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De ésta manera, algunos autores han sefialado que la patente europea;
constituye una verdadera patente independiente, otorgada a nivel regional,
que una vez concedida; se traduce en un haz de patentes nacionales. Pero
con la patente europea no nace el derecho de patente en todos los Estados
adheridos al CPE, sino tan solo en aquellos que haya designado el solicitante
(y que a su vez la valide el pais).4 Por ello no es errado decir que si bien se
otorga una patente europea, serd cada Estado designado el que valide esa
patente y la haga nacional en su territorio.

Otros en cambio; consideran que el procedimiento europeo de concesion
no es mas que un manojo de solicitudes nacionales que se procesan conjun-
tamente y desembocan en su caso, en un haz de patentes nacionales. Por tal
razon, la patente europea surte en cada uno de los correspondientes Estados
los mismos efectos que una patente nacional.5

Pero de afirmar lo anterior, opina Otero Lastres, cabria afirmar prima
facie que la unidad de la patente europea desapareceria en el mismo mo-
mento de su concesion y que a partir de la concesion de la patente europea,
el haz o manojo resultante de patentes nacionales quedaria sometido exclu-
sivamente a las pertinentes normas nacionales del Derecho de patentes de
cada uno de los Estados.6

Ademas de los anteriores, existen los que resuelven que, toda vez que
las patentes de cada pais quedan sometidas a la legislacién nacional por lo
que concierne a sus efectos y régimen juridico; mas que una verdadera pa-
tente europea, lo que crea el CPE es un procedimiento europeo de con-
cesion de la patente; en consecuencia, la llamada patente europea es una
patente nacional a todos sus efectos, concedida por la OEP y tramitada por
un procedimiento Unico europeo.?

Por ello es que el suscrito opina, que la patente conferida conforme al
CPE, es un titulo de patente sin efectos juridicos o proteccién, que otorga la
posibilidad de su validacién y reconocimiento por el pais europeo solicitado,
momento a partir del cual se sujetara tanto a las normas nacionales como a
las Europeas. En tanto se logra lo anterior, no tiene efectos vinculantes, sino
solamente informativos o de reconocimiento de la calidad de inventor, por

4 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001.

SEGADE, Voz publicada en el t. II e la Enciclopedia Juridica Basica, Madrid, Civitas, 1995,
p. 558.

5 Asi lo afirma GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons,
2001.

SEGADE, Voz publicada en el t. II e la Enciclopedia Juridica Basica, Madrid, Civitas, 1995,
pp. 558 y ss.

6 OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, op. cit.,
p. 78.

7 La patente europea tiene los mismos efectos y es sometida al mismo régimen que una
patente nacional concedida en dicho Estado. Articulo 2 del CPE.
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lo que no es una patente en sentido estricto, ain cuando se le llame patente
europea.

Distinta situacién sucederd en un futuro, de aprobarse el proyecto de
la Patente Unitaria —hoy inexistente y en discusién en la Unién Euro-
pea—, la cual se proyecta generara derechos y obligaciones internacionales
(en los paises que sean miembros de ésta), por un reconocimiento regional
supranacional.

A diferencia del PCT, que como estudiamos anteriormente, realiza en
dos procedimientos separados para obtener los informes de forma y fondo;
el procedimiento del CPE refiere a un unico tramite que analiza tanto la for-
ma y fondo de la invencidn, para otorgar finalmente un titulo de patente. No
obstante la distincién de palabras utilizadas para describir el documento fi-
nal del proceso —informe en el caso del PCT o patente en el del CPE, ambos
emiten meros informes, que no tienen vinculacidon nacional, sino efectos de-
clarativos, para que sean las oficinas de patentes nacionales, las que conside-
ren o no esa informacién y otorguen en su caso una patente vinculante en su
territorio.

46. EL TRAMITE UNICO CENTRALIZADO DEL CPE

Tradicionalmente el interesado en obtener una patente en varios paises
europeos (salvo el caso de aprovechar el PCT) se veia obligado a presentar la
correspondiente solicitud ante las respectivas oficinas nacionales, en sus res-
pectivos idiomas, siguiendo la tramitacién de los procedimientos aplicables
segln la legislacion de cada pafs, asi como utilizando la intervencién profe-
sional de agentes habilitados para actuar y representarle ante las respectivas
administraciones.8 La patente europea, concebida para su tramitacion a tra-
vés de un procedimiento centralizado y sometido a un derecho comun, supu-
so una importante mejora del sistema anterior y un importante avance en la
internacionalizacién del derecho industrial.

El CPE no se limita a regular un procedimiento de concesion de la paten-
te, sino que se apoya en el procedimiento de examen previo de la solicitud y
se ocupa de reglas para la concesién, duracién, nulidad, etc. Consecuente-
mente, a diferencia del PCT que se limita a centralizar el procedimiento de
deposito de las solicitudes de patente; el CPE centraliza y unifica no solo el
deposito de solicitudes de patente, sino también el propio procedimiento de
concesion de patentes en un procedimiento tnico y centralizado. A su vez,
diferencia del PCT donde solamente la fase de informe es obligatoria y el
examen es opcional y no vinculante para los estados, el CPE procede con am-
bas fases de manera obligatoria.

8 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 75.
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47. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DEL CPE

La pieza fundamental del Derecho europeo de patentes, es el procedi-
miento de concesién de la patente europea.? El trdmite para la concesidn de
la patente europea, puede resumirse de la siguiente manera:

Una vez presentada la solicitud debidamente llenada, la divisién corres-
pondiente de la OEP luego de analizar el cumplimiento de los requisitos for-
males; procederd a realizar un andlisis del estado de la técnica y emitird un
Informe.10 Posteriormente se publicara la solicitud en el Boletin Europeo de
Patentes, con la descripcion, reivindicaciones, dibujos asi como el resultado
del Informe emitido por la Divisién de Busqueda y Contenido Definitivo del
Resumen.

Una vez producida la publicacién, cualquier tercero puede presentar
observaciones acerca de la patentabilidad de la invenciéon que constituya
el objeto de la solicitud. Los terceros, no adquieren la calidad de partes en el
procedimiento ante la OEP. Dichas observaciones se notificaran al solicitante,
para que éste pueda adoptar una actitud al respecto.11

Antes de finalizar el plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que
se haya publicado el Informe de Bisqueda Europea en el Boletin Europeo de
Patentes, el peticionario deberd solicitar por escrito a la OEP que proceda al
examen de la solicitud de patente europea y la invencién que constituye su
objeto, con el fin de determinar si cumplen las condiciones estipuladas en el
Convenio.12

Consumado el examen, la correspondiente Divisidn invitard al solicitante
a subsanar irregularidades detectadas y en su caso a presentar una modifica-
cién en sus descripciones, reivindicaciones o dibujos. De no responder el so-
licitante la solicitud serd retirada.

En caso de considerar la Divisién de Examen que la solicitud de la inven-
cién no cumple con los requisitos previstos en el Convenio, procederd a su
rechazo. En caso contrario, adoptara la decisiéon de concesién, previa notifi-
cacion al solicitante del texto con que se propone efectuar la misma y pago
por éste de las tasas de concesién y de impresion del folleto, asi como de las
anualidades de mantenimiento transcurridas.!3

9 OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, Madrid,
Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1982, p. 77.

10 La emisién de este Informe de Bisqueda permite al solicitante de la nueva patente te-
ner conocimiento previo de los documentos que podrdn ser tenidos en consideracion en el exa-
men de fondo, y por tanto, decidir sobre la conveniencia de continuar la tramitacién o bien
abandonarla.

11 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 77.

12 La peticién no se considerard formulada hasta que se haya pagado la correspondiente
tasa de examen.

13 Boletin Europeo de Patentes.
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Tras la publicacion de la nota de concesion y durante un plazo de nueve
meses a contar desde la fecha de la misma, cabe la posibilidad de que cual-
quier persona se oponga ante la OEP a dicha concesién. La Divisién de Opo-
sicién examinard los motivos alegados invitando a las partes a formular
observaciones, tras lo cual se revocara o confirmara la concesion de patente,
con o sin modificaciones.

A partir de la concesién, cada Estado designado podra validar la patente
europea, para que produzca efectos dentro de su territorio.14 La posibilidad
de transformacién de la patente europea en una patente nacional, prohibe la
doble proteccion, es decir, la coexistencia de una patente nacional con el
mismo objeto que una europea concedida al mismo inventor o a sus causa-
habientes con la misma fecha de depdsito o prioridad.1s

48. AMBITO DE PROTECCION

El CPE establece preceptos que regiran para la patente europea, y que
enriquecera el derecho nacional europeo, para armonizarlo entre si.

Las normas supranacionales unitarias del CPE establecen una proteccion
a partir de la solicitud de la patente europea ya publicada (aunque de hecho
la protegen desde el momento de su solicitud),16 rigen la duracion,!7 el pro-
cedimiento, la determinacion del alcance de la proteccién conferida, las ex-
cepciones y las causas de nulidad de la patente europea.l8 Estas normas,
siguen el principio de trato nacional establecido en el Convenio de Paris, asi
como el principio de prioridad, por lo que la proteccién provisional conferi-
da a partir de la solicitud de la patente europea, serd idéntica a la proteccion
que se otorga en cada uno de esos Estados a la patente nacional.’® Finalmente

14 Por éste motivo, hay autores que piensan que la patente europea no tiene independen-
cia, sino que se convierte en una patente nacional que le da vida.

15 O’CALLAGHAN MUuRNoOZ, op. cit., p. 78.

16 Esto lo afirmo basado en el hecho de que el Convenio de Munich fija con cardcter uni-
tario la duracion de la patente europea por veinte afios contados a partir de la fecha del dep6si-
to de la solicitud. Articulo 63. CPE. Por lo tanto la proteccién es desde la solicitud y no desde la
publicacion.

17 Es légico que aunque la patente europea se bifurque en un manojo de patentes nacio-
nales, cada una de estas patentes tenga la misa duracién. Lo ilégico seria que una patente na-
cional emanada de una patente europea expirase en uno de los Estados designados, al tiempo
que las restantes patentes nacionales emanadas de esa misma patente europea continuase sur-
tiendo todos sus efectos en los restantes Estados designados, p. 99; OTERO LASTRES, Carlos, Ha-
cia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, Madrid, Instituto de Derecho Industrial
Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1982.

18 Articulo 67, 63, 64.2, 69, 138 del CPE. OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema
de patentes / La Patente Europea, Madrid, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santia-
go, Editorial Montecorvo, 1982, p. 78.

19" A partir de la publicacién de su concesion, que serd el momento en que los Estados tie-
nen facultades para actuar conforme al CPE.
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el CPE enumera de modo imperativo y exhaustivo las causas por las cuales
los tribunales de los Estados contratantes pueden declarar la nulidad de la
patente europea.20

49. Los REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Y SUS EXCLUSIONES
CONFORME EL CPE

Como comenté anteriormente, el CPE (también llamado Convenio de
Mdunich) es un instrumento respetado, debido al profundo estudio detras
de su redaccion y del profundo analisis que se ha hecho del mismo, en es-
pecial a partir de las modernas consideraciones que ha incluido en su con-
tenido; por lo cual parece ser el instrumento supra nacional (regional), mas
avanzado (mas no por ello libre de error), que desarrolla el derecho de
patentes.

En el contenido del CPE, encontramos una loable técnica juridica al mo-
mento de redactar los requisitos de patentabilidad, que derivan de una larga
tradicion juridica reproducida,?! que permitié el desarrollo de una amplia
interpretacion juridica por parte los tribunales nacionales y europeos. In-
cluye una lista excluyente de objetos no patentables por la naturaleza que
presentan estos (numerus clausus). También incluye una lista de objetos
que debieran ser patentables y no lo son por razones que exceden de lo juri-
dico, como es el caso de los programas de ordenador cuando sean considera-
dos como tales.

50. LA NOVEDAD CONFORME AL CPE

El CPE continta la practica juridica internacional, y reproduce los re-
quisitos objetivos de patentabilidad. De ésta forma, su Articulo 52, sefiala
que: “1. Las patentes europeas seran concedidas para las invenciones nue-
vas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién
industrial”.

Por lo tanto, el primer requisito de patentabilidad para el CPE, sera la
novedad de las invenciones. Considera nueva una invencidn, si no se en-
cuentra comprendida en el estado de la técnica.22 A su vez, el estado de la
técnica estd constituido por todo aquello que haya sido accesible por el
publico con anterioridad a la fecha de depdsito de la solicitud de

20 Articulo 138.1: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 139, una patente europea
s6lo podra ser declarada nula en virtud de la legislacion de un Estado contratante, con efectos
sobre el territorio de ese Estado, en los siguientes casos: a) Cuando el objeto de la patente euro-
pea no sea patentable con arreglo a los Articulos 52 a 57;...”

21 El pCT fue el primer tratado internacional que redacté los requisitos de patentabilidad
en un Tratado Internacional.

22 Articulo 54.1 del CPE.
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patente europea por una descripcion escrita u oral, por utilizacién o por cual-
quier otro medio.23

El objeto de la patente europea ha de considerarse accesible al publico
mediante la previa utilizacion,?+ si en la fecha relevante era posible para un
sector del publico conocer el objeto y no existia un deber de guardar secreto
que restringiese el uso o la diseminacién de tal conocimiento.25

50.1. Las Directrices de la OEP que interpretan la novedad
de la invencion26

Al momento de definir los requisitos de patentabilidad, el CPE utiliza
términos con significados que exigian ser interpretados, para poder determi-
narse. Consecuentemente, la OEP se dio a la tarea de emitir un conjunto de
Directrices que formulan pautas generales e interpretan al CPE para dar luz
sobre su aplicacion.2?

En relacién con el requisito de novedad, la OEP ha determinado lo si-
guiente:

* Forman parte del estado de la técnica las solicitudes de patente euro-
pea que tengan una fecha de depdsito anterior a la de la solicitud ob-
jeto de examen, aun cuando hayan sido publicadas en la misma fecha
o con posterioridad a la fecha de depdsito de tal solicitud.2s

* Una descripcién escrita (un documento) ha de considerarse accesible
al publico, si en esa fecha les era posible tener conocimiento del con-
tenido de los documentos, sin el deber de guardar secreto, con res-
pecto a la utilizacién o diseminacion de tal conocimiento.29

23 Articulo 54.2 del CPE. El estado de la técnica estd constituido por todo lo que antes de
la fecha de presentacién de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al ptiblico por
una descripcién escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio. Cfr. En palabras
de Bercovitz, una regla técnica deja de ser nueva y por tanto lo mismo, patentable cuando por
hacerse accesible al publico pasa a formar parte del estado de la técnica BERCOVITZ/ GALAN/DE-
LICADO/FERRO, Derecho de Patentes, Espafia y la Comunidad Econémica Europea, Barcelona, Ariel,
1985, p. 101.

24 Las vias a través de las cuales una invencién se considera accesible al ptblico y por lo
mismo deja de ser juridicamente nueva, son la descripcién escrita u oral, y/o la utilizacién o
cualquier otro medio.

25 OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, Ma-
drid, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago, Editorial Montecorvo, 1982. p
103. Ademas, como comenté anteriormente en el apartado relativo a la novedad de la patente,
la novedad que importa en la propiedad industrial, es un término legal y no factico; por ello es
que el elemento a considerar sera la divulgaciéon con posibilidad de que el publico acceda a ella
y no que de hecho haya accedido a la misma.

26 Las Directrices serdn vinculantes para la OEP, mas no para los Estados miembros, y
constituyen un instrumento valioso de interpretacién. Mds si lo serdn para la OEP.

27 Ademds de las Directrices, existen manuales de procedimientos, que aclaran las dudas
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para patentar el objeto solicitado.

28 Directriz CIV 6.1. Siguiendo el articulo 54 pérrafo 3 y 4 del CPE.

29 Directriz CIV, 5.2.
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La figura de la descripcién escrita no tiene limite de lengua, fecha de
los documentos o fuentes de informacion, o de lugar. Por lo tanto, lo
que debera considerarse, es que fuera accesible al publico.30
Para determinar la novedad de un documento anterior al presentado,
debera interpretarse tal y como lo haria un técnico medio en la fecha
efectiva del documento.3!
La OEP subraya que un documento destruye la novedad de una in-
vencién reivindicada cando ésta se deriva directa y claramente de tal
documento, incluyéndose todas las caracteristicas que son implicitas
para un técnico medio. En consecuencia al analizar la novedad, no es
correcto interpretar las enseflanzas contenidas en el documento en
el sentido de incluir equivalentes notorios que no se exponen en el
documento, porque este tema concierne tan solo a la actividad
inventiva.s2
La utilizacion de un producto puede estribar en su fabricacién, oferta,
introduccion en el mercado o explotacion. La utilizacién de un proce-
dimiento puede estribar en su oferta, introducciéon en el mercado o
aplicacion.33
Al enjuiciar una pretendida utilizacién previa, habran de considerarse
las siguientes circunstancias: La fecha en la que tuvo lugar la preten-
dida utilizacion;

Lo que ha sido utilizado a fin de determinar la semejanza sustan-
cial entre el objeto utilizado y el objeto de la patente europea;

Todas las circunstancias relativas a la utilizacién como son el lugar
y restantes modalidades de la utilizacion.34

51. LA ACTIVIDAD INVENTIVA CONFORME AL CPE

El segundo requisito tradicional para patentar una invencion; lo consti-
tuye la actividad inventiva. Al tenor del articulo 56 del CPE, se considera que
una invencién es el resultado de una actividad inventiva; “si para un perito
en la materia no se deriva de manera evidente del estado de la técnica”.35

Es irrelevante que cada caracteristica individual sea total o parcialmente
conocida. En la invencion se combinan caracteristicas que refuerzan recipro-
camente sus efectos hasta el punto de que se obtiene un nuevo resultado

34
35

Directriz CIV, 5.1.

Directriz CIV 7.3.

Directriz CIV 7.2.

Directriz DV 3.1.1.

Directriz DV 3.1.2.

Si bien no es vinculante, ésta implica un acto de razonamiento superior a lo obvio que

permitio llegar a un resultado distinto a lo conocido con anterioridad.
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técnico.36 Ello obedece a que en la novedad se busca un producto o proceso
comparado con otro u otros; en cambio en la altura inventiva se busca una
técnica o conocimiento técnico aprendido de un todo o de partes de un todo.

El término evidente denota lo que no va mas alla del progreso normal de
la técnica sino que se deriva manifiesta y légicamente del estado de la técni-
ca, es decir que no implica una pericia o habilidad que se extiendan mds alla
de las que cabe esperar de un experto.3”

En caso de que ocurra una combinacién de caracteristicas las cuales no
son evidentes, presuponen actividad inventiva.

51.1. Directrices de la OEP sobre la actividad inventiva

Al igual que lo hizo al descifrar el significado de la novedad, las Directri-
ces de la OFEP, se dieron a la tarea de interpretar el CPE, para resolver algunas
dudas de casos que presentan de actividad inventiva. Al respecto, resolvio:

* La novedad y la altura inventiva son requisitos independientes. Habra

novedad cuando exista alguna diferencia entre la invencién y la técni-
ca conocida; en cambio habra actividad inventiva, a partir de que una
invencion sea nueva.38

¢ Al momento de evaluar la actividad inventiva, no deberan incluirse

en el estado de la técnica, las solicitudes de patente europea que se
publiquen con posterioridad a la fecha de depdsito de la solicitud ob-
jeto de examen. Toda vez que al evaluar la actividad inventiva, se
hace considerando el conocimiento al que el técnico hubiera tenido
acceso al momento de la solicitud y no al posterior.39

* Con respecto a cualquier reivindicacién hay que preguntarse, si en la

fecha de prioridad de la misma y en vista del estado de la técnica en
esta fecha, un perito hubiera o no llegado de manera evidente a un
resultado concordante con los términos de la reivindicacién.40

* Al momento de enjuiciar la actividad inventiva, es posible combinar

las enseflanzas contenidas en dos o mas documentos, en dos o mas
partes de uno mismo o de diversos documentos o en otras piezas de
la técnica anterior; siempre que tal combinacién hubiera sido eviden-
te para un perito en la fecha de la correspondiente reivindicacion.4!

* El prototipo del técnico o perito medio se concibe como un experto

medio que esta al corriente de los conocimientos generalmente cono-

36 OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, op. cit.,
p. 106.

37 OTERO LASTRES, Carlos, idem, p. 104.

38 Directriz CIV 9.1.

39 Directriz CIV 9.2. y articulo 56 del CPE.

40 Directriz CIV 9.3.

41 Directriz CIV 9.7.
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cidos en el sector técnico en la fecha relevante. Se presume asimis-
mo que el técnico o perito medio ha tenido acceso a todos los
elementos del estado de la técnica y que ha tenido a su disposicion
todos los medios normales para realizar los trabajos y los experimen-
tos rutinarios.42

52. ALCANCE DE LA PROTECCION CONCEDIDA POR EL CPE

La solicitud

La proteccion otorgada por una patente; dependera del alcance que su
legislacién nacional otorgue. Actualmente, existen principalmente dos ten-
dencias en el mundo, que delimitan la proteccién del objeto patentado.

El sistema inglés (que coincide con el norteamericano), que se apoya en
la denominada funcién periférica de las reivindicaciones, y delimitan el de-
recho de exclusiva; y en el cual, la patente serd interpretada de acuerdo con
ésta funcién de las reivindicaciones. Por lo tanto, entendera que ha sido
excluido del dmbito de la patente, lo que no haya expresamente incluido en
el texto mencionado. Por tanto las reivindicaciones se interpretan conforme
al tenor literal.43 Este sistema proporciona una mayor seguridad juridica.

En cambio el sistema aleméan, asigna un alcance mas amplio a la protec-
cién conferida. Distingue el texto de las reivindicaciones, el problema y la
solucion integrada por las ideas técnicas, que el experto deduce del texto de
las reivindicaciones, interpretado a la luz de la descripcion y de los dibujos
con ayuda de los conocimientos integrantes del estado de la técnica; y la
idea general de la invencion que es la aportacion global del inventor al esta-
do de la técnica, como resultado de un proceso de generalizacion del deno-
minado objeto de la invencién. Este sistema protege mas al inventor pero
sacrifica seguridad juridica para recompensarlo.44

A partir de lo anterior, el CPE se define partidario de una posicién ecléc-
tica o intermedia a la hora de delimitar el objeto de la proteccién.4s Acoge
abiertamente la concepcion inglesa, al delimitar el derecho de patente al
texto de las reivindicaciones, pero también aplica el sistema alemadn, al inter-
pretarlas a la luz de la descripciéon y de los dibujos.46

Por lo tanto, el CPE otorgara proteccion a los objetos patentados de con-
formidad con las reivindicaciones, y a la luz de la interpretacién.4”

42 Directrices CIV 9.6.

43 OTERO LASTRES, Carlos, Hacia un nuevo sistema de patentes / La Patente Europea, op. cit.,
p- 109.

44 OTERO LASTRES, Carlos, idem, p. 110.

45 Articulo 69 del CPE y su Protocolo interpretativo.

46 BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, Las patentes en la empresa, op. cit., p. 110.

47 Las reivindicaciones son por su naturaleza sintéticas, por lo que el significado pleno de
las mismas debe fijarse a la luz de la descripcion la cual complementa las reivindicaciones. Para
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La aplicacidn territorial

El CPE determina que la fijacién del alcance como la apreciacién de la
usurpacion de la patente europea en cada uno de los Estados, se determina-
rd en cada Estado con arreglo a las normas del derecho internacional.48

De ésta manera, sefiala en el segundo parrafo de su Articulo 2° que: “En
cada uno de los Estados contratantes para los que es concedida, la patente
europea tiene los mismos efectos y es sometida al mismo régimen que una
patente nacional concedida en dicho Estado. Cualquier usurpacién de una pa-
tente europea serd apreciada de acuerdo con las disposiciones de la legisla-
cién nacional.”

53. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD CONFORME EL CPE

Las excepciones a la patentabilidad no son un invento del momento,
sino derivados de una larga practica juridica de los paises europeos, que asi
lo consideraban en sus legislaciones internas, en razén de la naturaleza que
presentaban los objetos, o de la inconveniencia de su proteccidn.

53.1. Antecedentes de las exclusiones contenidas
en el CPE (Articulo 52.2)

Los antecedentes que dieron origen al CPE, fueron el producto de largas
discusiones a lo largo de los afios, que intentaban reproducir las practicas
juridicas seguidas hasta entonces por los Estados parte.

Estas discusiones se realizaron en dos fases, la primera del periodo de
1961 a 1965, y la segunda entre 1969 a 1973. Muchas formulaciones se con-
sideraron, discutieron y revisaron antes de celebrar el CPE. Los esfuerzos
para formular las exclusiones, crearon gran problemadtica y controversia.4

La parte mas debatida de las discusiones, la ocupé la definicién de lo
que seria considerado como intrinsecamente patentable. Especificamente si
la invencion debia proveer un progreso técnico, asi como cuestiones relativas
a un objeto abstracto.50 Al tiempo, se generd un gran debate sobre la inclu-
sion del progreso técnico, como requisito de patentabilidad, el cual se consi-
derd innecesaria su expresa regulacion, bajo la premisa de que era evidente

mayor estudio sobre el tema Vid. GOMEZ SEGADE, José Antonio, La unificacion internacional de la
propiedad Industrial en 1973, ADI I, 1974, pp. 59 y ss.

48 Articulo 69.1 del CPE.

49 BERESFORD, Keith, Patenting Software under the European Patent Convention, London,
Sweet and Maxwell, 2000, p. 12. Un examen del material preparatorio que contienen las discu-
siones intergubernamentales que tuvieron lugar mientras se formulaba el CPE demuestra, que la
definicién del objeto se discuti6é durante 8 afios.

50 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 12.
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que toda invencién contribuia a un conocimiento técnico y debia por tanto
constituir un progreso técnico.5!

Se debatié también, la necesaria inclusién de un Articulo que sefialara
expresamente, que las patentes se otorgarian como productos o como proce-
s0s.52 Y que se aclarara que la patente no protegeria la idea abstracta; sino la
implementacion préctica de tal idea en ciertas formas susceptibles de aplica-
cién industrial (razon suficiente para afirmar que por ello el programa de
aplicacion se protege). No obstante, esta sugerencia de que se explicitara la
restriccion para la patentabilidad tnicamente a productos y procesos; se re-
chazo; por su obviedad.53

53.1.1. Discusiones iniciales (1961 a 1965)

En las discusiones iniciales del CPE se resolvié no incluir, al igual que lo
hacian los Tratados Internacionales del momento, una lista de excepciones
a la patentabilidad, fuera de las previsiones relacionadas a las plantas, ani-
males, variedades vegetales y los inventos contrarios al orden publico.

El Comité responsable de redactar la definicién de objeto patentable, fue
requerido en 1964 para producir un ensayo que dejara claro, que las solici-
tudes de patente no serian aprobadas en los casos en que no existiera una
invencion.

En esos momentos, Alemania y Holanda propusieron que el CPE debia
incluir una lista de ejemplos que indicaran aquello que no se considerarian
como inventos. Derivado de lo anterior, el Comité les solicitd someter un
proyecto a considerar. Esta lista era ejemplificativa y no exhaustiva, y no in-
cluia a los programas de ordenador, posiblemente porque ain no eran tema
de debate. Para 1965, las discusiones emanadas de la propuesta para cele-
brar el CPE terminaron, sin ninguna decisién final.

53.1.2. Discusiones finales (1969 a 1973)54

La fase final de discusiones se inicié en 1969 y concluyé con la celebra-
cién del CPE en 1973, época en que los programas de ordenador atiin no
causaban polémica en Europa. Estas discusiones, también se centraron en
emitir una lista de exclusiones a la patentabilidad.ss

51 Esta decisién fue posteriormente confirmada por la Tribunal de Apelacién de la OEP,
quien decidi6 sin excepcién, que no existird un objeto patentable mientras no exista una contri-
bucion técnica al estado de la técnica. BERESFORD, Keith, op. cit., p. 12.

52 Sabiendo que la palabra producto incluye el aparato o mdquina y que la palabra proce-
so incluye los métodos que se realizan en un simple paso, sera muy dificil que exista algo distin-
to que pueda ser monopolizado por el sistema de patentes como lo conocemos.

53 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 12.

54 Al final de ésta fase se incluy6 a los programas de ordenador, dentro de las discusiones,
que no se consideraban en las propuestas de 1969 ni de 1971.

55 BERESFORD, Keith; op. cit., p. 15.
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Al principio de las propuestas, se sugeria determinar con ejemplos, la
exclusion de algunos objetos, pero solamente “como tal [es]” es decir simple
y llanamente. Asi aseguraban que se interpretarian las restricciones como li-
mitativas, en el sentido de que no se leyeran como excluyentes de patentabi-
lidad cosas que tradicionalmente eran patentables.

En la lista se incluyeron una mezcla de cosas que eran inherentemente
no patentables, al igual que otras que se excluian por asi convenir.56

Durante las discusiones de 1969 el grupo de trabajo responsable de re-
dactar esta parte de la Convencion, sefialé que la lista de exclusiones que se
consideraban, no perjudicaban la gestion de considerar a los programas de
ordenador como objeto de la patente europea; comentario al que siguieron
observaciones en 1970 que sefialaban que “...el presente estado de desarro-
llo no les permitia determinar si los programa de ordenador podrian ser ob-
jetos de una patente”. El significado era incierto, pero parecia interpretarse
como que no era claro si un programa de ordenador era el tipo de cosa con
capacidad inherente de ser no protegible por patente, al menos hasta el mo-
mento de las discusiones.57

53.1.3. La influencia del PCT

El PCT; otorga un registro internacional de solicitudes de patente, en el
cual se designan un nimero de paises en donde las patentes se pueden obte-
ner. El Tratado estd acompafiado por una seria de reglas; que como vimos en
su momento, no definen al objeto patentable, pero que exigen el cumpli-
miento de los requisitos de patentabilidad, a la vez que evita incluir una lista
de exclusiones de patentabilidad.

En la fase internacional de la solicitud del PCT, se prevé una btisqueda
de informes sobre el estado de la técnica, con la cual se determinard la nove-
dad y altura inventiva de las invenciones. Al respecto, la Autoridad Interna-
cional encargada de la Bisqueda, podrd excusarse de buscar o examinar la
solicitud, cuando el objeto de la patente sea un programa de ordenador, y
no se encuentre equipada para realizar la btisqueda del estado de la técnica
relativa a tales programas.58 No obstante, el PCT no excluye ningtin objeto de
la patentabilidad, sino permite abstenerse de la obligacién de realizar la bus-
queda del estado de la técnica cuando no se tienen los medios para hacerlo,
por la dificulatad tecnoldgica que presentaba, aun cuando el objeto sea
patentable.59

56 Ibidem.

57 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 16.

58 Articulo 39 del reglamento del PCT y articulo 17 .2.a.i. del PCT. NoLFF, Markus, op. cit.,
p. 59.

59 Esta es una solucién practica a un problema practico, a diferencia del CPE que justifica
una solucion préctica con una actividad juridica. Por tanto el CPE excluye verdaderos objetos
patentables basados en razones practicas.
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Derivado de dicha excusa, al redactar el CPE, el PCT tuvo una influencia
considerable, especialmente al momento de rotular las excluyentes de paten-
tabilidad. Consecuentemente los trabajos preparatorios del CPE, a mediados
de 1971 revisaron de nuevo la lista de exclusiones e incluyeron al progra-
ma de ordenador en ella. La nueva lista se hizo especialmente porque el
grupo de trabajo determind, que era primordial que la definicién de las ex-
clusiones del CPE, se adaptaran a las correspondientes previsiones del PCT
(las cuales se reducian a excusar o en su caso obligar la bisqueda y examen
en caso de ser tecnoldgicamente posible).

53.1.4. La aparicion de las exclusiones de los programas de ordenador

Como se manifesté al inicio de la exposicion de las discusiones, una nue-
va revision de la lista de exclusiones se propuso al final de 1971, incluyendo
a los programas de ordenador en ella; que luego de ser considerados, se re-
servo la discusién para el futuro.s0

Durante la discusién, existieron diferentes propensiones. Por un lado, el
representante de la OMPI, sefialé que el PCT no daba suficiente guia para
excluir de patentabilidad a los programas de ordenador; al tiempo que se
publicé un estudio conducido por algunos paises que eran de la opinién de
una proteccién limitada para los programas de ordenador, evitando la exclu-
sién de su patentabilidad.61

A su vez, algunas Delegaciones se proclamaron en favor de borrar al
programa de ordenador, del apartado dedicado a las excepciones de paten-
tabilidad del CPE; mientras que otros proponian ampliar la lista de ejemplos,
y dejar a los jueces y la OEP su interpretacién. Otra Delegaciéon mads, propuso
dejar el texto como estaba, y que el Consejo fuera quien lo borrara si queria,
con votacion mayoritaria. Incluso, el Comité del Instituto de Agentes de Pa-
tentes opind; y solicitd que en caso de ser excluido el programa de ordena-
dor; dejaran claro que los objetos patentables no se excluirian solo por
contener un programa de ordenador.

Derivado de lo anterior, fue claro que la intencién de los que redacta-
ron el CPE fue patentar las invenciones que representaran un progreso téc-
nico, y no, a aquellas que fueran puramente abstractas y no contribuyeran al
desarrollo.

El texto final, considerd a los programas de ordenador como no patenta-
bles cuando se reivindicaban como tales (as such).

60 Se indicaron con corchetes las letras [f] y [g] referentes a la mera presentacién de in-
formacién y a los programas de computo respectivamente para la posterior discusién de su
inclusién.

61 StoBBS, Gregory A., op. cit., p. 19.
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53.1.5. Excepciones a la patentabilidad conforme el texto actual del CPE

El CPE vigente, expresa los requisitos positivos de patentabilidad de las
invenciones, consistentes en la necesaria concurrencia de novedad, activi-
dad inventiva y susceptibilidad de aplicacion industrial; para luego enume-
rar de manera negativa y sin cardcter exhaustivo; varias excepciones que
prohiben la patentabilidad conforme a éI.62

Estas excepciones obedecen a diferentes causas de politica legislativa,
y las dividimos en impedimentos y en consideraciones de ausencia de pa-
tentabilidad.

Los impedimentos de patentabilidad, se fundamentan en razones de in-
terés publico, como son prohibir la patente en virtud de que el objeto para el
que se solicita no sea ético, afecte a la salud, al orden publico o a las buenas
costumbres. Y serd el medio idéneo del cual el legislador se valdra para pro-
hibir otorgar derechos de patente, segiin su conveniencia.

A su vez, las consideraciones que ausentan la patentabilidad; se funda-
mentan en su improbable caracter técnico.63 En éste grupo, deben ubicarse
las figuras que por su naturaleza no tienen ya sea efectos técnicos, novedad,
altura inventiva o aplicacién industrial.

No obstante la anterior division, el CPE ha revuelto los conceptos, y ha
redactado impedimentos en consideraciones y viceversa.64 De ésta manera,
luego de sefialar los requisitos de patentabilidad,s> ejemplifica de manera no
exhaustiva los objetos que no considerara como patentables (por su natura-
leza juridica o conveniencia politica)é y los que excluird de patentabilidad
(por interés publico)67 como sigue:

Articulo 52.2. No se consideraran invenciones a los efectos del parrafo 1, en
particular:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

b) Las creaciones estéticas.

62 (O’CALLAGHAN MURNOZ, op. cit. p. 35.

63 Sin carécter técnico no hay invencién.

64 La doctrina ha mencionado que existen tres categorias de cosas a considerar en el mun-
do de las patentes:

1. Los productos y procesos que tienen una idea inventiva, que pueden ser capaces de mo-
nopolizarse por medio de patente y no se excluyen de proteccidn,

2. las cosas que son por su naturaleza incapaces de monopolizarse por el sistema de paten-
tes (como el caso de un descubrimiento), y

3. las que se pudieran monopolizar, pero por politica se excluyen (como los programas de
ordenador). BERESFORD, Keith, op. cit., p. 3.

65 Articulo 52.1 del CPE.

66 Articulos 52.2 y 53 del CPE.

67 Articulo 53 del CPE.
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¢) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelec-
tuales, para juegos o para actividades econémicas, asi como los programas de
ordenadores.

d) Las formas de presentar informaciones.

3. Lo dispuesto en el numeral segundo, excluye la patentabilidad de los ele-
mentos enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de
patente europea o la patente europea no se refiera mas que a uno de esos
elementos considerados como tales.

4. No se considerardn como invenciones susceptibles de aplicacién industrial,
a los fines del parrafo 1, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del
cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagndstico aplicados al cuerpo hu-
mano o animal.

Esta disposicion no sera aplicable a los productos, especialmente a las sustan-
cias o composiciones, para la aplicaciéon de uno de esos métodos.

Tomemos en cuenta, luego de su lectura; que la intencién detras del ar-
ticulo 52 numeral 2°, fue evitar considerar como patentables algunos objetos
en razén de su naturaleza o cardcter, por ser imposibles de reunir los requi-
sitos positivos de patentabilidad; donde lamentablemente, incluyé verdade-
ros objetos patentables.

Lo que el legislador debié hacer, fue considerar en éste articulo exclusi-
vamente a los objetos carentes de naturaleza patentable, y redactar en el
articulo relativo a los impedimentos por causas de interés publico; a los no
patentables por interés politico (los cuales deberan justificarse juridicamente
en un interés publico, y no en la mera conveniencia comercial).

Aun asi, dura lex sed lex. Analicemos cada una de las consideraciones,
para después poder comparar y decidir si los programas de ordenador tienen
elementos en comun y por ende deben mantenerse como no patentables en
el CPE.

Articulo 52.2: a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos
matemdticos

Es sabido; que un descubrimiento, por valioso o encomiable que sea y
aun cuando los esfuerzos para alcanzarlo hayan sido muy importantes; no
constituye propiamente una invencion, en cuanto supone hallar algo que ya
existia, aunque estuviera oculto o secreto.

Por tanto, no se puede dar una exclusividad en algo que ya existe, y que
consecuentemente prive a la generalidad de tal conocimiento.68 La invencién
es la accién de percibir lo que era desconocido, por ejemplo una cosa ya
existente pero nunca comprobada, la propiedad de una sustancia, los efectos
ignorados de un fenémeno etc.69 Conceder proteccién a un descubrimiento

68 (O’CALLAGHAN MUROZ, op. cit., p. 36.
69 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El nue-
vo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad, op. cit., p. 437.
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seria bloquear el progreso técnico, pues no aporta nada novedoso a lo ya
existente.”0

Merecen analdgicamente, las mismas consideraciones, las teorias cienti-
ficas y los métodos matematicos, que mientras no se materialicen en una re-
gla y presenten soluciones técnicas concretas, no pueden considerarse como
industrializables.”t Una teoria cientifica consiste en la explicacién comproba-
da o hipotética de un fendmeno. A su vez, los métodos matematicos; consti-
tuyen métodos abstractos o tedricos alejados de la experiencia practica,
alejados de la técnica concreta.

Ahora bien, una férmula matematica puede contribuir de forma decisi-
va, mediante un lenguaje simbdlico, al desarrollo del progreso técnico; pero
no podra ser una invencion en el sentido legal. De ser asi, se concederia a un
particular la posibilidad de bloquear ese descubrimiento a partir del cual, se
podran obtener muchas reglas técnicas y realizarse otras invenciones. Prote-
giéndolo, se estancaria el progreso.

En consecuencia, su naturaleza intrinseca los convierte en NO patenta-
bles, por no constituir una invencidn, sino un conocimiento existente y/o de
uso comun.

b) Las creaciones estéticas, ¢) Los planes, principios y métodos para el ejercicio
de actividades intelectuales, para juegos o para actividades economicas,
ast como los programas de ordenadores.

Tampoco se consideran invenciones las obras literarias o artisticas; u
otra creacion estética, pues no existe un efecto técnico (ni una aplicacién
directa a la industria).”2 La estética considera el arte, no la industrial. La
parte estética de la obra serd protegida por el derecho de autor, y en caso

70 Como ejemplo de un descubrimiento cientifico tenemos el caso de conocer el punto es-
pecial de derretir un material. Un ejemplo de una teoria cientifica serd la de los atomos y la
materia. Es evidente que son intrinsecamente incapaces de ser monopolizadas por una patente,
pero podréd existir un producto patentable basado en tal descubrimiento o teoria.

La idea detras de esos descubrimientos y teorias no pueden ser patentables, toda vez que
la razén principal de una patente es obtener un derecho de monopolio en relacién con el pro-
ducto o proceso nuevo y no existente.

En el caso Ingles Reynolds v. Herbert [1903] RPC 123, se sefiala que la relacidon que existe
entre un descubrimiento y una invenciéon es muy familiar.

Pero se diferencian en cuanto que el descubrimiento otorga una cantidad de conocimiento
humano, pero lo hace solo desvelando y descubriendo algo que antes no se habia visto o apenas
visto.

En cambio la invenciéon —que también afiade algo al conocimiento humano pero que no lo
descubre—, envuelve una sugerencia de un acto que hacer, del que resulte un nuevo producto o
un nuevo resultado, o un nuevo proceso o una nueva combinacién para producir un producto
conocido o un resultado conocido. BERESFORD, Keith, op. cit., p. 3.

71 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 36.

72 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El nue-
vo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad, op. cit., p. 438.
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de que la misma obra tuviese una parte de aplicacién industrial, ésta se
protegeria por la figura del derecho industrial correspondiente, no el de
patentes.

Si bien es cierto que hay algunas creaciones estéticas muy importantes
en la industria, por ejemplo el disefio, que se regulan a su vez con otras fi-
guras como los modelos de utilidad o modelos industriales, porque se trata
de efectos estéticos importantes desde el punto de vista comercial; también
lo es que atn con todo ello, no retinen las cualidades exigidas para la paten-
tabilidad.

Tampoco se consideran invenciones los planes, reglas y métodos para el
ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades econd-
micas o comerciales, asi como los programas de ordenadores.

Los primeros no inciden sobre la técnica industrial. Los pasos mentales
como los procesos mentales aritméticos son imposibles de monopolizar, pues
es imposible saber que pasa por la mente de las persona, ni pueden ser mo-
nopolizados por una sola.”3 Pertenecen a la infinidad de posibilidades del ser
humano que existen y que son aprovechables.

Ahora bien, hay cosas como los procesos para hace negocios, que no per-
tenecen como todos los anteriores incisos, al grupo de lo evidentemente no
patentable; sino que podrian ser patentables, pero que se excluyen de paten-
tabilidad por razones politico-econémicas y no juridicas.’+ El otorgar un mo-
nopolio en los negocios —como seria el caso de poder ofrecer cierto tipo de
seguros— en donde no exista una innovacién tecnolégica—, no serviria a los
propositos del sistema de patentes.’> Ahora bien, no existe una limitante en
cuanto a las maquinas que realicen tales actividades, sino lo que se exceptia
de patentabilidad; es la idea de la actividad como tal.

Lo anterior en razoén de su naturaleza y ausencia de aplicacién indus-
trial. Situacion distinta serdn los productos innovadores que contengan los
supuestos sefialados en los incisos a) y b), del articulo 52.2 del CPE, los cua-
les si requieren de contar con los requisitos de patentamiento para obtener
sus beneficios.

No comparten el mismo comentario los programas de ordenador, que se
excluyeron en el CPE de patentamiento, por razones prdcticas y politicas, no
juridicas o técnicas. Esas razones hoy desaparecieron.76

73 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 3.

74 A diferencia del CPE, Estados Unidos si 1

75 En Estados Unidos de América existen casos de patentamiento de métodos de negocios
cuando éstos generaban un efecto técnico. V.gr. El método de venta de libros por internet de
Amazon.com

76 Como fueron los razonamientos que referfan a que era mds costoso patentarlos, o la
incapacidad de las oficinas de patentes de buisqueda y registro, o la existencia de otro derecho
que las protegia, o simplemente, que de ésta forma se evitaria reconocer las patentes america-
nas y del resto del mundo lider en la produccién de software.
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Y es que aunque sean verdaderas invenciones en sentido técnico, al pa-
recer, no son consideradas como patentables en cuanto tales, en el sentido
legal del CPE.77

Por el momento la prohibicién de patentabilidad de los programas de
ordenador como tales, aisladamente considerados, se mantiene en el CPE y
la mayoria de las legislaciones europeas. No obstante al interpretarlo, distin-
tas resoluciones recientes de la OEP han aceptado la patentabilidad, en su
conjunto, de reivindicaciones que incluyan un programa informatico (soft-
ware), combinado con otros aspectos de caracter técnico del hardware.

En conclusion, el programa de ordenador se encuentra regulado en el
Articulo 52, numeral 2, letra c¢) del CPE, y no es considerado patentable
como tal. 78

d) La forma de presentar las informaciones”?

Tampoco son invenciones la forma de presentar informaciones o la re-
produccién de informaciones, como son los formularios, sefales de trafico,
las bandas magnéticas, los sonidos como el telefénico o el de un ordenador,
los lenguajes de programacion que son informaciones comunes que podrian
encuadrarse como obras de espiritu humano y de uso comun, y que carezcan
de efectos tecnoldgicos, por lo que por su naturaleza no son invenciones.

e) Los métodos Médicos

No se consideraran como invenciones susceptibles de aplicacion indus-
trial, los métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo huma-
no o animal, ni los métodos de diagnéstico aplicados al cuerpo humano o
animal.so

Esta exencién no es aplicable a los productos, especialmente a las sus-
tancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos
para la puesta en practica de tales métodos.

77 Si el razonamiento detrds de la exclusién de los programas de ordenadores se basa en
que son creaciones estéticas, entonces debieron haber sido redactadas en la letra b) y no en la
¢) del CPE.

78 Los redactores del Convenio, pese a las justificaciones existentes a favor de la patenta-
bilidad de los programas de operador en aquellos momentos, se inclinaron por otorgar mas im-
portancia a las consideraciones de orden practico (concretamente las dificultades a que se veria
expuesta la OEP a la hora del examen) excluyéndolo de patentabilidad. Estas dificultades trata-
ron de obviarlas primeramente, mediante la eliminacién del problema, pero finalmente se opté
por incluirlas. A su vez, Galan Corona justifica la exclusion de la patentabilidad de tales progra-
mas en razén de la ausencia del cardcter industrial en los mismos, lo cual como demostraremos
mas adelante en esta obra; ha sido superado. GALAN CORONA, Eduardo, El futuro de las patentes
en Espafia y en Europa/La proteccién juridica del soporte logico (software), Licensing Executive
Society, Espafia, 1983, p. 10.

79 Articulo 52.2 ¢) del CPE.

80 Articulo 52 numeral 4 del CPE.
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En sintesis

Analizando los numerales 2, y 4 del Articulo 52 del CPE, llegamos a la
conclusion de que, a reserva de los programas de ordenador considerado
como tales, y en su caso de los métodos de tratamiento, el resto de los enlis-
tados; se excluyen de patentabilidad, dada su carente naturaleza técnica.

Derivado de lo anterior, nos resulta poco comprensible la inclusiéon de
los programas de ordenador y de los métodos, dentro de éste articulo reser-
vado para aquellos productos que no llegan a tener el caracter de invencion.
Como comenté, debieron ser ubicados EN SU CASO, en el articulo 53, relativo
a los impedimentos en razones de interés.s!

53.1.6. Impedimentos de patentabilidad conforme al CPE

El legislador reservé un articulo especifico, como valvula de escape para
regular aquellos objetos que no queria patentar, no obstante merecerlo en
razon de su naturaleza. Las excepciones a la patentabilidad; encierran aque-
llas hipotesis en donde nos encontramos ante una autentica invencidn, que
aunque tenga todos los requisitos de patentabilidad, ésta no puede ser am-
parada por una patente por razones de indole extrajuridica.s2

Tradicionalmente han existido tres excepciones de patentabilidad: las in-
venciones contrarias a la moral o al orden ptublico, las invenciones en el
campo de la naturaleza animada y las invenciones de los productos quimi-
cos, farmacéuticos y alimenticios (éstas tltimas son patentables en la actua-
lidad en la mayoria de los paises del mundo).s3

Para tal efecto, el Articulo 53 del CPE sefiala que:

No se concederan las patentes europeas para:

a) Las invenciones cuya publicacién o explotacién sea contraria al orden pu-
blico o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal, a la explotacién
de una invencién, por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados
contratantes o en uno o varios de ellos por una disposicion legal o reglamentaria;84

b) Las variedades vegetales85 o las razas animales, asi como los procedi-
mientos esencialmente bioldgicos de vegetales o animales, no aplicdndose esta

81 GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecnologia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001. El nue-
vo derecho de patentes, Requisitos de patentabilidad, op. cit., p. 442.

82 Articulo 53 CPE.

83 Hay invenciones industriales cuya patentabilidad se prohibe por la ley. BERCOVITZ, Al-
berto y JIMENEZ, Segundo, Las patentes en la empresa, op. cit., p. 40. y FERNANDEZ NOvoa, Carlos,
GOMEZ SEGADE, José Antonio, La modernizacion del derecho espafiol de patentes, op. cit., p. 57.
Hoy en dia ya se patentan los productos farmacéuticos en la mayoria de las legislaciones del
mundo, mismos que merecen un comentario especial que excede al presente trabajo. En cuanto
a los programas de ordenador, hubiera sido recomendable que para excluirlos de la patentabili-
dad —como se decidié finalmente por los redactores del CPE.

84 Situacién que se deja a la interpretacién casuistica y confunde los casos en que se con-
sidere contra el orden publico.

85 Pues tienen su propia legislacién especial que las regule.
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disposiciéon a los procedimientos microbiolégicos ni a los productos obtenidos
por dichos procedimientos.86

Excede a la presente obra, el estudio de éste tltimo Articulo; que no
guarda mayor relacién con la patentabilidad de los programas de ordenador,
adicional a la ya referida.

54. LA OPERACION TECNICA DEL PROGRAMA DE ORDENADOR
EN RELACION CON LA MAQUINA

Para que exista una invencién patentable, la creacidn del intelecto hu-
mano, deberd implicar la utilizacién de fuerzas de la naturaleza y por ende
tener un caracter técnico. Por ende, la utilizacion de las fuerzas de la natura-
leza controlables para obtener un resultado cierto, constituye la nota distin-
tiva del caracter tecnoldgico de la invencién; del que se espera un resultado
material y concreto.

En razoén de ello, serd el objeto de nuestro estudio demostrar; que el pro-
grama de ordenador tiene un caracter técnico y por ende es un objeto digno
de patentarse. Como afirma Galdn Corona, si se excluye de patentabilidad al
programa de ordenador, no es por su ausencia de caracter técnico, sino por
motivos de conveniencia.8?

El programa de un ordenador, es creado con la intencién de resolver los
problemas y realizar las operaciones para las que se le programé. Por tanto,
estd destinado a conducir una serie de operaciones al momento de ejecutar-
se en un ordenador. Consecuentemente, al momento de operar, el programa
de ordenador se materializa en un medio fisico (en el ordenador),8 produ-
ciendo cambios en la naturaleza tangible del computador, que ejecuta los
pasos. Por ende, los pasos establecidos en el programa; obligan por su natu-
raleza innata,8 a un proceso técnico per se,% que se actualizard al materiali-
zarse por algin medio.

86 La LP reproduce éste articulo en su articulo 5.1.

87 Galdn Corona justifica la exclusion de la patentabilidad de tales programas en razén de
la ausencia del caracter industrial en los mismos. GALAN CORONA, Eduardo, El futuro de las pa-
tentes en Espafia y en Europa/La proteccién juridica del soporte logico (software), Licensing Execu-
tive Society, Espafia, 1983, p. 10.

88 GALAN CORONA, Eduardo, El futuro de las patentes en Espafia y en Europa/la proteccion
juridica del soporte logico (software), op. cit., p. 14. Estamos desarrollando el caso de ejecucién
de un programa en un ordenador, y no del caso de un programa guardado en una memoria fisi-
ca, que le sirva de soporte.

89 El programa de ordenador es un producto a la vez que un proceso, constituido a través de
pasos o instrucciones, que actualizara a través de una maquina, produciendo en ésta cambios fisi-
cos, quimicos y electrénicos; a la vez que permite interactuar y solucionar problemas reales tanto
con el ordenador en el que se ejecuta, como fuera de él (con seres, o con Otros ordenadores).

90 Recordemos que todo proceso es un conjunto de pasos aislados, que necesitan de un
medio para causar sus efectos.
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Ciertamente estamos ante un producto o un procedimiento cuyo cardc-
ter industrial es innegable.’! El ordenador sin un programa que lo opere, es
un objeto inerte, sin utilidad técnica, y sin posibilidades de funcionamiento.
Por ello es que la parte técnica de la innovacion, la proporciona el programa
de ordenador, que dicta la manera en que se emitiran consecuencias técnicas
a través del medio fisico.

El programa de ordenador produce efectos técnicos, tanto por la progra-
macion que determina los procesos que deberd seguir para resolver un pro-
blema concreto; como por los cambios fisicos que produce su operacion en
un ordenador, y por el conjunto de tareas ilimitadas, que puede resolver,
dentro y fuera del ordenador.

55. LA PRACTICA DE LA OEP CON INVENCIONES IMPLEMENTADAS
POR ORDENADOR

Cuando la OEP inicié sus operaciones en 1978, indicé en sus Directrices
de examinacion del CPE, que los programas de ordenador debian ser recha-
zados, si la contribucién al estado de la técnica residia solamente en el mis-
mo, sin importar como se presentaran las reivindicaciones.

Luego de consultar con los Estados miembros, en 1985 se volvieron a
revisar y modificar los lineamientos, y se aclard que las invenciones imple-
mentadas por medio de los programas de ordenador, deberian ser las mis-
mas a considerar que para la patentabilidad de otras invenciones.

Las Directrices, indicaron que si la invencion realizaba una contribucion
técnica al estado de la técnica, la patentabilidad no debia ser denegada sola-
mente por el hecho de que fuera implementada por un programa de ordena-
dor. Por lo tanto, se podia reivindicar una invencién implementada en un
ordenador; que produjera una contribucion al estado de la técnica atin cuan-
do lo que se reivindique sea el software; por ejemplo un ordenador progra-
mado en el cual el software se ejecutara dentro del ordenador o de otro
software, sin mayores consecuencias externas.

Bajo ésta guia, muchas invenciones implementadas por el programa de
ordenador, fueron patentadas. Sus reivindicaciones iban dirigidas a la com-
putadora (producto) cuando el programa programaba o dirigidas al proceso
que tenia lugar en el ordenador, cuando el programa operaba.

En suma, las Directrices de la OEP mantienen la politica precisa y clara
de rechazar la patentabilidad de los programa de ordenador, Unicamente
cuando se reivindiquen en cuanto tales.2 Pero cuando, el objeto reivindi-
cado aporta una contribuciéon de cardcter técnico al estado de la técnica, la

91 GALAN CORrONA, Eduardo, El futuro de las patentes en Espafia y en Europa/la proteccion
juridica del soporte logico (software), idem, p. 16.
92 Directriz. C IV 2.1.
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patentabilidad no se pone en duda por la simple razén de que un programa
de ordenador esté implicado en su puesta en marcha. Esto significa que por
ejemplo mdquinas, procedimientos de fabricacién o de organizacion dirigi-
dos por un programa de ordenador deberdn normalmente ser considerados
como objetos susceptibles de ser patentados.’3

56. CASOS Y SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE APELACION DE LA OEP

La primera decision del Tribunal de Apelacion de recursos técnicos de
la OEP, relativo a la patentabilidad de un programa de ordenador fue la
decisién Vicom.% En ésta linea, el Tribunal determind la diferencia entre un
programa de ordenador per se y un programa integrado en su conjunto,
excluyendo al primero de la patente.

El tribunal sentencié que una reivindicacion dirigida a un proceso téc-
nico realizado bajo el control de un programa de computo, no es una reivin-
dicacién del programa como tal; sino una aplicaciéon de un programa en un
proceso, cuya proteccién se dirigira al proceso.

Posteriormente en la sentencia Koch and Sterzel,% El Tribunal de Apela-
cién Técnica de la OEP, dictd en el caso de una invencién-aparato de rayos X,
que el hecho de que una invencidn esté incluida en un programa, no supone
una barrera para acordar su patentabilidad por la OEP. El tribunal vuelve a
decidir y declara que cuando el programa de ordenador en combinaciéon con

93 Los paises europeos, contintian la misma ideologia dictada por los tribunales y directri-
ces europeas, toda vez que armonizan e interpretan sus legislaciones internas en relacién con el
CPE. Entre ellas, las recientes reformas a las legislaciones de Espafia, Alemania, Francia e Ingla-
terra son viva voz de esta expresion; de entre las cuales Francia fue el primer pais que en una
ley que excluyo la patentabilidad de los programas de ordenador (ley 68/1, de 2 de enero de
1968), al excluir los programas o serie de instrucciones para el desarrollo de las operaciones de
una mdquina calculadora. La decisién tenia una finalidad politica y econdémica, dada la preocu-
paron por la penetracién estadounidense y la voluntad de no frenar el desarrollo de la industria
informatica gala. DELGADO ECHEVERRIA, Jests, Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Dir.
Rodrigo Bercovitz), Tecnos, Madrid, 1989, p. 1324.

El precedente francés influird en el convenio de Munich. Galdn Corona recuerda que en los
redactores del Convenio han pesado fuertemente consideraciones de orden practico, concreta-
mente las dificultades a que se veria expuesta la oficina europea de patentes a la hora del exa-
men. Estas dificultades se han Tratado de obviarlas mediante la propia eliminacién del
problema, excluyendo el acceso a los programas de ordenador a la proteccién de patente. GALAN
CORONA, Eduardo, “En torno a la proteccion juridica del soporte légico-informatica e diritto”,
Revista Derecho Comercial y de las Obligaciones No. 2, Espafia, 1983, pp. 60 y 61. Vid. DELGADO
ECHEVERRIA, Jesus, Comentarios a la Ley de propiedad intelectual (Dir. Rodrigo Bercovitz), idem,
p. 1325.

94 De 15 de junio de 1986, caso T 208/84. El caso se referfa a un método para procesar
imagenes de manera digital y afinar los detalles de la misma. Vicom marcé el criterio para defi-
nir al programa de computo como tal, y separarlo de un los métodos matematicos.

95 Koch and Sterzel de 21 de mayo de 1987, T 26/86.
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una calculadora universal generalmente conocida sirve para hacerle funcio-
nar de una forma diferente, la combinacién de los dos es susceptible de ser
patentable como una invencidn.

A partir de la decisién anterior, surgieron dos casos de apelacién promo-
vidos por la empresa IBM, cuyas sentencias fijaron el criterio que dicta; que
la base para otorgar o no una patente de software radica en el andlisis del
efecto técnico.%

En el afio de 1997, IBM apel6 dos casos que rechazaban las reivindica-
ciones de un programa de ordenador fijado en un medio. Estas se solventa-
ron en 1998 y sus decisiones se emitieron en marzo de 1999 como las
decisiones T 97/0935 y T 1173/97, cuya consecuencia fue que se admitiera
la patentabilidad de los programas de computo sobre la base del efecto
técnico.

En consecuencia, y toda vez el Tribunal de Apelacién no se encuentra
vinculado a seguir los lineamientos dictados por la OEP al emitir sus decisio-
nes, sino por el contrario interpretar la Convencién, éste considerd que los
articulos 52.2 y 53 del CPE, solo excluian al programa de ordenador de la
proteccion del derecho de patentes, cuando no exista una contribucion técni-
ca al estado de la técnica.

Finalmente el Tribunal concluyé que se permitia patentar al programa
de ordenador sin importar el medio en que estuviera fijado, aunque no po-
dria ser reivindicado como una grabaciéon en un medio.%”

Derivado de lo anteriormente expuesto, ha quedado expuesto que ante
la duda latente sobre incluir o excluir a los programas de ordenador como
objetos patentables en el CPE; la balanza se incliné a su exclusién como ta-
les, derivado de la influencia del PCT en ese momento (el cual no los excep-
tuaba de patentabilidad, sino de recepcién, cuando la bisqueda y examen
no eran practicamente posibles).

No obstante su exclusién como tales en el CPE, la jurisprudencia emitida
por el Tribunal de Apelacion, al interpretar el Convenio determind, que los
programas de ordenador Unicamente se encontrarian en el supuesto de excep-
cién de patentabilidad, cuando se reivindicaran como tales; y en consecuencia,
que en los demds casos, serian plenamente patentables las invenciones im-
plementadas por un programa de ordenador.

Lamentablemente y como hemos repetido, las razones de exclusion del
programa de ordenador como tal de los objetos patentables; fueron practicas
y econdémicas, mas no juridicas; toda vez, que por su naturaleza, el progra-
ma de ordenador es la invencién técnica por excelencia.

96 T22/85-1988, T6,/83-1988, y 1-2/1990.
97 BERESFORD, Keith, op. cit., p. 25.
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En sintesis, no existe ningin obstaculo conforme al CPE, para que un
programa de ordenador pueda formar parte de una patente como elemento
de un conjunto calificado de invencidn, que retina los requisitos de pa-
tentabilidad recogidos con caracter general.’8

98 Articulo 51.1 CPE y en el Articulo 4.1 de la ley.






CAPITULO QUINTO

CONVENIO SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA (CPQ)
(TAMBIEN CONOCIDO COMO CONVENIO DE LUXEMBURGO)

57. NOCIONES GENERALES

La actividad parlamentaria internacional en materia de patentes conti-
nuo su especializacién, por lo que en un esfuerzo armonizador se firmé en
Luxemburgo el Convenio sobre la Patente Comunitaria (CPC), el 15 de di-
ciembre de 1975, el cual ain no ha entrado en vigor.!

La patente comunitaria nace como evolucién de la idea de crear un tipo
de patente de caracter supranacional que mejorara el sistema de patentes
nacionales, agilizara los tramites, y abaratara los costos; al tiempo de esta-
blecer una verdadera patente uinica con efectos regionales.2 La novedad de
éste Convenio, es la generacién de una patente comunitaria europea supra-
nacional, con cardcter y autonomia, que produjera los mismos efectos en to-
dos los Estados miembros. El procedimiento estaria regulado por el CPE
durante la tramitacidon y concesion de la patente; la cual una vez lograda, re
regiria por el presente Convenio.

Pero a diferencia de la patente europea concedida conforme al CPE, la
cual como estudiamos, es un procedimiento en el cual con una sola solicitud
se solicitan distintas patentes nacionales que deben ser concedidas por cada
Estado para tener valor en esa Nacion; la patente comunitaria solicitada con-
forme al CPC, se concibe como una sola patente con validez y fuerza en toda

1 El concepto de patente comunitaria quedo inicialmente definido en el Convenio sobre la
patente comunitaria o Convenio de Luxemburgo, de 15 de diciembre de 1975, modificado y re-
visado por las Conferencias de Luxemburgo de 1985 y 1989, de las que surgi6 el Acuerdo sobre
Patentes Comunitarias que hasta la fecha no han entrado en vigor, uno de cuyos anexos es un
texto remozado del CPC. También se afiadié un Protocolo de Litigios en el que se crea el Tribu-
nal de Apelacién comtin COPLAC encargado de decidir en apelacién sobre las decisiones en ma-
teria de patentes comunitarias de los tribunales de patentes comunitarias de primera instancia
que deben crearse en cada estado. Tampoco entro en vigor. El dltimo fracaso fue la Conferencia
Intergubernamental celebrada en Lisboa en mayo de 1992. GOMEZ SEGADE, José Antonio, Tecno-
logia y Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 560. BERCOVITZ / GALAN / DELICADO/ FERRO, Dere-
cho de Patentes, Espafia y la Comunidad Economica Europea, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 101 y ss.

2 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 78.
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la Comunidad Europea, por lo que cada pais transferiria su soberania territo-
rial en cuanto a la concesion de la patente, a la autoridad comunitaria, y se
veria vinculada por los derechos y obligaciones que su concesion conlleve
hacia su interior.3

De entrar en vigor este Convenio, se complementaria el CPE, en el senti-
do de crear una tinica patente de dmbito regional para los paises del Mer-
cado Comun Europeo, de tal forma que cuando en la solicitud de la patente
europea se designe a alguno de sus paises, conforme a la patente comunita-
ria se entenderan designados todos.

No obstante existir una patente comunitaria en su caso, seguirian subsis-
tiendo las patentes nacionales concedidas, las cuales se mantendrian sujetas
a la legislacion interna de cada uno de los paises de la Comunidad que la
hubieran otorgado de manera individual.4

Como sefialamos anteriormente, es lamentable que en el futuro préximo
no se vean sefales de su posible vigencia en el territorio europeo, especial-
mente cuando hoy en dia la Comunidad Europea y sus miembros, trabajan
sobre la realizacién de la llamada Patente Uniforme o Unica para toda Euro-
pa; por lo que la patente comunitaria, ain cuando se haya firmado jamas
vera su luz en esa parte del emisferio.

3 O’CALLAGHAN MUNOZ, op. cit., p. 78.

4 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Problemdtica actual y reforma del derecho de paten-
tes espafiol, op. cit., p. 44. y BERCOVITZ, Alberto y JIMENEZ, Segundo, Las patentes en la empresa,
op. cit., p. 72.



CAPITULO SEXTO

LA PROTECCION POR EL DERECHO DE PATENTES )
DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR EN LA LEGISLACION
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Principalmente, son dos las posturas que sigue el mundo en la regulacién
de las patentes. La primera establecida por el sistema europeo, que no con-
sidera patentables a los programas de ordenador como tales; y la segunda la
liderada por los Estados Unidos de América, que patenta los programas de
ordenadores y los métodos de hacer negocios, cuando reunen ciertas
condiciones.

58. ANTECEDENTES

Debido a la importancia que representaban las invenciones para el desa-
rrollo de su pais; Estados Unidos de América,! concedié desde su Constitu-
cién de 1787, derechos temporales y exclusivos a favor de los inventores.
Para tal efecto, el Congreso de Estados Unidos, regulé en 1790, un procedi-
miento de examen de novedad, en el proceso de concesidn de la patente; el
cual fracaso,2 y se dejé a los tribunales judiciales determinar la novedad.3

Posteriormente, en 1836 debido a la incertidumbre generada por las pa-
tentes carentes de novedad, se retomd el examen de novedad dentro del
procedimiento de concesién, aun cuando los tribunales judiciales; continua-
rian con su intensa actividad jurisprudencial y resolutiva debido a la prepon-
derancia adquirida por sus sentencias.

Desde entonces, el orden juridico de Estados Unidos, ha desarrollado
una generosa legislacién y jurisprudencia, que ha permitido el desarrollo
tecnoldgico mundial.

1 Reformada por la American Invents Act, que entrard en vigor el 16 de Marzo de 2013,
modificando sustancialmente su sistema de patentes, hacia el sistema de mejor derecho a la
primera solicitud.

2 En 1793 el gobierno determiné que éste examen debia desaparecer.

3 RoBINSON, William C., The Law of Patents for Useful Invention, Boston, Brown & Com-
pany, 1890, p. 396.
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59. LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA RELATIVA
A LA PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Legislacion vigente en los Estados Unidos

La legislacion vigente de patentes en los Estados Unidos de América;
se ubica en el 35 USC sec. 101, y exige como requisitos de patentabilidad;
(i) que el invento sea nuevo (new o novel), (ii) no obvio (non obvious/inven-
tive step) y (iii) util (useful/industrial application).

En los Estados Unidos, aquel que invente o descubra un producto o pro-
ceso nuevo y util (industrialmente) y no obvio (altura inventiva), ya sea una
maquina, compuesto o sustancia, manufactura o composicion de la materia,
o cualquier mejora nueva y util al mismo, podrd obtener una patente por el
mismo, sujeta a las condiciones y requisitos que ordena la ley.

La legislacién de Estados Unidos, no excluye de patentabilidad a ningin
invento. Por lo tanto todas las creaciones que retinan los requisitos de paten-
tabilidad sefialados por la ley, seran patentables. En su caso, sera tarea juris-
prudencial determinar los casos especificos de los objetos, que no se podra
patentar.

Jurisprudencia de los Estados Unidos de Ameérica relativa a la patentabilidad
de los programas de ordenador

De conformidad con el common law, ps Estados Unidos de América; tie-
nen una larga tradicion jurisprudencial que interpreta y complementa la ley.
Asi, en relacién a los programas de ordenador (que son patentables, al igual
que el resto de los objetos que retinan los requisitos de patentabilidad); la
jurisprudencia de ese paifs ha resuelto un conjunto de casos que especifican
su patentabilidad.

59.1. El Caso Gottschalk v. Benson, 409 US 63 (1972)

El primer caso resuelto por la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos, cuya controversia envuelve las patentes de software, fue el caso
Benson.4

En el caso Benson, el objeto reivindicado era un método técnico, imple-
mentable en cualquier ordenador, que convertia los niimeros expresados en
cédigo binario decimal, en binarios solamente. A tal efecto, Benson aseguraba
que dichas reivindicaciones de algoritmos podian patentarse como procesos.>

La Suprema Corte se presentaba entonces con el problema de que una
conversién binaria era una operacién bdsica matemadtica, que era considera-

4 Gottschalk v. Benson 409 US 63 (1972).

5 Un proceso es un modo de tratamiento de ciertos materiales para producir un resultado
esperado. Es un acto o series de actos realizados sobre un objeto que se trasformara y reducira
a un estado diferente o cosa distinta. Cochrane v. Deener 94 US 780 1876.
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da como una idea abstracta o una verdad cientifica o una ley natural como
la ley de la gravedad.

En vista de lo anterior, su maximo tribunal citd la regla de que rechaza-
ba que los conceptos y principios abstractos, asi como los procesos mentales
o las verdades cientificas no se podian patentar, mas si la aplicacién practica
de estos. En otras palabras, no seria patentable la idea de hacer un proceso
en particular, o el descubrimiento de un nuevo concepto, sino solo podra
patentarse un método particular de hacer ese proceso, o la aplicacion del
descubrimiento a un fin nuevo y ttil. Y por ende, determiné que estos méto-
dos incluyendo los algoritmos eran considerados como verdades cientificas
en espera de ser descubiertas por aquellos que no las conocen.

A su vez, la Corte resolvid; que una patente de proceso, debia estar ata-
da o vinculada a una maquina particular u operar para cambiar los materia-
les autor estado o cosa; lo cual no sucedia con el proceso reivindicado, que
era operable en cualquier ordenador. Al mismo tiempo resolvid, que un algo-
ritmo matematico no podia patentarse per se, si no tiene las limitaciones
adecuadas, para evitar la violacion de la verdad cientifica o ley natural, aun
cuando se adhirieran a una maquina particular u operaran como un proceso
de tales maquinas.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos; resolvio
no patentar el objeto reivindicado (el algoritmo);6 no obstante que el caso
Benson; nunca intentd que las clases de programas de ordenador ampliadas;
dejaran de ser patentables. Ahora bien, el hecho de que un programa de
ordenador se solicitara no fue lo errado, sino la manera de redactar las rei-
vindicaciones para tal efecto, y de definir al algoritmo que se reclamaba
patentar.

Ante la inexistente novedad del objeto reivindicado en este cag, y una
errénea solicitud de patente, la Corte sent6 un precedente cuyos efectos da-
farfan la fundamentacion de las posteriores decisiones de los tribunales, los
cuales bajo tal premisa, interpretaron que los programas de ordenador no
podian patentarse, situacion que tardé décadas para subsanar.

59.2. El Caso Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303 (1980)

El Caso Chakrabarty,” constituyd el caso pilar de la patentabilidad de los
programas de cémputo en los Estados Unidos de América, pues en éste; la
Suprema Corte de Justicia, eliminé toda duda existente, y confirmé la paten-

6 Por tanto, incluso siguiendo el caso Benson, cuando un programa de ordenador que no
es explicitamente limitado a resolver problemas matematicos, no sera considerado como un al-
goritmo y por tanto serd patentable. Vid. GiBBY, John, “Software patent developments. A
programmer’s perspective”; Journal, Intellectual Property Law Review, West Group., U.S.A., 1999,
p. 144.

7 Diamond v Chakrabarty 447 US 303 (1980).
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tabilidad de TODOS LOS OBJETOS QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS DE
PATENTABILIDAD, y que hasta el momento se encontraban en la linea gris de
reconocimiento.

En el caso Chakrabarty, la Suprema Corte de Justicia, decidié que un
microorganismo creado por humanos, era un objeto patentable, toda vez
que constituia una manufactura o composicién de la materia.8

Derivado de ello, y aun cuando el caso Chakrabarty no guardé relacién
directa con la patentabilidad de los programas de ordenador, el razonamien-
to detrds del mismo originé un conjunto de decisiones posteriores favorables
a su patentabilidad.

De esta manera, el mdximo tribunal de Estados Unidos, interpreté que el
Congreso Americano, al redactar la legislacion sobre patentes, tuvo la intencion
de incluir como objeto patentable, a “todo aquello creado por el hombre, que se
encuentre bajo el sol”. Por ende, la interpretacion de la Suprema Corte de Justi-
cia definio que los legisladores del Congreso, al redactar la ley, no tuvieron
la intencion de excluir previamente de la patentabilidad, a nin-
gun objeto, que mereciera proteccion.

En concordancia, se continud con el criterio de no patentar aquellas co-
sas que por su naturaleza propia simplemente no se pueden ser monopoliza-
das por un derecho ; como son el aire que respiramos o el agua que bebemos,
y otros ejemplos mas, cuyas caracteristicas las convierte en objetos inapro-
piables, ya sea por estar fuera del comercio, ser contrarios a la ley, carecer
de aplicacién industrial, contrariar las leyes de la naturaleza, ser un fendme-
no fisico o una idea abstracta.?

En suma, el caso Chakrabarty reafirmé el criterio establecido por la ley
norteamericana, que dicta que “todo lo creado por el hombre ... se podra
patentar”. Consecuentemente, fue el razonamiento detrds de Chakrabarty, el

8 Fl caso planteaba patentabilidad de un organismo (bacteria) modificado genéticamente,
cuya peculiaridad residia en la facultad de descomponer multiples elementos del petréleo, lo-
grando un gran potencial en el tratamiento de derrames de crudo.

Para contestar la pregunta de si una forma de vida creada por el hombre podia ser objeto
de proteccion del derecho de patentes, la Suprema Corte acudi6 a las palabras de Thomas Je-
fferson en la Ley de Patentes de 1793, que fijé el campo de aplicacién de la patente a “todo
arte, maquina, manufactura nueva y util, o toda mejora nueva y util”. Acta de febrero 21 de
1973, Sec. 1.1 del Estatuto 319. Jefferson tenia la filosofia de que la ingenuidad debia recibir
una motivacién liberal Ingenuity should receive a liberal encouragement. Quinto Escrito de
Thomas Jefferson. 75-76, 1871.

Subsecuentes leyes de patentes de 1836, 1870, y 1874 dejaron el texto intacto, y en la re-
forma de 1952 se cambi¢ el término “arte” por “proceso”, pero la esencia de la ley se mantenia
igual. La Suprema Corte fundamenté su sentencia en la tradicién legislativa que acompaii6 la
ley de patentes de 1952. El reporte del Comité informaba que la intencién del Congreso era
brindar la posibilidad de patentar “Todo lo creado por el hombre que esté bajo el sol”. La Supre-
ma Corte dejo clara la existencia de unos limites excluyentes al campo de aplicacién del dere-
cho de patentes, como las leyes de la naturaleza, los fenémenos fisicos y las ideas abstractas.
STOBBS, Gregory A., op. cit., p. 44.

9 STOBBS, Gregory A., idem, p. 147.
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que aclard la patentabilidad de la tecnologia de punta, y la que fundamentd
las decisiones posteriores sobre la patentabilidad de los programas de
ordenador.

59.3. El Caso Diamond vs. Diehr, 450 US 175 (1981)

La primera decisién norteamericana que se pronuncia a favor la patenta-
bilidad de los programas de ordenador, fue el caso Diehr.10

En el caso Diehr, el objeto reivindicado, consistia en un programa de or-
denador que abria un molde, que contenia caucho sintético, en el preciso
momento en que éste estaba curado. Para realizar el proceso de moldeado
en serie y con precision, el aparato, utilizaba sensores que median la tempe-
ratura del molde, llenaba de informacion al ordenador; y recalculaba el
tiempo de curacidn, para luego abrir el molde autométicamente y en el pre-
ciso instante.1!

El Tribunal de Apelacion de Patentes de los Estados Unidos, resolvio,
que solo por el hecho de involucrarse un ordenador en la interpretaciéon de
la férmula, no queria decir que el procedimiento se encontrara fuera del
campo de aplicacién del derecho de patentes. Esta decisién fue sometida
posteriormente a revision de la Suprema Corte de Justicia, quien al resolver;
reafirmé la decisién del tribunal de apelaciones, y adicioné que: “aunque la
ecuacion matemadtica como tal, no se puede patentar; si ésta se incorpora a
un proceso de fundicién de caucho que otorga una solucion til al proceso,
no hay razoén para que se excluya la posibilidad de la obtencién de un dere-
cho de patente”.

De esta forma, la Suprema Corte siguiendo el razonamiento expuesto en
el caso Chakrabarty segun el cual era posible patentar “todo lo creado por el
hombre que esté bajo el sol”, y que determind que: “si es posible patentar un
organismo modificado genéticamente, también puede ser patentado un pro-
grama de ordenador”.12

Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia, aclard, que no obstante
se presentaba en el objeto del caso, una ecuacién de ley natural; las reivindi-
caciones no pretendian obtener derechos exclusivos sobre tal ecuacion. 13 En
su lugar, Diehr busca solamente excluir a otros del uso de esa ecuacion, en
conjunto con todos los otros pasos del proceso reclamado.14

10 Diamond v Diehr, 450 US 175 (1981).

11 StoBBs, Gregory A., op. cit., p. 151.

12 “If, under this rationale, biogenetically engineered life forms are patentable subject
matter, then computer software must also be patentable subject matter.” Diamond v Chakrabarty
447 US 303 (1980).

13 Considerando que como consecuencia del caso Benson, se impide obtener derechos ex-
clusivos sobre una ecuacién o ley natural.

14 GiBBY, John, “Software patent developments. A programmer’s perspective”; Journal, In-
tellectual Property Law Review, West Group., U.S.A., 1999, p. 151.
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A su vez, determind que un algoritmo, es similar a una ley de la natura-
leza y por lo tanto no es patentable. No obstante, no todos los programas
algoritmicos son similares a las leyes de la naturaleza. Tal seria el caso de un
algoritmo complejo, utilizado para implementar un filtro. Tal algoritmo pue-
de tener cientos de cédigos en lineas. Ese cédigo es compilado y convertido
en un lenguaje ejecutable por la mdquina, e instruye al microprocesador
para proceder de determinada forma. Por ello seria dificil ver que este resul-
tado sea comparado con la ley de la naturaleza.15

La Suprema Corte de Justica concluyd, que el caso Diehr, al no reivindi-
car una férmula matematica, sino un proceso industrial para amoldar un
producto de hule; su producto era patentable. A lo cual el juez Rehnquist
complementd: “serd patentable un proceso cuando exista transformacion y
reduccion de un articulo a un estado o cosa distinta. Esta sera la respuesta a
la patentabilidad de una reivindicacién, que no incluya una maquina en
particular”.

59.4. El Caso In re Alappat, 33 F3d 1526 (1994)

El invento del caso Alappat, resuelto por la Corte Federal de Apelaciones
de Estados Unidos, consistié en un rastreador mejorado, aplicable a los osci-
loscopios.16

Durante el procedimiento, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal;
reconocié —siguiendo lo resuelto previamente por la Suprema Corte de Jus-
ticia en el caso Chakrabarty— tres categorias de objetos no patentables: las
leyes de la naturaleza, los fendmenos naturales y las ideas abstractas.1?

A su vez, sintetizé las resoluciones de los casos Benson y Diehr;18 y preci-
sO; que la Suprema Corte de Justicia jamas tuvo la intencién de crear una
cuarta categoria general de objetos excluidos de patentabilidad.

El Tribunal de Apelacién del Circuito Federal, en pleno, dictd, que si
bien es cierto que los algoritmos matemadticos per se no son patentables, cier-
tos tipos de objetos matematicos si podran serlo. Record6 que hay ciertos ti-
pos de objetos matematicos, que por si solos, representan Unicamente ideas
abstractas hasta el momento que se reduzcan a algtin tipo de aplicacién
practica. Y concluyd, que podré patentarse todo objeto, cuyas reivindicacio-

15 En Diehr el algoritmo matematico se usé como parte de una aplicacién practica especi-
fica, un proceso para moldear el hule, y limitado a un proceso fisico asociado.

16 Las sefiales en los circuitos eléctricos, regularmente varian ciclicamente a una frecuen-
cia alta en forma de ondas altas y bajas, visibles a través del uso de un osciloscopio. Para tal
efecto, el invento del caso, utilizaba un sistema novedoso implementado por un microprocesa-
dor, que suavizaba las ondas expuestas en el osciloscopio para su vision.

17 GiBBY, John, op. cit., p. 165, el caso cita Diamond v. Diehr.

18 Vid.
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nes; satisfagan los requisitos sefialados por la secciéon 101 de la legislacién
de patentes americana, aun cuando la invencidn, contenga algoritmos mate-
maticos; y siempre y cuando dicho algoritmo sea implementado en un proce-
so y realice una funcién que las leyes de patentes protejan. Por tanto es
irrelevante si una solicitud contiene en alguna de sus partes, algin objeto
que no podria ser patentable per se.19

El Tribunal Federal, afiadié que: “Los inventos que trabajan a través de
electrénica digital no deben ser excluidos de patentabilidad solamente por el
hecho de que su mecanismo de operacidon pueda ser representada a través
de férmulas matemdticas”.20

Por lo tanto, resolvié que la invencién del caso Alappat, al no conformar
un concepto matematico sin cuerpo, sino una mdaquina especifica que produ-
cia un resultado 1til, concreto y tangible logrado gracias a un proceso, es
patentable.2!

59.5. El Caso State Street Bank and Trust Co. v. Signature
Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

El Caso State Street Bank2?2 es un caso relativo a un software que procesa
datos implementados por un algoritmo matemadtico para realizar métodos de
negocios.23

En él, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos;
de nuevo recordd, que las leyes de naturaleza, fenémenos naturales e ideas
abstractas no se pueden patentar,24y determind, que para patentar un pro-
ducto, primero debia aplicarse, el principio Bolean, que consiste en analizar;
si un invento para hacer negocios, produce un resultado préctico, util, con-
creto y tangible.

A partir del caso State Street, se concluyé de manera determinante; que
toda invencién para ser patentable debera producir efectos utiles, concretos
y tangibles, independientemente si utiliza algoritmos en su operacién.25

19 Los algoritmos matemadticos como tales, no podrdn patentarse pues equivaldria a una
reivindicacién de leyes de la naturaleza. Tomar ideas abstractas y manipularlas juntas no afiade
nada a la ecuacién. In re Alappat, op. cit., p. 1570.

20 In re Alappat, op. cit., p. 1570.

21 A tal efecto, el Juez Beauregard sefald que el invento del caso Alappat, era un producto
que controla la operacién de una maquina, no un proceso como tal.

22 Street Bank and Trust Co. v Signature Financial Group. 149 F.3d, 1368 (Fed. Cir. Jul.
23, 1998).

23 Journal of the Patent and Trademark Office Society, U.S.A., Junio 2005, volumen 87, no
6, pp. 437 a 520.

24 StoBBS, Gregory A., op. cit., p. 177.

25 El software es un método y no un aparato. El objeto patentable se fija en un aparato.
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60. SINTESIS DE LA JURISPRUDENCIA DE ESTADOS UNIDOS

En el caso Benson se decide por primera vez, que los métodos y algorit-
mos, se consideran verdades cientificas en espera de descubrirse por los que
no los conocen, y por lo tanto no son patentables.

En el caso Chakrabarty, la Suprema Corte fija de manera jurisprudencial
las palabras del Congreso de los Estados Unidos, y dicta que todo lo creado
por el hombre y que se encuentre bajo el sol, serd patentado situaciéon que se
aplicara en las posteriores decisiones sobre patentabilidad del software.

En Diehr la Suprema Corte resolvié por primera vez la patentabilidad del
software, y defini6é que las ideas abstractas deben mantenerse siempre como
no patentables, las aplicaciones practicas de las ideas abstractas pueden pre-
sentar un objeto patentable. Tal serd el caso de las aplicaciones practicas
hechas por el hombre.

En el caso In re Alappat, la Corte Federal de Apelaciones, definié a la
aplicacién prdctica, como aquella que otorgue un resultado ttil, concreto y
tangible. Y que podrd patentarse todo objeto, cuyas reivindicaciones, satisfa-
gan los requisitos sefialados por la secciéon 101 de la legislacién de patentes
americana, aun cuando la invencién, contenga algoritmos matemadticos; y
siempre y cuando dicho el algoritmo sea implementado en un proceso y rea-
lice una funcién que las leyes de patentes protejan por lo que los inventos
que trabajan a través de electrénica digital no deben ser excluidos de paten-
tabilidad solamente por el hecho de que su mecanismo de operacién pueda
ser representada a través de formulas matematicas.

Finalmente el caso State Street, reafirma la premisa de que cuando un
producto sea til, concreto y genere resultados tangibles, serd patentable.



CAPITULO SEPTIMO

EL DERECHO DE PATENTES CONFORME AL ACUERDO SOBRE LOS
ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
RELACIONADOS CON EL COMERCIO ADPIC/TRIPS

61. NOCIONES GENERALES

El ADPIC es el Tratado Internacional que coordina en un solo instrumen-
té la regulacién de la Propiedad Intelectual mundial (Propiedad Industrial y
Derechos de Autor). Lamentablemente no hay trabajos preparatorios que
ayuden a interpretar el ADPIC, sino solo propuestas de varios paises y docu-
mentos que sefialan el estado de los mismos.!

El Acuerdo rige para todos los paises signatarios del mismo, reafirmando
para los Estados miembros; el cumplimiento de los distintos Convenios Inter-
nacionales existentes en materia de propiedad intelectual e industrial.2

En materia de patentes, exige a los Estados miembros, ademds de cum-
plir con éste Acuerdo, mantener y cumplir con los criterios exigidos por la
Convencio6n de Paris.3 Con ello, los Estados signatarios tanto del ADPIC como
del Convenio de Paris, reafirman el cumplimiento y ejercicio de la préctica
de patentes internacional. Y para aquellos no obligados por el Convenio de
Paris, con el ADPIC se convierten en Estados que siguen sus politicas, unifor-
mando asi la practica internacional.

1 MuIR, Ian, European patent law: Law and procedure under the EPC and PCT, Second edi-
tion, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 11.

2 Ibidem.

3 Articulo 2: Convenios sobre propiedad intelectual.

1. En lo que respecta a las Partes II, IIl y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirdn
los articulos 1 a 12 y el articulo 19 del Convenio de Paris (1967).

2. Ninguna disposicién de las Partes I a IV del presente Acuerdo ird en detrimento de las
obligaciones que los Miembros puedan tener entre si en virtud del Convenio de Paris, el Conve-
nio de Berna, la Convencién de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de
los Circuitos Integrados.

4 Los Articulos 2 y 3 de Paris se refieren a trato nacional, 4 y 4bis sobre previsiones en la
solicitud en varios paises, importacién y licencias obligatorias, independencia de patentes en
cada pais, y el derecho de mencionar al inventor.
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Podemos considerar al ADPIC, como el instrumento juridico de mayor
aplicacion internacional, que armoniza el sistema autoral e industrial.5

62. MATERIA PATENTABLE SEGUN EL ADPIC

El ADPIC establece los requisitos de patentabilidad, utilizando criterios
similares a los expresados para el examen internacional del PCT.6 A diferen-
cia de éste ultimo, el ADPIC (o TRIPS por sus siglas en inglés), evita definir
los conceptos de novedad, altura inventiva o aplicacion industrial,” lo cual
deja a la legislacién interna de cada Estado.

De esta forma y siguiendo un espiritu incluyente, determina en su ar-
ticulo 27 “...las patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean
de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecno-
logia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y
sean susceptibles de aplicacion industrial.s

63. EXCLUSIONES EN EL ADPIC

El ADPIC no excluye a ninguin objeto de la patentabilidad, no obstante lo
cual, autoriza a los Estados miembros a excluir de la patentabilidad a aque-
llas invenciones cuya explotacion comercial (mas no su realizacién) en su
territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden ptiblico o
la moralidad, para proteger la salud o la vida de las personas o de los
animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explo-
tacién esté prohibida por su legislacion interna.? Dicho de otro modo, siem-
pre que se excluya de manera limitada y en los casos expresos, por seguridad
juridica a favor de la comunidad evitandoles un dafio, y no por conveniencia
politica interna.

Ademas de los anteriores —sefiala el ADPIC—, los paises podran excluir
de la patentabilidad: a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirtrgicos

5 A diferencia del PCT, que regula las patentes internacional y que también aplica el CUP;
el ADPIC, regula en un solo instrumento, toda la materia del Derecho Intelectual, motivo por el
cual, ademds de fundamentarse en el CUP, también lo hace en el Convenio de Berna.

6 NoLrr, Markus, ADPIC, PCT and Global Patent Procurement, op. cit., p. 10. Vid. Articulo
33 PCT.

7 Tampoco define que es una invencién, como tampoco lo hace el CPE. GERVAIS, Daniel,
The ADPIC AGREEMENT, Second ed., Thomson, London, 2003, pp. 144 y ss.

8 Para armonizar la terminologia utilizada por estados unidos, el ADPIC considera para los
efectos del Articulo 27; que las expresiones “actividad inventiva” y “susceptibles de aplicacién
industrial” son sinénimos respectivamente de las expresiones “no evidentes” y “ttiles”, sindni-
mos de inventive step y usefulness).

9 Articulo 27.3 ADPIC.


Corrector
Cross-Out


ACUERDO SOBRE LOS ADPIC/TRIPS 181

para el tratamiento de personas o animales; b) las plantas y los animales
excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos
para la produccién de plantas o animales, que no sean procedimientos no
bioldgicos o microbiolégicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran protec-
cién a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un siste-
ma eficaz sui generis o mediante una combinacién de aquéllas y éste.10

Derivado de los numerus clausus anteriores, el ADPIC, no excluye a los
programas de ordenador de la patentabilidad.1! Especialmente es muy claro
al sefialar en su Articulo 27, que: “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 industrial”, por lo tanto incluyendo a los
programas de ordenador.

El hecho de que en su apartado relativo a los derechos autorales; inclu-
ya a los programas de ordenador, dentro de la proteccién como obras lite-
rarias bajo el Convenio de Berna,12 y les dé una atencién especial, no
significa que por dicha razon se les excluya del derecho de patentes, bajo el
principio general que dicta que lo que no se excluya expresamente; se enten-
derd incluido.13

A su vez, los Miembros del ADPIC, podran prever excepciones limitadas
de los derechos exclusivos conferidos por una patente (mds no del OBJETO
PATENTABLE, cuyas excepciones ya fueron marcadas por falta de los requisi-
tos de patentabilidad por su articulo 27), a condicién de que tales excepcio-
nes no atenten de manera injustificable contra la explotaciéon normal de la
patente ni causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titu-
lar de la patente, teniendo en cuenta los intereses legitimos de terceros.14

En los articulos siguientes, el ADPIC prevé los derechos conferidos a los
inventores y titulares, las excepciones a los mismos; y la duracién de la pro-
teccion. Asimismo, invierte la carga de la prueba cuando existe una patente
de procedimiento!s y desarrolla un conjunto de procedimientos en caso de
controversia.

10 Ibidem.

11 MUIR, Ian, op. cit., p. 316.

12 Norrr, Markus, op. cit., p. 65.

13 Por ende, el ADPIC incluye la proteccién de los programas de ordenador al no excluirlos
expresamente de patentabilidad, ademas de regularlos expresamente por la proteccién acumu-
lada de los derechos de autor. No por regularlos expresamente en el derecho autoral, veran mi-
nados sus capacidades de patentabilidad.

14 Articulo 30: Excepciones de los derechos conferidos

15 Articulo 34: Patentes de procedimientos: la carga de la prueba

1. A efectos de los procedimientos civiles en materia de infraccién de los derechos del titu-
lar a los que se refiere el parrafo 1 b) del articulo 28, cuando el objeto de una patente sea un
procedimiento para obtener un producto, las autoridades judiciales estaran facultadas para or-
denar que el demandado pruebe que el procedimiento para obtener un producto es diferente
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En suma, ADPIC adquiere importancia, pues en un Acuerdo Internacio-
nal; establece la patentabilidad de todos los inventos que cumplan con los
requisitos de patentabilidad y las reglas para la exclusién limitativa de
los casos que cumplan las condiciones que impone para la exclusiéon dentro
de los cuales no se encuentra el software. Por lo tanto, no impide que se pa-
tenten los programas de ordenador, ni faculta a sus Estados miembros a ha-
cerlo, conforme a las reglas de exclusion establecidas.

del procedimiento patentado. Por consiguiente, los Miembros estableceran que, salvo prueba en
contrario, todo producto idéntico producido por cualquier parte sin el consentimiento del titular
de la patente ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, por lo menos en una de
las circunstancias siguientes:

a) si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo;

b) si existe una probabilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y el titular de la patente no puede establecer mediante esfuerzos ra-
zonables cudl ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

2. Los Miembros tendran libertad para establecer que la carga de la prueba indicada en el
parrafo 1 incumbird al supuesto infractor sélo si se cumple la condicién enunciada en el aparta-
do a) o sélo si se cumple la condicién enunciada en el apartado b).

3. En la presentacion de pruebas en contrario; se tendran en cuenta los intereses legitimos
de los demandados en cuanto a la proteccién de sus secretos industriales y comerciales.
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CAPITULO OCTAVO
TRATADO SOBRE EL DERECHO DE PATENTES (PLT)

64. NOCIONES GENERALES

Me parece conveniente hacer una pequefia mencién de la existencia de éste
Tratado, con el objetivo de tener una vision global de los Instrumentos exis-
tentes. Y me refiero al PLT de manera limitada, toda vez que es un Tratado
procedimental y no sustantivo, de aplicacién en solo algunos paises euro-
peos, y que no hace referencia a los objetos de exclusién de patentamiento.

Entro en vigor en abril de 2005, y rige en la actualidad exclusivamente
en Moldavia, Kirguiz, Eslovenia, Eslovaquia, Nigeria, Ucrania, Estonia, Dina-
marca, Croacia y Rumania.
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CAPITULO NOVENO

LAS DISCUSIONES MAS RECIENTES SOBRE
LA PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

65. NOCIONES GENERALES

Los programas de ordenador han adquirido una enorme importancia
econdmica y social en nuestros dias. Asi lo demuestra el crecimiento del nu-
mero de trabajadores del sector en Europa occidental de entre un 24 y un 71
por ciento, entre los afios de 1999 y 2003. Su potencial de crecimiento y su
impacto en la economia seran todavia mayores en un futuro préximo debido
a la paulatina implantaciéon del comercio electrénico en la sociedad de la
informacién.!

La disparidad entre las interpretaciones judiciales en los diversos paises
del mundo, de la Unién Europea (como las del Reino Unido y Alemania), y
la posicién de Estados Unidos, en donde la patentabilidad de las invenciones
relacionadas, ha contribuido al crecimiento de las industrias relacionadas
con este ambito, dispard todas las alarmas en el seno de la Unién Europa.

La Unidn Europea, considerd insuficiente la protecciéon que los derechos
de autor, otorgaban a los programas de ordenador, y propuso explorar la
posibilidad de su proteccion expresa a través del derecho de patentes.

La conveniencia de adoptar una nueva Directiva, parecia clara para que
la Unién Europea no perdiera la capacidad competitiva frente a los Estados
Unidos, donde, como comentamos, la patentabilidad de las invenciones im-
plementadas por ordenador no ofrece ningtin impedimento.2

Tras la promulgaciéon del Libro Verde sobre la Patente Comunitaria y el
sistema de patentes en Europa, la patentabilidad de las invenciones imple-
mentadas por ordenador fue uno de los temas declarados prioritarios a prin-
cipios de 1999 para que la Comisién Europea adoptase medidas rdpidamente.

La Unién Europea evitd discutir la patentabilidad de los programas como
tales, que eran excluidos por el CPE, y propuso reconocer expresamente, la

1 Noticias, ADI, T. XXII, 2001, P4g. 1565.
2 Por lo anterior, no es errado afirmar que algunas invenciones implementadas por orde-
nador patentadas en Estados Unidos, son de dominio publico en Europa.
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patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador, que de he-
cho ya se venia realizando.3 Para tal efecto, consideré que seria conveniente
presentar una nueva Propuesta de Directiva, que armonizara las legislacio-
nes de los Estado miembros y aboliera la inseguridad juridica producida por
las diversas interpretaciones de los tribunales de los Estados de la Unién
Europea, a la vez que se propuso reformar el Articulo 52 del CPE. En conse-
cuencia, el 22 de febrero de 2002, la Comisién Europea hizo publica la
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Paten-
tabilidad de las invenciones implementadas por ordenador.4

66. PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO SOBRE LA PATENTABILIDAD DE LAS
INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR ORDENADORS

La Propuesta de Directiva sobre patentabilidad de invenciones imple-
mentadas por ordenador, proponia, en concordancia con el Articulo 27.1 del
ADPIC, que los Estados miembros garantizaran su consideracién a las inven-
ciones implementas por ordenador, como pertenecientes a un campo de la
tecnologia.6 Con ello, quedaba demostrada la diferencia que presentan las
invenciones implementadas por ordenador, con los algoritmos matematicos
(que no pueden pertenecer al campo de la tecnologia, por carecer de refe-
rencia en un entorno fisico concreto).

En el Articulo 4° proponia una regulacién sobre las condiciones de pa-
tentabilidad, y reiteraba los tradicionales requisitos exigidos para patentar
una invencién. Por lo tanto, las invenciones implementadas por ordenador,
tendrian que aportar una contribucioén técnica.”

A su vez, la Propuesta de Directiva sobre patentabilidad de invenciones
implementadas por ordenador, mantenia la prohibicién de patentar los pro-
gramas de ordenador aisladamente en cuanto tales, y solo consideraria la

3 Tanto la OEP como las Oficinas nacionales habian concedido miles de patentes a inven-
ciones implementadas en ordenador, estimdndose que solo la OEP ha concedido mas de 20,000
El nimero de registros varifa, toda vez que por la dificultad que presenta la solicitud; la mayoria
de las ocasiones se aplican conjuntamente con el hardware, o con otra maquina.

4 CoM (2002) 92 final.

5 coM (2002) 92 final.

6 Articulo 3° de la Propuesta de Directiva sobre patentabilidad de invenciones implemen-
tadas por ordenador.

7 El concepto de contribucién técnica se toma de la préctica de las Cdmaras de Recursos
de la OEP y se indica como las caracteristicas técnicas que constituyen la soluciéon del problema
pertinente en los efectos obtenidos en la resolucién del problema, y en la necesidad de conside-
raciones técnicas para llegar a la invencién implementada en ordenador tal como se reivindica.
Para determinar si existe o no contribucién técnica debera evaluarse a la invencién en su con-
junto, en armonia con la doctrina establecida en diversas resoluciones de las Cdmaras de recur-
sos de la OEP.
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patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (reafirman-
do que son patentables).

Finalmente, la Comisién de la Unién Europea vot6 en el 2005, en contra
de la Propuesta (al igual que algunos gobiernos de los Estados miembros),
rechazando la Propuesta de Directiva, y sin mostrar apoyo alguno a los estu-
dios de impacto econdmico analizados. Consecuentemente, convocé a discutir
una nueva Propuesta de Directiva, para el futuro préximo. Derivado de lo an-
terior, hoy en dia en Europa, las invenciones implementadas por ordenador
siguen interpretandose, sin armonizacion, dependiendo del caso particular.8

67. OPINION DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE APELACION
(ENLARGED BOARD OF APPEAL) DE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES
(OEP 0 EUROPEAN PATENT OFFICE —EPC— POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Desde los afios sesenta, la Oficina Europea de patentes, discute la pa-
tentabilidad de los programas de computo, situacion que logré mds contro-
versia que éxito, y que motivé que el articulo 52 del CPE se reformara para
establecer que “las invenciones en todos los campos de la tecnologia son
patentables”.

Esta situacion dejaba a la OEP y los Tribunales nacionales la interpreta-
cién del CPE, por lo que al respecto en 1972, un grupo de trabajo al respecto
expreso: “... un tema tan importante como los programas de cémputo, no
deben dejarse en un estado de prolongada incertidumbre, estando pendien-
tes los desarrollos legales”.o

Por lo anterior, se dejé a la OEP la emisién de criterios interpretativos
del CPE, los cuales en el caso particular gener6 resoluciones distintas y aparen-
temente contradictorias, en relacion con la patentabilidad de los programas de
computo, asi como de las cualidades que deben contener para tal efecto.
En consecuencia, el 22 de octubre de 2008 el Presidente de dicha oficina,
solicité al Pleno de la Corte de Apelacion, con el caso numero G3/2008, la
emision de una opinion especializada (referral) que resolviera un criterio a
seguir; sobre la patentabilidad de los programas para computadoras, conforme
a la legislacion Europea, el cual emitié su opinién el 12 de mayo de 2010.10

La solicitud de Opinidn, se ha convertido en el documento de consulta
obligado para los estudiosos de este tema, pues el Presidente de la Oficina
Europea de Patentes, detalld los antecedentes y resoluciones contradictorias

8 “The patentability of computer programs”, Discussion of European Level Legislation in
the field of patents for software, European parliament, 2002, JURI 107 EN, p. 19.

9 52 Conferencia Intergubernamental para establecer el sistema europea de otorgamiento
de Patentes, celebrada en Enero y Febrero de 1972, BR/168 e/72 eld/KM/gc, p 14, 36. Citado
en la Opinién de Punto de Acuerdo del Pleno del Tribunal de Apelacién, p. 2.

10 Referral under Article 112 (1)(b) EPC, presentado por Alison Brimelow, Presidente de
OEP, 22 de octubre de 2008, ante la Oficina Europea de Patentes. Vid. www.epo.org
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existentes al respecto; y derivado de €l, se publicaron las opiniones de los
diversos sectores involucrados con el mismo.

Dentro de las interrogantes a considerar por el Pleno para una interpre-
tacién clara, el documento se refirié a la exclusion del programa de computo
como objeto patentable, a las caracteristicas y cualidades que deberian com-
prender las reivindicaciones de un programa de cémputo (o invencién im-
plementada por un ordenador) para ser patentable, sobre los efectos y
caracter técnico de un programa implementado por ordenador como ele-
mentos indispensables de la solicitud de una patente, y la programacién del
programa de cdmputo, como actividad mental o técnica.

Como comentamos, para obtener una opinién integral, la OEP realizé
una consulta publica a expertos en la materia, instituciones publicas y priva-
das de Europa y Estados Unidos de América, asi como a las mds importantes
empresas e industrias desarrolladoras y comercializadoras de software del
mundo, abogados, asociaciones civiles, industrias del software de cédigo
abierto (open source code), desarrolladores y programadores individuales, e
instituciones académicas; quienes enriquecieron el debate, al expresar sus
distintos intereses y puntos de vista sobre la materia y sobre las distintas
sentencias emitidas por dos, de los Tribunales de Apelaciéon Europeos.11

En su Opinién emitida, el Pleno resolvié confirmar los criterios emitidos
por la OEP sobre la patentabilidad de los programas de cémputo, conforme a
la Convencién Europea de Patentes. No obstante reconocié que existian dife-
rencias entre las dos decisiones de las Cortes de Apelacién,12 sobre lo cual en
una opinién de fecha 12 de mayo de 2010, determiné que: “el derecho juris-
prudencial [case law] emitido sobre nuevos aspectos técnicos y/o legales, no
siempre se desarrolla de manera lineal, por lo que los criterios anteriores, pue-
den ser abandonados o modificados, por lo que las resoluciones anteriores,
constituyen un desarrollo legitimo del derecho, en lugar de un conflicto”.13

En razoén de lo anterior, ante la ausencia de un aparente conflicto entre
las decisiones de las Cortes de Apelacidn, el Pleno concluyé que no se cum-
plieron los requerimientos legales necesarios para la emisién de una Opinién
Especializada que defina los criterios a seguir (similar a una jurisprudencia
mexicana), por lo que los anteriores mantienen su vigencia.l4

11 Para conocer las mas de cien opiniones consultadas, véase www.epo.org, amicus curiae
briefs.

12 Fl principal objetivo de las Cortes de Apelacién es interpretar el Convenio Europeo de
Patentes.

13 Véase Opinién del Pleno de la Corte de Apelaciones, del 12 de mayo de 2010, en rela-
cién con la solicitud de Opinién de punto de Ley, realizado por el Presidente de la Oficina Euro-
pea de Patentes, en el caso G3/2008.

14 El articulo 112 de la Convencién Europea de Patentes o EPC por sus siglas en inglés,
determina que uno de los propdsitos de una Solicitud de Opinién (referral) al Pleno del Tribu-
nal de Apelacién, es asegurar una aplicacion uniforme de la ley, lo cual depende de la existencia
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67.1. Caso G3/2008

La patentabilidad de los programas de cémputo; se ha mantenido en
debate en la practica judicial y administrativa, asi como en la doctrina de los
paises mas avanzados en sus sistemas de patentes.15

Previamente el Parlamento y el Consejo Europeo, hicieron un esfuerzo por
armonizar las leyes al respecto, a través de una Directiva (Directiva COM 2002
92 final 2001/0047 (COD), la cual lamentablemente no se aprobd, especial-
mente porque ésta se quedd corta en establecer una clara linea entre lo exclui-
do y lo patentable; no obstante contar con los precedentes de las distintas
resoluciones convergentes de las cortes nacionales europeas, las cuales no
obstante no ser obligatorias a la OEP, son un gran marco de referencia.

A partir de este esfuerzo, y dado el conflicto aparente entre las resolu-
ciones de dos de sus Cortes de Apelacion,6 el Presidente de la OEP; presentd
una Solicitud de Opinién de referencia (referral) al Pleno de la Corte, a la
cual le fue asignado el niimero de caso G3/08.

En su introduccidn, la Solicitud de Opinién emitié distintas opiniones que
constituyeron un enorme antecedente para el lector y estudioso del tema,
pero jamas obligatorias para la determinacién del Pleno.

Dentro de sus proezas, la solicitud define al programa de computo, como
“una serie de pasos o instrucciones, que seran realizados por una computa-
dora [u otro software] cuando el programa sea ejecutado”.1?

Al programa de cémputo, se le da el sinénimo de programa, software,
programa para una computadora; y el término computadora se define para
incluir cualquier aparato programable, incluyendo por ejemplo un teléfono.18

Dicho estudio considera al efecto técnico como parte elemental de una
patente, aunque lamentablemente evade definir lo que debe entenderse por
“técnico”, ya sea en su caracter, efectos o consideraciones, por lo cual la
vaguedad del término se mantendra para la interpretacion de los casos
particulares.

La Solicitud, ésta consta de cuatro preguntas, seguidas de un razona-
miento especializado, las cuales resumen las opiniones encontradas en los
casos divergentes a resolver por el Pleno.

En la Solicitud de Opinidn, se refieren entre otras cosas, a si un progra-
ma de computadora, solo puede ser excluido de patentamiento, cuando se

de decisiones en conflicto o divergentes que se deberdn resolver en un solo criterio (abweichen-
de Entscheidungen o different decisions).

15 Opini6n del Pleno de la Corte de Apelaciones, del 12 de mayo de 2010, op. cit. pp. 6y ss.

16 Es la misma Corte pero con distintos integrantes, razén por la cual se les considerd
como dos Cortes distintas, para efectos de la contradiccién de opiniones.

17 Véase Solicitud de Opinién Especializada al Pleno de la Corte (referral) de fecha 22 de
Octubre de 2008, presentada por el Presidente Alison Brimelow, p. 3.

18 Ibidem.
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considera “como tal”, si expresamente se reivindica en la solicitud, como un
programa de cémputo; o en otras palabras; si por el hecho de mencionar en
las reivindicaciones de la solicitud de patente a un programa de computo o
utilizar las palabras “programa de cémputo” , la invencién se excluye en au-
tomatico como objeto patentable; o incluso si el hecho de utilizar sindnimos
de programas de computadora ¢evitaria la exclusion?.

Los casos divergentes al respecto, son T 1173/97 IBM (OJ EPO 1999,
609) y T 424/03 Microsoft, 23 de febrero de 2006.

67.1.1. Caso 1173/97 IBM

El caso 1173/97, se refiere referente a un programa de recuperaciéon de
datos en un ordenador. En el caso, el Tribunal de Apelacién, decidi6é que el
legislador no quiso excluir de patentabilidad a todos los programas para
computadoras, e hizo la distincién sefialando que dentro de todos los pro-
gramas de computadoras, existen un subtipo que son los programas como
tales, y son estos tnicamente los excluidos de patentabilidad. Aquellos pro-
gramas de computo que no estuvieran en este subtipo, serian patentables.19

Adiciond, que los programas de ordenador serian patentables, si tienen
un cardcter técnico, el cual es un elemento esencial de patentabilidad de
una invencion. Y afiade: “... para determinar si un programa de cémputo
se excluye o no de patentamiento, se debe atender a que realice una funcién
de programa de cdmputo la invencién, y no en la manera literal en la que se
reivindique ésta”. 20

La Corte definié, que un programa de computo reivindicado como tal,
no estard excluido de patentabilidad, si el programa, cuando se ejecute o
cargue en un ordenador, es capaz de realizar un efecto técnico adicional a la
interaccién fisica normal, entre el programa y la computadora en la que
corre”.21

Considerando que conforme al articulo 52 (1) del CPE, las patentes Eu-
ropeas deberdn ser otorgadas para todas las invenciones, siempre que ten-

19 Fundamenta su razonamiento en el art. 27.1 del ADPIC, que obliga a que cualquier pro-
ducto o proceso en todos los campos de la tecnologia son patentables.

20 Véase caso T1173/97, razonamientos 4, 5.2 y 5.4.

21 “Las modificaciones fisicas en el hardware que causen corrientes eléctricas, derivan de
la ejecucidén de las instrucciones dadas por los programas para las computadoras, los cuales no
pueden per se constituir un caracter técnico requerido para evitar la exclusion de tales progra-
mas. Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 6.2.

“...no obstante que tales modificaciones sean consideradas como técnicas, no pueden ser
usadas para distinguir a los programas de computadoras con cardcter técnico [con un efecto
técnico adicional], de los programas de computadora como tales [que solo corren]”. Idem. Nu-
meral 6.3.

“... el hardware no es parte de la invencién,... el medio que lee, solamente constituye el
soporte fisico en el cual el programa se guarda, lo cual no es considerado como hardware...”
Ibidem. Numeral 9.3
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gan novedad, altura inventiva y aplicacién industrial, los programas para
computadoras deben ser considerados como invenciones patentables, siem-
pre y cuando tengan un cardcter técnico.22

Existird caracter técnico, cuando el programa cause un efecto técnico
adicional cuando corra el programa.23

Conforme a la decisién del Tribunal de Apelacion, el efecto técnico adi-
cional no requiere ser nuevo conforme al estado del arte, abandonando el
criterio utilizado hasta ese momento por las Cortes llamado de contribu-
cidn al estado del arte (contribution approach) y generando uno nuevo que
esta hasta hoy vigente.

El nuevo criterio solamente se utiliza para determinar si existe un cardc-
ter técnico en el software, pero para el caso de la invencién (incluyendo el
software como tal) la novedad y altura inventiva se veran conforme al esta-
do del arte siguiendo el criterio de la contribucién.

En una concepcidn particular, lo anterior me parece desafortunado, pues
aun para el caracter técnico adicional se debe evaluar la novedad del efecto
técnico, toda vez que en el caso del software, es precisamente la novedad en
sus efectos y no solo en su programacion, lo que merece una proteccién
monopolica.

De lo contario, seria suficiente el cardcter técnico que genera la interac-
cién del software con un ordenador u otro software, lo cual como comenta-
mos, no es suficiente para el interés de proteger a un programa, el tener una
calidad técnica; sino es precisamente la novedad en la calidad técnica del
software lo que merece proteccién.

Es evidente que la altura inventiva y la aplicacion industrial del efecto
técnico, no son los elementos determinantes de la proteccion. No obstante,
deberan existir en el efecto técnico del software, pues en la proteccion de un
programa, es precisamente la novedad, altura inventiva y aplicacién indus-
trial del efecto técnico del programa, lo que merece proteccion.

Un ejemplo de lo anterior lo presentan las tabletas con pantalla tactil
(touch). En un primer caso, nos encontramos con el producto denominado
“Ipad ®”, que corre a través de un programa de computo novedoso, con al-
tura inventiva y aplicacion industrial, cuyo principal efecto técnico adicional,
consiste entre otras cosas en ampliar imagenes con el solo toque de los de-
dos de una mano, el cual mereci6 proteccion bajo el esquema de patentes en
Estados Unidos de América. Posteriormente a la anterior, salié al mercado
las tableta de “Black Berry Play book ®”, que cuenta con un sistema operati-
vo con programacién distinta al de “Ipad ®”, también novedosa tanto por
sus caracteristicas propias del hardware como del software, cuya altura in-

22 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 5.3.
23 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 9.4.
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ventiva y aplicacion industrial parecieran merecer proteccion por el derecho
de patentes.

El efecto técnico adicional al generado por su operacion natural, consis-
te en lograr una gran definicién en la pantalla o monitor, asi como ampliar
las imagenes presentadas, con el solo toque de las falanges de una mano. La
pregunta al respecto es si esta segunda herramienta, {podrd patentar el soft-
ware utilizado, si generd el mismo efecto técnico adicional al primero?, a lo
cual de manera sumaria podremos afirmar que solamente el software que
utilice la tableta que cuente con los tres elementos, tanto en su operacion
como en su efecto técnico, sera patentable.

El resto del software utilizado, si solo tiene una programacién distinta, o
una aplicacion industrial distinta, etcétera, no debera ser beneficiado por la
patente, pues solamente el programa de ordenador, que cumpla con todos
los requisitos anteriores podra merecer un derecho tan importante, oponible
erga omnes, como es el de patentes. Es en beneficio de la comunidad, que
solamente merezca el privilegio de patentes, el software que cumpla los ma-
yores requisitos, pues de lo contrario, el otorgar patentes a cualquier tipo de
invencion tecnoldgica operada por software, inhibiria el comercio y el desa-
rrollo tecnolégico en detrimento de la humanidad, en especial cuando es el
software el motor del desarrollo de esta era.

En consecuencia, el efecto técnico en la operacién del software, debe ser
adicional al ordinario en su primera operacion, para poder llegar a constituir
una invencion. Lo anterior se razona, pues si bien es cierto que existe un ca-
racter técnico en el primer acto de ejecutar normalmente un programa en un
ordenador, ya que genera cambios en la materia y en la energia en su proce-
so, también lo es que ello no implica una novedad o altura inventiva adicio-
nal que merezca un derecho monopdlico.

Por lo tanto, la exigencia de que el efecto técnico reporte una ventaja
novedosa adicional, resultara en que la invencién sea patentable, como pu-
dieran por ejemplo los siguientes casos:

* Ahorro de energia de un enfriador obtenida al operar un programa de
computo, o aumentar la velocidad de operacidon o de interaccién lo-
grado cientificamente por un software de una maquina o de otro
software;

* Mejorar la eficiencia de operacién de un aparato que utilice software
como puede ser un teléfono celular, o la nitidez de una pantalla de
analisis clinicos en otra dimension;

* Mejorar el rendimiento de los sistemas de un medio de transporte
COmo es un avion;

* El desarrollo de un programa que proteja el uso de energia nuclear al
cuidar los niveles;

* El célculo y realizacion de férmulas quimicas precisas, para crear me-
dicamentos genéticos individualizados que salven vidas;
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* La aplicacién especifica y calculada de un laser que opere células can-
cerigenas con detalle sin dafiar al organismo;

* Un sistema de transferencia electrénica de dinero a una tarjeta de
débito o crédito, mds agil y dindmico, e internacional;

¢ La comunicacion a través de novedosas redes sociales;

* Tan simple como un sistema que abra o cierre una puerta o una plu-
ma de estacionamiento, utilizando un lector de identidad humana;
etcétera.

En suma, determinar el caracter técnico de una invencién, conforme al
estado del arte, es imperativo para examinar que exista una invencién en la
extension de la palabra, y en un menor grado, para decidir o no su exclusion
conforme el articulo 52 (2) y (3) del CPE.24

67.1.2. Caso T 424,03 Clipboard formats/Microsoft

Por su parte, el caso T 424/03, es relativo a un método que provee for-
matos estilo clipboard o tabla de escribir, que transfiere datos entre forma-
tos. En este caso, la invenciéon denominada clipboard, es un drea o medio en
el ordenador, que almacena datos y que es utilizado comtnmente en los co-
mandos de cortar, copiar y pegar.

Dicho de otro modo, la invencidn consistia en un sistema de cémputo
cuya funcién era que de manera sencilla, se transmitiera informacién alma-
cenada en una computadora, de un lugar a otro de la misma, a través del
sistema clipboard.

La operacién de transmisiéon de la informacién seleccionada, de un sitio
de la computadora o programa a otro en el ordenador, en si mismo mostra-
ba un cardcter técnico, puesto que las estructuras de datos que almacenaban
y transmitian la informacién, eran utilizadas independientemente del conte-
nido a transmitir, facilitando el intercambio de informacién entre varios pro-
gramas aplicativos.25

Estas estructuras de datos o formatos clipboard fueron definidos por su
propésito o fines, en archivos de “textos”, “contenidos de archivo” y “descrip-
tor de archivo de grupos”.

La informacién seleccionada se convertia a un archivo bajo el formato
clipboard, el cual, una vez transformado y almacenado como objetos de in-
formacién o datos (data object), se agrupaban en el descriptor de grupo,
organizando los formatos similares para proporcionar la informacién trans-
ferida de manera agil y sencilla; similar al caso de copiar un dato contenido
en un programa tipo Word y pegarlo en otro tipo Excel.

En este caso, la Corte distinguié entre un método implementado en un
sistema de computador, de un programa de ordenador como tal. El primero

24 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 8 parrafo segundo.
25 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 5.2.
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lo describié como una secuencia de pasos que se estdn realizando en una
computadora y que alcanzan un efecto, mientras que los programas como
tales, los describe como una secuencia de instrucciones ejecutables por orde-
nador, que tiene el POTENCIAL de alcanzar un resultado cuando se les ejecu-
ta en un ordenador. Por lo tanto el método implementado en un ordenador;
nunca podrd ser un programa de computo como tal.26

Adicionalmente, determina que solamente una reivindicacion que des-
criba un “programa de computo” para un método x, puede ser excluido de
patentabilidad, por pretender ser un programa de computo; mientras que
una reivindicacion que describa a un “método implementado por ordena-
dor”, o un “producto que contiene un programa de computo que guarda un
codigo ejecutable para un método x”, no se excluiria sin importar la natura-
leza del método x. En otras palabras, el caso de referencia resuelve que para
que una invencién que involucra un programa de computo sea patentable,
dependera de la forma de describir la invencion en las reivindicaciones; pues
si lo hace como un programa de computadora como tal no sera patentable,
mientras que si lo que describe es una invencién implementada por compu-
tadora o por un programa de computo, si lo sera.2?

La decisién toma en consideraciéon un programa de cémputo y un medio
lector de un ordenador en el que corre el programa. Ambos al operar; dan
un cardcter técnico a la invencion en su conjunto, y por lo tanto fueron con-
siderados para otorgar una patente.

Consecuentemente, el Tribunal de Apelacién, llegd a una conclusion
aparentemente contradictoria a la tomada en T 1173/97 IBM, pues mientras
que en el caso T 1173/97, se resolvié que “... no hace diferencia alguna, si el
programa de computo se reivindica como tal o como parte de un medio de
grabacion (record carrier), en relacion con las exclusiones del Articulo 52 (2)
y (3) del CPE”;28 sino el efecto técnico adicional, en el caso T 424/03 MICRO-
SOFT el principal tema a resolver es si “... el objeto de la reivindicacién tiene
un caracter técnico puesto que se relaciona a un medio legible por un orde-
nador, por ejemplo, un producto técnico que involucra un medio”.29

Por lo tanto, existe una diferencia entre las resoluciones emitidas en T
1173/97 y T 424/03 sobre este punto, ya que el primero acude a la funcion

26 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 5.1.

27 Véase Solicitud de Opinion Especializada al Pleno de la Corte (referral) de fecha 22 de Oc-
tubre de 2008, presentada por el Presidente Alison Brimelow, p. 6.

28 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 13.

29 Razonamientos del Tribunal de Apelacién, Caso 1173/97, numeral 5.3. Esta tltima en
mi concepto desafortunada, pues el medio lector no es parte del invento, sino donde corre el
invento que es el programa. Exigir que el software implemente o se acompafie de un medio fisi-
co para ser patentable y evadir la exclusion del CPE, es desafortunado en los casos en que el
programa es el invento y no parte del invento, lo que impediria patentar los programas que se
acompaflan o que se ejecutan en otros programas y no en un medio fisico.
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del programa en otros términos, a su caracter técnico adicional; el segundo
acude a la manera o forma en que se reivindica (como programa o como
implemento a un ordenador) y que exista un medio fisico en el que se
simp]mente.

Lamentablemente lo anterior no significé una divergencia para el Pleno
de el Tribunal de Apelacién, pues como expusimos anteriormente, este ulti-
mo determiné que la diferencia deberia ser tratada como un desarrollo de la
jurisprudencia (case law) y no como una contradiccidon de tesis.30

El caso T 1173/97 no ha sido seguido, pero tampoco ni debatido o anu-
lado en casos posteriores, y es considerado fundamental por la definicion
que otorga del cardcter técnico adicional, necesario para patentar un
programa de cémputo, asi como por abandonar el criterio de contribucion
hasta entonces vigente, afiadir el del efecto técnico, y sefialar que no existe
diferencia alguna si el programa se reivindica como tal o como parte de un
medio adicional que opera en un ordenador, siempre que el programa al
ejecutarse, genere un caracter técnico adicional a los efectos que ocurren
inevitablemente cuando el programa corre, ain cuando el cardcter técnico
no sea novedososl.

A su vez, la resolucién emitida por el caso T 424/03 tampoco ha sido ri-
valizadas en decisiones posteriores, sino por el contrario, ha sido el criterio
aparentemente a seguir por la Corte. Por lo tanto, una reivindicacién de un
programa que incluya a un medio operable en un ordenador, ya sea como
lector o para almacenar un programa, puede evadir la exclusion de patenta-
bilidad conforme a los articulos 52(2) y (3) del CPE, por la forma de mani-
festacién de la reivindicacion.

Consecuentemente, pareciera que bajo los razonamientos expresados, se
podra evadir la exclusion del CPE, solamente mencionando expresamente el
uso de una computadora o un medio para almacenamiento y lectura de pro-
gramas de ordenador, adicionalmente a éste tltimo, al momento de redactar
las reivindicaciones (una formalidad en la formulacién); aunado a compro-
bar que la invencion genera un efecto técnico adicional; aparentando o si-
mulando que conelsolohechodeanexarunmediofisicoalainvencién- programa
de computo, se puede evadir la exclusion del CPE; hecho que no resuelve
claramente la interrogante de si un programa de computo puede y/o debe o
no ser patentable por su naturaleza, ni genera una seguridad juridica, pues

30 Opinién del Pleno de la Corte de Apelaciones, del 12 de mayo de 2010, op. cit., pp. 6 y ss.

31 Como pudiera ser el caso de la tecnologia novedosa de un Disco Blu-Ray ® que conten-
ga un programa escrito en €él, que no estaria entonces excluido de patentabilidad, pues al correr
o ejecutar las instrucciones dadas por el programa, este genera un efecto técnico adicional a
aquel generado por la interaccion fisica al correrlo en el ordenador (corrientes eléctricas, cam-
bios en la materia de los transistores o en los circuitos integrados -chips, etc.). Seria igual el
caso de un disco 6ptico o electrénico (disco duro) que contenga un software ¢o un archivo digi-
tal (storage)?
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podran existir programas protegibles aiin cuando no se redacten como tales
en las reivindicaciones y viceversa.

Ademds recordemos que ni el CPE exige el efecto técnico, ni definié lo que
debia entenderse por efecto técnico en ningtin momento por los casos aludidos,
lo que mantiene una incertidumbre en este tema toral.



CAPITULO DECIMO

ARGUMENTACIONES EN TORNO A LA PATENTABILIDAD
DEL SOFTWARE

68. ARGUMENTACIONES A FAVOR Y EN CONTRA DE PATENTAR EL SOFTWARE

No es errado apreciar, que los argumentos que se presentan a favor y en
contra de la patentabilidad del software, son una reproduccién de las criticas
y comentarios que previamente se han presentado, a favor y en contra de los
objetos patentables en general. De igual manera, al sistema de patentes gene-
ral de software, encuentran las criticas argumentadas contra todo monopolio.

En una primera impresion, pareciera mejor limitar cualquier monopolio
para beneficiar tempranamente a la comunidad. Pero en nuestro caso, el sis-
tema de patentes, esta diseflado para fomentar la innovacién motivando por
un lado a los inventores a través de derechos monopdlicos de explotacién, y
por el otro, beneficiando al publico en general, quienes luego de cierto tiem-
po podran explotar libremente el invento.

68.1. Argumentos en contra de la patentabilidad del software!

Podemos resumir las principales argumentaciones en contra de la paten-
tabilidad del programa de ordenador como sigue:

1. El inventor necesita erogar fondos para realizar estudios de patentes
sobre su software, para pagar licencias en caso de que su software sea alcan-
zado por el radio de acciéon de una o mas patentes y para pagar los previsi-
bles gastos de litigar con titulares de terceras patentes.

1 Para Abadia son tres las causas que han conducido a la controversia sobre el actual siste-
ma de patentes:

—Los precios abusivos que determinadas compaiias han puesto a los productos patenta-
dos en continentes que no pueden acceder econdmicamente a ellos.

—TLa relacion en la exigencia de lo que es consustancial a la proteccion juridica de la pa-
tente: “que la invencién sea verdaderamente creativa y original, que tenga ese punto de exce-
lencia que en la terminologia germanica se denomina altura inventiva Erfindungshohe.

—Y la instruccién de las nuevas tecnologias sobre todo las relacionadas con el mundo in-
formaético, que estdn presionando para conseguir la patentabilidad de determinadas categorias
de productos que carecen de altura inventiva. ABADIA, Manuel y otros, Patentes, Marcas, Software,
Murcia, Ediciones Laborum, 2001, p. 24.
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Estos costos adicionales pueden repercutir bien sea en el acceso al mer-
cado del inventor o en el precio final del producto desarrollado. En estos es-
cenarios, se afecta a la colectividad, pues pierden la oportunidad de obtener
nuevos desarrollos y dificulta la adquisicion de pequefios o medianos consu-
midores de recursos tecnoldgicos.

2. Las grandes compaiiias de tecnologia que cuentan con cuantiosos re-
cursos; podrian monopolizar la tecnologia, a través de la adquisicion de
patentes.2

Esos derechos evitarian la explotacién de los productos patentados y ele-
varian el precio del producto o procedimiento patentado.

3. Patentar el software exigird nuevos costos para implantar y mantener
el sistema, registro, litigios y demas gastos administrativos.3

4. Las patentes econémicas pueden reformar la concentracién econémi-
ca o usarse como arma econdmica para obtener una posicién dominante en
el mercado.4

5. Se corre el grave riesgo de que una empresa logre detener completa-
mente la innovacion en un sector determinado, negandose a negociar licen-
cias de sus patentes con terceras partes interesadas en lograr nuevos
desarrollos con base en las mismas.

6. El software tiene elementos que hacen pensar que son creaciones téc-
nicas, pero a la vez puede protegerse como elementos literarios por el dere-
cho de autor, por lo que el software seguira siendo lo que es hoy, un cuerpo
errante en busca de su alma.5

7. Los programas de ordenador carecen de cardcter técnico toda vez que
requieren de un medio fisico para operar.

68.2. Razonamientos a favor de la patentabilidad del software

1. Las patentes de las invenciones relacionadas con los programas de
ordenador, han contribuido al crecimiento de las industrias relacionadas con
la informadtica, especialmente en Estados Unidos, Jap6n y Europa.

2 Tiene la critica de todo monopolio, a saber la posibilidad de limitar el producto y el ele-
var el precio. La obtencién de un derecho de exclusiva constituye el incentivo que impulsa a os
inventores y a las empresas a dedicar energias humanas y recursos financieros al proceso de in-
vestigacion y desarrollo tecnoldgico.

El sistema ha resultado beneficioso con las invenciones al estimular e incentivarlas.

3 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José, Ha-
cia un nuevo sistema de patentes, Madrid, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santia-
go, Editorial Montecorvo, 1982, pp. 18 y 19.

4 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José, Ha-
cia un nuevo sistema de patentes, idem, p. 22.

5 ORTIZ PEROZO, Rafael, Proteccion del software, Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli,
Propiedad Intelectual, Congreso Internacional, Universidad de Margarita, Venezuela, 2004.
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2. La creacion y distribucion de los programas, son una importante fuen-
te de empleo para los programadores independientes.6 Son muy extensos y
variados los sectores comerciales dentro de los cuales se utilizaran los pro-
gramas de ordenador. Por ello, las grandes empresas creadoras de progra-
mas se concentran en programas de uso general y los pequefios empresarios
en crear programas personalizados.

3. Derivado de las discusiones previas a la celebracion del CPE, podemos
afirmar que las razones que sirvieron de base para excluir la patentabilidad
de los programas de ordenador han sido mds de indole politica y burocratica
y no de tipo dogmatica.” Asi lo prueba la protecciéon no excluyente, que se
les otorga en el resto del mundo, a los programas de ordenador, por medio
del derecho de patentes, mediante los demas Tratados Internacionales y le-
gislaciones nacionales.

4. Con el fin de frenar la invasién de la emergente y pujante industria
informatica, generada especialmente en los Estados Unidos desde la segunda
década de los afios sesenta del siglo que nos precede; y dada la amplia pro-
teccion que genera el derecho de patentes, los paises europeos entonces en
desventaja tecnoldgica, propusieron eliminar dicha proteccién en los progra-
mas de ordenador, evitando asi reconocer derechos en un area entonces no
competida. Esta situacién de desequilibrio ha sido abolida por la globaliza-
cién, y por ende sin su causa el efecto debe desaparecer y por lo tanto per-
mitir su proteccion.

5. Con el paso de los afios, la imparable fuerza de los nuevos inventos y
el progresivo desarrollo en el conocimiento y aplicacién de las tecnologias de
la informacion, hicieron que, tras una etapa de exclusién de la patentabili-
dad, los programas de ordenador fuesen acogidos por el derecho de paten-
tes, en aquellos casos en que se concebian éstos incorporados en una
invencion técnica. Esta tendencia logré que hoy en dia, se estén dando pasos
importantes hacia la percepcién de los programas de ordenador dentro del
derecho de patentes, incluso en aquellos casos en que la invencion consista
Unicamente en el programa de ordenador.8

6. Hay que resaltar que en la politica de acumulacién de patentes; no se
presenta siempre un supuesto de explotacién abusiva de una posicion domi-
nante, y que posiblemente sin dicha proteccidon, no se investigaria ni se
arriesgarian capitales para la obtencion de dichos inventos.

6 Para revisar un estudio econdémico, Vid. The Economic Impact of Patentability of Com-
puter programs, en http://europa.eu.int/comm/internal market/en/indprop/studyintro.htm.

7 BOTANA AGRA, Manuel, En torno a la patentabilidad del software y de los métodos de nego-
cios aplicables en el comercio electrénico Comercio electronico en Internet, Anxo Tato Plaza
(coord), Angel Fernandez-Albor Baltar, Universidad de Santiago de Compostela, 2001, p. 168.

8 BOTANA AGRA, Manuel, En torno a la patentabilidad del software y de los métodos de nego-
cios aplicables en el comercio electronico Comercio electronico en Internet, op. cit., pp. 168 y 169.
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7. Las patentes denotan la manifestacion del crecimiento de una empre-
sa y por consecuencia del talento empresarial plasmado en la investigacién
de tecnologia.’

8. De no existir el sistema de patentes, jamas se hubieran realizado o se
hubieran retrasado considerablemente, las invenciones tecnoldgicas y con
ello la innovacion tecnoldgica.10

9. Si las patentes de software se perciben como problemas, es por la ma-
nera en que se administran, y no porque sean inapropiadas de proteccién de
patentes.11

10. Por su naturaleza, las patentes de software son invenciones que re-
quieren los requisitos de patentabilidad, por lo que no se les puede negar un
derecho al que juridicamente pueden aspirar.

9 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José, Ha-
cia un nuevo sistema de patentes, idem. p. 29.

10 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, op. cit., p. 31.

11 GiBBY, John, op. cit., p. 191.
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CAPITULO PRIMERO

LOS DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO

69. Los DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO

En México, la legislacién especial de derechos de autor en vigor, es la
Ley Federal del Derecho de Autor, que entré en vigor el 24 de marzo de 1997
(la “Ley™ .1

Consta de 11 titulos, y un total de 220 Articulos, asi como de 11 transi-
torios, y dedica de manera especial su Titulo IV, Capitulo IV, a la proteccién
de los programas de cémputo.

Dicho capitulo “De los Programas de Computacién y las Bases de Datos”,
satisface la demanda de proteger juridicamente un campo del conocimiento
tecnoldgico que se desarrolla de manera novedosa; y por lo tanto, los pro-
gramas de computacién los protege en los mismos términos que a las obras
literarias.

70. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS DERECHOS DE AUTOR
CONFORME A LA LEGISLACION DE MEXICO

70.1. Antecedentes Legislativos

El antecedente inmediato de la legislacidon vigente, se encuentren las re-
formas realizadas a la Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 19562 en el
afio de 1991,3 a partir de lo cual se incluye de manera expresa y por primera
ocasion en la legislacion nacional especializada en la materia, a los progra-
mas de ordenador; gracias a lo cual, el catdlogo de ramas de creacién sus-
ceptibles de proteccion de los derechos de autor, se vio complementado
conforme a los avances de la tecnologia.

1 Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 24
de diciembre de 1996.

2 Promulgada el 29 de diciembre de 1996 y en vigor a partir de en 1957, reformada en
1963, 1982,1991 y 1993.

3 Coincidentemente con la emisién en Europa de la Directiva 91/250/CEE.
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Posteriormente a dicha ley, la Ley Federal del Derecho de Autor de
1996,4 abroga la legislacién anterior de 1956, creando una ley especializada,
acorde a los tratados internacionales, en la materia, armonizando la protec-
cién de los programas de computo o software, conforme al derecho compa-
rado del momento.

El Capitulo IV de la ley vigente, intitulado “De los Programas de Compu-
tacién y las Bases de Datos”, satisface la demanda de proteger juridicamente
un campo del conocimiento novedoso. Al efecto, los programas de computa-
ciéon se protegen en los mismos términos que las obras literarias, tal como lo
sefiala el Convenio de Berna. 5

Dicha proteccién se extiende tanto a los programas operativos como a
los programas aplicativos, ya sea en forma de cédigo fuente o de cédigo
objeto.

Externando el espiritu del legislador de generar una especializacion en
los objetos protegibles, la Exposicion de Motivos de la Ley federal de Dere-
chos de Autor, sefiala que:

La experiencia administrativa y judicial, tanto en México como en el extranjero,
han demostrado que una de las fuentes principales de la seguridad juridica, y
por lo tanto de la répida y eficaz defensa de los derechos, radica en la especifici-
dad de las normas. Hasta ahora la mayor parte de las obras del ingenio y del es-
piritu humanos se han regido mediante normas muy generales que en pocas
ocasiones alcanzaban el grado de detalle necesario para cada género peculiar de
obras. La Iniciativa que ahora se presenta a esa Soberania, de merecer su apro-
bacién, modificara positivamente las conductas de quienes habitual o esporadi-
camente se dedican a la produccién, edicion, distribucién y comercializacion de
bienes y servicios culturales, al proporcionar un ordenamiento juridico detallado
en cada uno de los tipos de obras més conocidas, y que establece normas general
suficientemente amplias para satisfacer las necesidades de un régimen de activi-
dad cultural cambiante en sumo grado.6

Constituyen una innovacién el trato especifico de las obras fotogréficas,
plésticas y gréaficas, y de la obra audiovisual, que antes no se contemplaba sino
de modo general. Mencién aparte merecen las nuevas disposiciones en materia de
programas de cdmputo y bases de datos, pues se ofrecen soluciones normativas
a los problemas que han surgido de la realidad en el cotidiano mercado de estos
bienes.”

Por lo tanto, la legislacién vigente, se desarrolla bajo los supuestos de
otorgar un derecho exclusivo a los autores y titulares de derechos de autor y
conexos, tanto moral como patrimonial, con el objetivo de fomentar la crea-
tividad original, y beneficiar a la comunidad cultural mundial.

4 Ley Federal del Derecho de Autor.

5 Vid.

6 Ley Federal del Derecho de Autor.

7 Exposicion motivos de la Ley Federal del Derecho de Autor, idem.



LOS DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO 205

Rangel Medina, al efecto escribe que:

...Bajo el nombre de Derecho de Autor se designa al conjunto de prerrogativas o
privilegios que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelec-
tuales, externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la mu-
sica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematdgrafo,
la radiodifusidn, la television, el disco, el casete, el videocasete, la Internet y por
cualquier otro medio de comunicacién.8

La Ley mexicana, nos define a los Derechos de Autor como “el reconoci-
miento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artis-
ticas previstas en el Articulo 13 de la Ley, en virtud del cual se otorga su
proteccidon para que el Autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos
de cardcter personal y patrimonial”.

El mencionado Articulo 13 toma como modelo la Convencion de Berna,?
expresando de manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes ramas
respecto de las cuales se reconocen los Derechos de Autor:

Literaria

Musical, con o sin letra

Dramatica

Danza

Pictorica o de dibujo

Escultdrica y de caracter plastico

Caricatura e historieta

Arquitecténica

Cinematografica y demds audiovisuales

Programas de radio y television10

Programas de cémputo

Fotografica

Obras de arte aplicada y de compilacién, tales como enciclopedias,
bases de datos y antologias, que por su seleccién o contenido o mate-
rias, constituyan una creacion intelectual.

Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras litera-
rias o artisticas, las cuales seran incluidas en la rama mas afin a su
naturaleza.

Todas éstas, son ramas propuestas o descriptivas, sobre las cuales los
autores clasificaran la creacién original que realizaron y conforme a las cua-
les se regulara su obra original de manera especifica.

Para tal efecto, la Ley mexicana, reconoce la calidad de Autor a la perso-
na fisica que crea la obra. No obstante lo anterior, existen situaciones en los

8 RANGEL MEDINA, David, op. cit., p. 111.
9 Convenio de Berna, op. cit.
10 Articulo 13, Ley Federal del Derecho de Autor, op. cit.



206 LAS PATENTES DE SOFTWARE

cuales no obstante ser el autor una persona fisica, el titular originario y por
ende titular de los derechos patrimoniales sobre una obra, pueden ser perso-
nas morales o juridicas, como seria el caso de la obra por encargo o la con-
tratada por una expresa bajo una relacién laboral.

70.2. Los Derechos Morales (personales, espirituales,
inmateriales o de la personalidad) conforme a la Ley Federal
del Derecho de Autor

Bajo la premisa de que por norma general los derechos de autor son
creados por personas fisicas, estos adquieren dos tipos de derechos a saber,
el moral y el patrimonial o econémico.

Hoy dia no existe pais alguno ajeno a este Derecho actual, que desprote-
ja los privilegios de caradcter personal también llamados Derechos de la per-
sonalidad del Autor, pues para todo creador asi como para la sociedad, son
de grata importancia.

Los Derechos Morales, parten de la personalidad misma de los sujetos de
derechos y obligaciones, como un atributo a su persona, por el simple hecho
de serla, y tienen el caracter de invaluables, inalienables, imprescriptibles,
intransferibles en vida, perpetuos; y son parte de la esfera del derecho priva-
do. A diferencia de los anteriores, los Derechos Patrimoniales que toman su
fundamentacién econémica de los Derechos Humanos, cuya razén publica
establece limites de las actividades del Estado frente al individuo, y tienen el
caracter de valuacion, prescripcidn, transmision y enajenacion, etcétera.

Ambos derechos autorales, Morales y Patrimoniales, forman parte del
patrimonio mismo del individuo, entendiendo por éste dltimo; el conjunto
de bienes, derechos y obligaciones que tiene todo individuo, por el simple
hecho de serlo.

Tanto las condiciones en las que se utilice su obra, como el respeto a la
integridad de la misma, entre otras, son acciones que le interesa mantener a
la cultura identificada con la obra y que dependeran de la importancia que
cada pais atribuya a la relacion del Autor con su obra.

En la mayoria de los paises del sistema angloamericano, tradicionalmen-
te la proteccién de los derechos de cardcter moral, personal o de la persona-
lidad del Autor ha sido minimizada, regulando solamente el derecho moral
de crédito o autoria, y el de integridad en la obra plastica. En cambio dan
suprema importancia al derecho patrimonial o econémico,!! como principal
causante de la creacidn.

11 Ppara Posner, el interés econdémico es el motor desarrollo del derecho de una sociedad.
Dicho criterio serd controvertido por aquellos artistas que jamas tendrdn como fuente de inspi-
racién, la moneda de cambio (posicién industrial) sino la expresién de su sentimiento artistico
(posicion cultural). No obstante serd cierto que la parte econdmica es fuente de desarrollo ma-
terial, pero solo el moral lo sera de desarrollo artistico, el cual no conoce limites. Posner,
Richard A., “Economic Analysis of Law”, Aspen, 7th edition, U.S.A., 2007.
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En los paises con sistema angloamericano, tradicionalmente, la protec-
cién de los Derechos personales del Autor, se difiere a los tribunales, que
reconocieron gran parte de las facultades que integran el Derecho Moral, por
considerarseles protegidas por el common law, sin incluir una regulacién
del Derecho Moral dentro de sus Copyright acts. Se menciona pues ser un
Derecho maés eficaz, pero menos seguro para la persona del Autor. Se libera
a la subjetividad de la corte la decisidn sobre la existencia y aplicacién de los
Derechos Morales. Cambian seguridad por eficiencia.

En cambio, en los paises cuya tradicién juridica goza de raices latinas-
civiles, el Derecho Moral se encuentra cominmente reglamentado como
fuente de la creacion, dentro de las leyes del Derecho de Autor, reconocien-
do al menos sus principios basicos como son el respeto a la paternidad o
crédito, y a la integridad de la obra en todos los casos.

Pero es claro redundar, que dependiendo del grado cultural y la impor-
tancia que cada pais atribuya a la relacién del Autor con su obra, sera la
extension de los Derechos Morales. Incluso me atrevo a afirmar que depen-
diendo la importancia que dan a los Derechos Morales sera el grado cultural
de una sociedad que ha superado lo Patrimonial.

En el caso de la Ley Federal del Derecho de Autor de México, no se ex-
presa una definicién formal de los Derechos Morales, pero dispone sus ca-
racteristicas fundamentales.

Articulo 18 LFDA: “El Autor es el tnico, primigenio y perpetuo titular de
los Derechos Morales sobre las obras de su creacién”.

Articulo 19 LFDA: “El Derecho Moral se considera unido al Autor y es
inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable”.

Podemos definir a los Derechos Morales como el conjunto de prerrogati-
vas de caracter personal, concernientes a la tutela de la relacion, inherente a
la creacidn; que nace entre la persona del Autor y su obra. Su fin esencial es
garantizar los intereses intelectuales del propio Autor y de la sociedad.

Los derechos que integran el Derecho moral se dividen en:

70.2.1. El Derecho de divulgacién

Es el Derecho a divulgar por primera vez al publico, su obra o a mante-
nerla reservada en la esfera de su intimidad, toda vez que son el honor, la
imagen y la opinién del Autor la que se encuentra en juego.

La Ley autoral mexicana sefiala que:

Articulo 21 LFDA. “Los titulares de los Derechos Morales podran en todo
tiempo:

Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de man-
tenerla inédita;”

Constituye una facultad potestativa y discrecional del Autor dado que
corresponde Unicamente a él determinar cudndo estima que su obra estd ter-
minada y desea que el publico la conozca.
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70.2.2. El Derecho de Paternidad

Es el Derecho al reconocimiento del creador intelectual sobre su obra.

Es el Derecho del Autor a reivindicar la paternidad o autoria sobre su
obra, o defender cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su ho-
nor o reputacién como autor. Por lo tanto, tendrd derecho a que se le reco-
nozca como autor de la misma, bajo su nombre, un pseudénimo; divulgarla
o mantenerla anénima.

La Ley, establece este Derecho en la fraccion II del propio Articulo 21.

Articulo 21 LFDA. “Los titulares de los Derechos Morales podran en todo
tiempo:

Exigir el reconocimiento de su calidad de Autor respecto de la obra por
él creada y la de disponer que su divulgacién se efecttie como obra anéni-
ma o seudénima”;

El Derecho de paternidad se extiende al Derecho de que la divulgacién y
posterior publicacion, se haga de modo anénimo es decir sin mencién algu-
na que identifique al Autor, o bien, utilizando un nombre falso, conocido o
pseudénimo que identifique al Autor, o simplemente manteniéndola andni-
ma sin identificaciéon del mismo.

70.2.3. El Derecho de Integridad.

Es el Derecho al respeto a la obra, y a mantenerla inalterada, es decir a
que toda difusion de ésta sea hecha en la forma en que el Autor la cred, sin
modificacion a la misma; pudiendo exigir el autor que no se le cause dafio a
la obra o a su reputacion.

La Ley Federal del Derecho de Autor dicta:

Articulo 21 LFDA. “Los titulares de los Derechos Morales podran en todo
tiempo:

III. Exigir —a terceros— respeto a la obra, oponiéndose a cualquier de-
formacién, mutilacién u otra modificacion de ella, asi como a toda accién o
atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputacién
de su Autor”.

El derecho de integridad, es el inico derecho moral autoral del que pue-
de disponer el autor, pues puede autorizar la modificacion de la obra, siem-
pre que sea su voluntad.

IV. “Modificar su obra;”

El Derecho que asiste al Autor de modificar su obra, resulta inherente a
la relacién personalisima de €l con la misma. Dado que el éxito de una obra
repercute directamente en la personalidad y en la fama de un Autor, éste
tiene Derecho a que se respete la propia obra tanto en su forma como en su
contenido, por lo que puede, en todo tiempo oponerse a:

i) Modificacion.

ii) Deformacion

iii) Mutilacién
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iv) Accién que redunde en demérito de la obra.
v) Accidn que mengiie el honor, el prestigio o la reputacién del Autor.

Desde luego, es solamente el Autor quien juzga si alguna alteracién de
la obra pueda afectar negativamente o repercutir en perjuicio de su reputa-
cién o prestigio personales, y en tal sentido concurrir ante los tribunales
competentes o autoridad administrativa, para hacer valer su Derecho, o en
su caso autorizar la modificacion a la misma.

Este derecho se enfrenta actualmente a las préacticas que requieren las
nuevas tecnologias, las cuales exigen el uso de obras sin necesidad de autori-
zacién previa, tal como serfan como serian los casos de cambios de formatos
de musica o video analdgica a digital, o de digital de un formato a otro, o el
transmitir solo partes de una cancién por correo electrénico, etcétera.

70.2.4. El Derecho de Retracto, arrepentimiento o retiro.

Es el Derecho del autor a cambiar sus convicciones y retirar sus obras
del comercio.

La Ley sefala:

Articulo 21 LFDA. “Los titulares de los Derechos Morales podran en todo
tiempo:

V. Retirar su obra del comercio”.

Esta prerrogativa faculta al Autor para modificar en todo o en parte la
obra y llegar a retirarla de la circulacién, cuando ésta ya no satisfaga los fi-
nes de caracter intelectual o personal que motivaron su creacion, después
de haber autorizado su divulgacién aun cuando ésta ya se haya realizado, o de
dar por terminado su uso, no obstante haber otorgado la licencia respectiva,
previa indemnizacién de dafios y perjuicios a los licenciatarios.12

Es un principio fundamental de identidad entre el autor y la obra que se
encuentra en el comercio. Un ejemplo claro lo muestran los escritores que
cambiaron sus ideologias luego de las distintas guerras, como la civil espa-
flola, y cuyas teorias escritas contravienen su forma de pensar y con la cual
estan intimamente identificados.

70.2.5. El Derecho de Repudio u oposicion

Es el Derecho que permite a los titulares en todo momento, oponerse a
que se le atribuya a un Autor, una obra no objeto de su creacion.

La Ley senala:

Articulo 21 LFDA. “Los titulares de los Derechos Morales podran en todo
tiempo.

VI. Oponerse a que se le atribuya al Autor una obra que no es de su
creacion. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no
sea de su creacién podra ejercer la facultad a que se refiere esta fracciéon”.

12 Lypszyc, Delia, “Proteccién legal de los titulos de obras literarias y artisticas y de publi-
caciones. Derecho de autor y derecho de marcas”, Buenos Aires, Revista El Derecho tomo 96.
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Este es un derecho humano que la Ley reconoce a cualquier persona
para que se oponga a que se le atribuyera una obra que no es de su creacién.
En general, esta norma protege el prestigio de la persona, como parte inma-
terial de su patrimonio, ya que por su naturaleza corresponde a los Derechos
del individuo sobre su propio honor, prestigio e imagen personal.

El presente es el Derecho que permite al Autor y después de su muerte a
sus herederos salvaguardar los intereses Morales del Autor, intereses que
atafilen a que la obra creada pueda ser considerada como un reflejo de su
personalidad.13

Moralmente se protege al Autor como un reconocimiento a la dignidad
humana.14

Al efecto El Dr. David Rangel Medina divide los Derechos Morales en:15

1. Derecho de publicar la obra bajo el propio nombre o en forma seudé-
nima o anénima:

a) Derecho al nombre, que consiste en la facultad de reivindicar la pa-
ternidad de la obra; en hacer que el nombre del Autor y el titulo de la obra
se citen en relacién con la utilizacién de la obra. También se conoce como
Derecho de crédito y Derecho de paternidad.

b) Derecho al seudénimo: el Autor puede elegir un seudénimo en rela-
cién con la utilizacién de la obra.

¢) Derecho al anonimato: consistente en la facultad de impedir la men-
cién del nombre del Autor si el Autor de la obra desea permanecer anénimo.

2. Derecho de ediciéon o publicacién, que significa que el Autor estd fa-
cultado para decidir acerca de la divulgacion de su obra o si ésta se mantie-
ne en secreto. Es el Derecho de comunicar la obra al ptblico.16

El Autor puede devolver la creacion intelectual a la nada, destruyéndola,
o modificindola, y puede comunicarla por medio de su publicacion la cual
pone en juego la reputacién del Autor; motivo por el que de un modo sobe-
rano y altamente discrecional podrd decidir el mantener la obra en la esfera
privada o si ha de ver la luz. Por tanto, el perjuicio que a la fama del Autor
podria originar la publicacion de sus obras contra su voluntad, es la base para
reconocer el Derecho de inédito, que consiste en la facultad discrecional y
exclusiva del Autor de que su obra no se publique sin su consentimiento.1?

3. Derecho a la integridad, conservacion y respeto de la obra. Consiste
en la facultad de oponerse a toda modificacién ajena no autorizada de la

13 RANGEL MEDINA, David, op. cit., p. 129.

14 ANDRE FRANCON, Cours de la propriété littéraire, artistique et industrielle, Les Cours de
Droit; Paris, 1980-1981, p. 14. Citado por RANGEL MEDINA, David, Ibidem., p. 129.

15 Rangel Medina, David, idem, p. 130.

16 Rangel Medina, David, op. cit., p. 130.

17 ALVAREZ ROMERO, Carlos Jests, Significado de la publicacion en el derecho de la propiedad
intelectual, Madrid, Espafia, Centro de Estudios Hipotecarios, 1969, pp. 77 y 79.
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obra, a su mutilacién y a cualquier atentado contra la misma, incluyendo su
destruccion.18

Es por este principio que el adquirente o concesionario solo recibe la
transferencia del aspecto pecuniario de la obra y no el Derecho de modificar-
la o destruirla sin la autorizacién del Autor y menos aun si es un tercero
ajeno sin relacion que lo vincule con el Autor.

Es pues un derecho tinico y exclusivo del Autor el poder destruir y modi-
ficar la obra y nadie sino él podra alterarla.19

4. Derecho de arrepentimiento o de rectificacién. Alude a la facultad que
tiene el Autor para retractarse de la obra y retirarla del comercio. Esto es asi
pues la publicacion es la manera en que la obra del Autor se da a conocer y
en la misma los puntos de vista que el Autor tiene sobre una faceta de la
realidad, misma que puede cambiar con el transcurso del tiempo. Entonces
le asiste la facultad para interrumpir la publicacion y circulacién de su obra
o la de introducirle las modificaciones que estime convenientes.20

Es claro por otra parte, que el Derecho de arrepentimiento requiere que
haya sido publicada la obra, pues en tanto permanece inédita; la soberania
del Autor sobre ella es absoluta.

Aclarar que el Autor debera pagar los dafios y perjuicios por expurgar
una obra, es caracteristica y privilegio nuestro sefialado.2!

70.2.6. Los Derechos Morales en los programas de computo

Por lo que hace a los programas de cdmputo, el autor o en su caso coau-
tores de un programa; gozan plenamente de los derechos morales sobre sus
obras. No obstante, las caracteristicas sefialadas en el presente apartado de
los derechos morales; hacen de dificil ejercicio estos derechos, toda vez que
la expresion del crédito de los creadores, la integridad, el repudio, la impor-
tacién o exportacion de los soportes, y modificacion ya sea por su traduccién
a otro lenguaje o formato para adaptarse a las plataformas tecnolédgicas, son
derechos que regularmente ejercen los usuarios, sin tomar en consideracion
al derecho moral de sus autores-programadores.22

Al respecto de la originalidad en los programas de cémputo, otro tema
nos enfrenta, pues existen programadores de un lenguaje que simplemente
siguen secuencias e instrucciones y que no pueden ser considerados autores

18 RANGEL MEDINA, David, idem, p. 130.

19 Situacién que deviene dificil en los programas de cémputo, donde el autor no tiene
regularmente acceso a la obra o los titulares hacen actualizaciones de la misma sin su
consentimiento.

20 ALVAREZ ROMERO, Carlos Jests, idem, p. 162.

21 Para un estudio mds completo del catdlogo de derechos morales que contiene la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor; se recomienda estudiar sus articulos 16, 17, 18, 19, 21, 92, 117 y 152.

22 E] programador puede ser un verdadero autor del programa, o un mero transcriptor de
cddigos, dependiendo la creatividad original que imprima en su labor.
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de la obra software; y creadores originales que expresan su impronta en el
arte vivo de la programacion, quienes indudablemente son autores del mis-
mo. Por ende, la originalidad en la programacion y expresion de la creativi-
dad original en los programas de cémputo, los convierte en obras de dificil
calificaciéon para tal efecto.

70.3. Los Derechos Patrimoniales
(economicos, materiales o pecuniarios)
conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor23

70.3.1. Nocién Preliminar

En la Legislacion autoral mexicana, se fundamenta el derecho exclusivo
y monopolico del autor, de autorizar o prohibir el uso de su obra por terce-
ros, asi como de convenir las condiciones en que se utilizard su obra y nego-
ciar su beneficio econémico a través de las licencias respectivas.24

El Derecho pecuniario, econdmico o material (o patrimonial, término
que no utilizaremos pues todos los derechos forman parte del patrimonio del
individuo), consiste en la retribucién o regalia, que corresponde al Autor por
la explotacién, ejecucién o uso de la obra con o sin fines lucrativos. Es el
derecho al salario intelectual del autor.

Este Derecho se caracteriza por ser por lo general: temporal, renunciable,25
prescriptible y cedible ya sea inter vivos o por mortis causa.

De esta faz del Derecho intelectual se beneficia no sélo el Autor, sino sus
causahabientes (herederos y cesionarios).26

La Ley Federal del Derecho de Autor contiene de manera explicita algu-
nas normas que reconocen de manera enunciativa mas no limitativa, el as-
pecto patrimonial de los autores y titulares.

Destacan entre otros las que facultan a autorizar o prohibir:

1. La reproduccién, publicacion, edicién material de una obra en copias,
o por cualquier medio.27

23 “Tables de Jurisprudence 1991-1995”, publicado por la Revue International du droit
d’auteur, que contiene mas de 600 tesis jurisprudenciales sobre derechos de autor dictadas por
los tribunales franceses. Citado por Rangel Medina, David, op. cit., p. 138.

24 No es un monopolio inconstitucional, pues el pédrrafo 9° de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, y 5° de la Ley Federal de Competencia, no considera como mo-
nopolios a los derechos autorales.

25 Aunque el derecho a percibir regalias por la explotacién de las obras, como consecuen-
cia del ejercicio del derecho patrimonial, NO es renunciable cuando se ceda o transmita la obra.
De manera similar al derecho laboral, en el que no se puede renunciar al salario —en este caso
salario intelectual—.

26 MOUCHET, Carlos y RADAELLI, Sigfrido, Los derechos del escritor y del artista, Buenos Ai-
res, Argentina, Editorial Sudamericana, 1957.

27 Articulo 27, fraccién I de la Ley.



LOS DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO 213

2. La comunicacion publica de su obra.2s

3. La transmisién publica o radiodifusion de sus obras.29

4. La distribucién de la obra, incluyendo la transmisién de la propiedad
de los soportes materiales que la contengan.30

5. La importacién al territorio nacional de copias de la obra sin su
autorizacion.3!

6. La divulgacion de obras derivadas.s2

7. Cualquier utilizacién publica de la obra.33

Los Derechos Patrimoniales, conforme el Articulo 29 de la Ley, tendran
la vigencia siguiente:

1. La vida del Autor y a partir de su muerte, cien afios mas;34

2. Cien afios después de divulgadas las obras pdstumas asi como las
obras hechas al servicio oficial; pasando al dominio publico las obras, una
vez transcurrido dichos plazos.

Ahora bien, conforme a los avances de la tecnologia, y habiendo queda-
do claro que la ley mexicana reconoce y protege a los programas de cémputo
de manera especial, los plazos anteriores son excesivos en razon de los avan-
ces tecnoldgicos que existen dia a dia en el area de la computacién, por lo
cual dicho término se vuelve imprdctico. No obstante lo anterior, por su na-
turaleza de obra autoral, el plazo nacional de proteccién debe ser respetado.

70.3.2. Los Derechos Patrimoniales

Conforme al articulo 24 de la ley especial mexicana, corresponde al Au-
tor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a
otros su explotacion, en cualquier forma, dentro de los limites que establece
la presente Ley, y sin menoscabo de la titularidad de los Derechos Morales a
que se refiere el Articulo 21 de la misma.35

Tales derechos se resumen a los siguientes:

70.3.2.1. El Derecho de Reproduccién
El Derecho de reproduccién “es la facultad de explotar la obra en su for-
ma original o transformada, a través de su fijacion en algtin soporte material

28 Articulo 27, fraccién 11 de la Ley.

29 Articulo 27, fraccién III de la Ley.

30 Articulo 27, fraccién IV de la Ley.

31 Articulo 27, fraccién V de la Ley.

32 Articulo 27, fraccién VI de la Ley.

33 Articulo 27, fraccién VII de la Ley.

34 Es la legislacion con el término mas extenso del mundo. El Convenio de Berna establece
un minimo de 70 afios.

35 Dicho articulo carece de una técnica legislativa, pues corresponde al titular originario y
no solo al autor explotar dichas obras, pues existen supuestos en que el autor no es el titular
originario de la obra, como veremos mds adelante, por lo que los derechos patrimoniales que
reconoce nuestra Ley.
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[o eléctrico] y por cualquier procedimiento que permita su comunicacion y
la obtencion de una o varias copias de todo o parte de ella”.36

Articulo 27 LFDA. “Los titulares de los Derechos Patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

I. La reproduccién, publicacién, edicién o fijacion material de una obra
en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fono-
grafico, grafico, plastico, audiovisual, electrénico u otro similar...”

En cuanto al contenido del Derecho de reproduccion, para su estudio
conviene dividirlo en el objeto reproducido y en el modo de reproduccion.

* El objeto reproducido esta constituido por obras del ingenio literarias,

dramadticas y musicales, programas de cémputo, dibujos, ilustraciones
y fotografias, asi como interpretaciones de obras, de registros fotogra-
ficos y magnéticos, de obras audiovisuales, etcétera.

* El modo de reproduccién o copia puede ser por medio de la impre-
sion, dibujo, grabado, fotografia, modelado, fotocopiado, microfilma-
cién y cualquier procedimiento de las artes graficas y plasticas, de la
grabacién mecénica, cinematogréfica y magnética [o electrénical, que
permita comunicar la obra, a través de una copia de la obra en la
que se materializa [o fija] la obra reproducida.3”

70.3.2.2. El Derecho de Comunicacién Piiblica

Es el Derecho a transmitir la obra de manera no material a los especta-
dores o auditores por medio de la representacién y de la ejecucion ptblica,
asi como de la radiodifusion, la exhibicién cinematografica, la exposicion, la
exhibicion televisiva, etc.

La comunicacién ptiblica es un acto positivo, es una accién por medio de
la cual se lleva a un publico determinado cierta informacidn.

Entre las formas de comunicacién publica tenemos; la representacién o
ejecucién publica; la proyeccion o exhibicion publica de las obras cinemato-
graficas y demds obras audiovisuales; la radiodifusion, comunicacién publica
por satélite y distribucidon por cable; y la comunicacién ptblica de obras a
través de la computacién o los medios digitales como es el streaming.

La comunicacién al publico puede ser directa o indirecta. Se entiende
por la primera; aquélla que es realizada por medio de la actuacion de intér-
pretes o ejecutantes en vivo. En cuanto a la segunda, se da cuando se efec-
tha por otros medios que transporten la obra sin quedar fijada, para que el
publico acceda a ésta.

36 Lypszyc, Delia, “Proteccién legal de los titulos de obras literarias y artisticas y de pu-
blicaciones. Derecho de autor y derecho de marcas”, Buenos Aires, Revista El Derecho tomo
96, p. 148.

37 Lypszyc, Delia, Proteccién legal de los titulos de obras literarias y artisticas y de publi-
caciones. Derecho de autor y derecho de marcas, op. cit., p. 96.
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La legislacién en comento sefala:

Articulo 27 LFDA. “Los titulares de los Derechos Patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

II. La comunicacidn publica de su obra a través de cualquiera de las si-
guientes maneras:

a) La representacion, recitacion y ejecucién publica en el caso de las
obras literarias y artisticas;

b) La exhibicién publica por cualquier medio o procedimiento, en el caso
de obras literarias y artisticas, y

¢) El acceso publico por medio de la telecomunicacion...”

Articulo 27 LFDA. “Los titulares de los Derechos Patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

III. La transmisiéon publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier
modalidad, incluyendo la transmision o retransmision de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra éptica;

¢) Microondas;

d) Via satélite; o

e) Cualquier otro medio analogo”.

El Derecho de transmision publica o de radiodifusion como también se
le conoce, corresponde a una especie particular de la comunicacion publica,
en este caso, también se hace del conocimiento del publico una obra, sin
embargo, se realiza a través de instrumentos tecnolégicos por medio del es-
pectro de radio eléctrico, las microondas y las ondas de satélite.

El uso de las vias generales de comunicacion y del espacio aéreo del Esta-
do, hace que estas disposiciones tengan que ser analizadas en conjunto con
otros ordenamientos juridicos, como la Ley Federal de Telecomunicaciones,38
que tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotacion del es-
pectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones, y de la comunica-
cién via satélite.

En general, se pueden definir los medios de acceso de la obra al publico,
de acuerdo con algunos investigadores, de la siguiente manera:

1. Por cable, hilo o fibra 6ptica. Tratdandose de transmisiones por cable,
“entiéndase por ésta, la operacion por la cual las sefiales portadoras de pro-
gramas producidas electronicamente son transmitidas por un dispositivo
conductor (hilo, cable, coaxial, fibra dptica, rayo laser y cualquier otro me-
dio analogo) a través de cierta distancia a los fines de su recepcion por el
publico en general o por una parte cualquiera del mismo”.39

38 Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn de fecha 7 de junio de 1995.

39 DILLENZ, Walter, “La proteccién juridique des ceuvres transmisses por satellites de radio-
diffusion directe”, en Le Droit d’auteur, p. 345 (citado por Antonio Delgado Porras, Autores va-
rios, WIPO.
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2. Por via satélite, microondas y otras frecuencias. Tratandose de la
transmision directa via satélite, en el campo de los Derechos de Autor se de-
fine como: “el programa cuya transmision es via satélite, que conduce sefia-
les que pueden ser recibidas directamente por el publico en general sin que
sea necesario el respaldo de una estacion terrestre, siendo de esta manera
posible en lo venidero transmisiones ya sea por sistemas de cable o por me-
dio de una transmision terrestre”.40

3. por internet o redes de telecomunicacion.

El publico debe tener acceso a ellas o tener la posibilidad de hacerlo.

70.3.2.3. El Derecho de Distribucion

Es el Derecho a distribuir la obra, incluyendo todas las formas de trans-
mitir la propiedad de los soportes materiales que la compongan.

Articulo 27 LFDA. “Los titulares de los Derechos Patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

IV. La distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmision de la propiedad de los soportes materiales que la contengan, asf
como cualquier forma de transmisién de uso o explotacién. Cuando la distri-
bucién se lleve a cabo mediante venta, este Derecho de oposicién se enten-
derd agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente
contemplado en el Articulo 104 de esta Ley.

Este ultimo se refiere al arrendamiento en los programas de cémputo,
cuyo derecho sobre el soporte en el que se contenga la obra, se mantiene in-
cluso después de la primera venta (situacion que deberia regularse también
de manera similar, en el caso del préstamo y otras formas de distribucién);

V. La importacién al territorio nacional de copias de la obra hechas sin
su autorizacion;

La distribucién de la obra se refiere a la puesta a disposicion, y
comercializacion de la obra a un cierto publico, ejemplares de la obra, es
decir, el acto positivo de conceder a una persona la propiedad o el uso de
una reproduccién de la obra original. El Derecho de distribucién, en cuanto
a potestad del titular del Derecho Patrimonial del Autor, no distingue entre
los diversos actos por los que una persona puede apropiarse o poseer una
copia de una obra, como tampoco lo hace entre los diversos soportes mate-
riales (o electrénicos) en que puede constar la reproduccién. Sus normas son
extensivas a todos los actos y a todos los medios posibles.

La facultad del titular de los Derechos Patrimoniales para oponerse a la
distribucién de los ejemplares de la obra, se extingue al transmitir licitamente

Worldwide Symposium on Copyright in the Global Information Infrastructure, Geneva,
witzerland, WIPO, 1995, p. 145.
40 Autores varios, WIPO Worldwide Symposium on Copyright in the Global Information
Infrastructure, op. cit., p. 145.
41 vid. Articulo 8 WCT.
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la propiedad sin reservas, como son, el caso de la venta, cuando se ha hecho
el pago correspondiente; en el momento de ofrecer en venta los ejemplares
de la obra, se ha comprometido ya la voluntad del titular y su revocacion
implica dafios y perjuicios a terceros, que ademds de haber obrado de buena
fe, son adquirentes licitos.

Existen excepciones en el propio ordenamiento autoral mexicano, al de-
recho de primera venta (fist sale doctrine) como son el derecho de arrenda-
miento y el Derecho de Reventa de la obra plastica (droit de suite), en los
cuales no obstante entrar la obra al comercio legal, ésta no puede arrendarse
o en el caso de la plastica revenderse, sin la autorizacién del titular.

70.3.2.4. El Derecho de Transformacion

Derecho de transformacién de la obra como Derecho de modificarla y
adaptarla mediante la traduccién, adaptacion, arreglo, etc. El Derecho de
aceptar o prohibir la derivacién de su obra, con fines no Morales, sino de
explotacién de la misma. Atiende a lo exterior de la misma. Es un Derecho
de Integridad pero con fines econdémicos y materiales, exteriores a la intimi-
dad de la obra, que atiende a las circunstancias que rodean la obra.

Articulo 27 LFDA: “Los titulares de los Derechos patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

VI. La divulgacion de obras derivadas, en cualquiera de sus modalida-
des, tales como la traduccién, adaptacién, paréfrasis, arreglos y transfor-
maciones, y

En el caso de los programas de computo, la transformacién de la obra
para actualizarla, depurarla de errores, o modificar de formato para proveer
interoperabilidad en los sistemas, han vuelto este derecho en impréctico y
poco respetado por el usuario.

70.3.2.5. Otros Derechos Patrimoniales

Para proteger todos aquellos casos no previstos en los derechos patrimo-
niales anteriores, y conforme la tradicion de numerus appertus que la caracte-
riza, la Ley Federal del Derecho de Autor prevé en su articulo 27 fraccion VII;
la facultad del autor o titular de autorizar o prohibir el uso de su obra.

Articulo 27 LFDA: “Los titulares de los Derechos patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

VIIL. Cualquier utilizacién publica de la obra salvo en los casos expresa-
mente establecidos en esta Ley”.
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CAPITULO SEGUNDO

LA PROTECCION DEL PROGRAMA DE COMPUTACI{)N
O SOFTWARE POR LOS DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO

71. APARTADO ESPECIAL

La Ley mexicana de derechos de autor; dedica un apartado especial a los
Programas de Computacion y las Bases de Datos.

Como comentamos anteriormente, la exposicion de motivos de esta Ley
Federal del Derecho de Autor, fue muy clara para incluir expresamente un
apartado para el software, siguiendo armdnicamente a los tratados interna-
cionales de Berna, ADPIC, los Tratados OMPI (WCT y WPPT)! asi como con el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte —TLC—.2

Al respecto, define en su articulo 101 a los programas de computo como
la expresion original, en cualquier forma lenguaje o cédigo, de un conjunto
de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organizacién determi-
nada, tiene como propdsito que una computadora o dispositivo realice una
tarea o funcioén especifica.3

Articulo 101 LFDA.—Se entiende por programa de computacién la ex-
presion original en cualquier forma, lenguaje o cédigo, de un conjunto de
instrucciones que, con una secuencia, estructura y organizacion determina-
da, tiene como propdsito que una computadora o dispositivo realice una ta-
rea o funcidn especifica.

La Ley autoral en comento; determina que se protegeran en los mismos
términos que las obras literarias, protegiendo tanto los programas operativos
como a los programas aplicativos, sin exigir de manera expresa; que exista
originalidad como requisito para su registro,4 dada la imposibilidad practica
de determinarlo, por la naturaleza misma de los lenguajes de programacioén.
Por ello se critica que los programas de software no son obras artisticas, sino
INDUSTRIALES, y que no hay arte o expresion sensible durante la programa-

1 Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecucién y Fonogramas (WPPT) adoptado en
Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

2 Vid. Articulo 111 y siguientes de la Ley Federal del Derecho de Autor.

3 Vid. Articulo 101 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

4 Vid. Articulo 102 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
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cién, sino una mera estructura tecnolégica que busca un fin técnico a seguir
por un ordenador. El que exista un lenguaje en los programas, ello no impli-
ca que sea una obra literaria, pues serfa tanto como aceptar que un libro
contable constituye una obra artistica. No obstante lo anterior, bajo el princi-
pio pro auctoris bono, toda obra literaria es digna de protecciéon potencial
por el derecho de autor.

Podemos afirmar entonces, que independientemente del criterio que se
siga, los programas de ordenador merecen una proteccién especial y comple-
mentaria con el resto de las obras artisticas contempladas.

Al igual que el resto de las obras autorales, los programas gozan de los
derechos morales y patrimoniales genéricos, regulados por los articulos 18y
24 de la misma ley, aun cuando de manera especial, por la naturaleza propia
de los programas de cémputo, de su forma de creacidn, financiamiento y
transmision, la ley vigente en México, se dio a la tarea de dictar algunas nor-
mas especiales, aplicables exclusivamente a los programas de cémputo, para
su efectivo ejercicio.

72. REGULACIONES ESPECIALES DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTO,
EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

El articulo 106 de la Ley Federal del Derecho de Autor, marca los dere-
chos patrimoniales especiales con los que cuenta el titular del programa de
computo.

Articulo 106.—El derecho patrimonial sobre un programa de computacion
comprende la facultad de autorizar o prohibir:

I. La reproduccidon permanente o provisional del programa en todo o en par-
te, por cualquier medio y forma; [incluyendo la digital]

II. La traduccién, la adaptacién, el arreglo o cualquier otra modificacién de
un programa y la reproduccién del programa resultante;

III. Cualquier forma de distribucién del programa o de una copia del mismo,
incluido el alquiler, y

IV. La descompilacion, los procesos para revertir la ingenieria de un progra-
ma de computacion y el desensamblaje.

Aunado a los anteriores, se encuentran los derechos de transmision, co-
municacién ptblica, ejecucién e importacion a que hace referencia el articu-
lo 27 de la misma Ley, asi como los derechos morales correspondientes, los
cuales por la practica misma del uso o explotacién de los programas, son de
dificil ejecucién.

72.1. Software creado bajo relacidn laboral

Dentro de la regulacidon especial de los programas de computo o soft-
ware por la legislacion autoral mexicana, y dada la especial naturaleza que
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tiene la tecnologia utilizada por los programas, la practica cotidiana que se
realiza; para programar los mismos, conformada regularmente por varias
personas y bajo el patrocinio de personas morales, la ley determina que “Sal-
vo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de
computacion y su documentacién, cuando hayan sido creados por uno o va-
rios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones
del empleador, corresponden a éste” (independientemente de si existe o no
relacién laboral o un contrato de obra por encargo).

Dicho caso cada vez mas comun, corresponde arménicamente al articulo
84 de la misma ley, por lo que el articulo 103 comentado en el pdrrafo ante-
rior; serd interpretado a la luz del mencionado articulo 84, el cual responde
a los derechos que debe detentar como titular originario, aquella persona
moral o fisica, patrona o empleadora; que financia y encarga un programa
bajo ciertos supuestos y caracteristicas, por las cuales es beneficiaria del de-
recho patrimonial.

En el caso de obra por encargo sin relacion laboral, se estard a lo dis-
puesto por el articulo 83 de la misma ley, el cual determina una situacién
similar a la laboral.

72.2. Cesion de derechos patrimoniales en el programa de cémputo

A su vez, por la caracteristica propia del programa de ordenador, y el
interés de que se expanda la tecnologia por todos los medios, se exceptua la
obligacién general de toda cesion de derechos patrimoniales autorales de ser
temporal y onerosa, permitiendo que dicha situacién no se aplique al caso de
los programas de cémputo,los cuales pueden transmitirse sin limite alguno>

72.3. Derecho de arrendamiento en los programas de cémputo

Siguiendo a la determinacion del articulo Tratado de Libre Comercio
con América del Norte,6 el Articulo 104 de la Ley Federal del Derecho de

5 Articulo 103. “... Como excepcién a lo previsto por el articulo 33 de la presente Ley, el
plazo de la cesion de derechos en materia de programas de computacion no estd sujeto a limita-
cién alguna.”

6 Tratado de Libre Comercio México-Canadd-Estados Unidos NAFTA. Articulo 1705: Dere-
chos de autor:

“... 2. Cada una de las Partes otorgard a los autores y a sus causahabientes los dere-
chos que se enuncian en el Convenio de Berna, respecto a las obras consideradas en el parrafo
1, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir:

(a) la importacién a territorio de la Parte de copias de la obra hechas sin autorizacién del
titular del derecho;

(b) la primera distribucién publica del original y de cada copia de la obra mediante venta,
renta u otra manera;

(c) la comunicacién de la obra al ptblico; y

(d) la renta comercial del original o de una copia de un programa de cémputo.
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Autor, establece como excepcion a lo previsto en el articulo 27 fraccion IV,
que el titular de los derechos de autor sobre un programa de computacién o
sobre una base de datos conservard, ain después de la venta de ejemplares
de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento de di-
chos ejemplares.

Este precepto no se aplicara cuando el ejemplar del programa de compu-
tacién no constituya en si mismo un objeto esencial de la licencia de uso.

Lo anterior en razén de que generalmente, la comercializaciéon de los
programas de cémputo se transmiten para su uso y explotacion a través de
la venta, para su ejecucidn y/o descarga en los ordenadores o programas
correspondientes.

Partiendo del derecho primo del derecho autoral, consistente en la facul-
tad del titular del mismo, de autorizar o prohibir cada tipo de explotacion de
las obras, la renta constituye una forma distinta de explotacién, que de no
ser autorizada expresamente para tal efecto, generard un detrimento econo-
mico a los intereses legitimos del titular, y generard un perjuicio injustifica-
do al uso regular de la obra, contraviniendo el convenio de Berna.”

Ahora bien, en virtud del avance tecnolégico que enfrenta la transmisién
de los programas de cémputo, es cada vez mds comun que existan progra-
mas de codigo abierto y acceso gratuito que vuelven al arrendamiento en
una figura casi en desuso.

72.4. Copia Privada y Copia de Respaldo
del programa de cémputo

En el caso de los programas de computo, la Ley es muy especifica al de-
terminar que la inaplicabilidad de la figura juridica de la copia privada, pre-
vista como limite a los derechos de autor, en el articulo 148 fraccién IV.

Por el contrario, el tnico y exclusivo limite de reproduccién del progra-
ma de computo, con el que cuenta el usuario legitimo del mismo, se reduce
a la copia de respaldo, o a la copia necesaria para la utilizacion del progra-
ma (driver).

Dado el avance de la tecnologia, que permite la comunicacién publica o
transmision en linea de los programas y sus drivers, la necesidad de reprodu-
cirla o copiarla, como un respaldo por un posible dafio o destruccion, asi como

Recordemos que el espiritu de los Convenios Internacionales, buscan una proteccion y ejer-
cicio libre, independiente y por separado de los derechos autorales. Por ende, es obligacion del
Estado, garantizar que los titulares que tengan derecho a los mismos, puedan ejercitarlos por
separado y en la proporcién correspondiente.

7 Vid. Articulo 5° del Convenio de Berna. El presupuesto que distingue al arrendamiento
de la venta, es que en el caso del primero, la legislacién pretende evitar que al arrendar la obra,
ésta se descargue o reproduzca en el ordenador de manera permanente en vez de temporal, y
beneficiarse de esa manera de las funciones del programa, sin necesidad de adquirirlo posterior-
mente, generando por esta razon perjuicios al titular de la obra.
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el resguardo de los mismos, ha caido en desuso, pues se encuentran habilita-
dos en su mayoria en el espacio cibernético.8

72.5. Proteccion técnica a los programas de cémputo

Finalmente la Ley prohibe la importacidn, fabricacion, distribucién y uti-
lizacién de aparatos o la prestaciéon de servicios destinados a eliminar la pro-
teccion técnica de los programas de cémputo (Digital Rights Management o
DRM), dado que es un principio de orden publico el respeto a los derechos
de autor existentes en los programas, los cuales en ocasiones son protegidas
a través de claves o programas codificadores que los resguardan para su sola
utilizacién licita.”

8 Articulo 105 LFDA.—EI usuario legitimo de un programa de computacién podrd realizar
el numero de copias que le autorice la licencia concedida por el titular de los derechos de autor,
o una sola copia de dicho programa siempre y cuando:

L. Sea indispensable para la utilizacién del programa, o

II. Sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legitimamente ad-
quirida, cuando ésta no pueda utilizarse por dafio o pérdida. La copia de respaldo debera ser
destruida cuando cese el derecho del usuario para utilizar el programa de computacién.

9 Articulo 112 LFDA.






CAPITULO TERCERO

LA POSIBLE PROTECCION DE LOS PROGRAMAS DE COMPUTO
POR EL DERECHO DE PATENTES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL DE MEXICO

73. ANTECEDENTES JURIDICOS DE LOS OBJETOS PATENTABLES EN MEXICO

Desde sus inicios legislativos, el derecho de patentes en México, al igual
que en el resto del mundo, ha sufrido innumerables cambios acordes al
avance tecnoldgico y juridico que se ha ido desarrollando en esta materia.

El comtn denominador ha sido el cambio y la actualizacién tecnolégica,
pues las patentes son el termdémetro de la innovacién de un pais, y su protec-
cién la radiografia de la innovacién en el mismo.!

Ante ello, es comun ver que lo que en un tiempo se exceptuaba en Méxi-
co o en el resto del mundo de proteccién por medio del derecho de patentes,
con el paso de los afios y las reformas de las leyes y los tratados internacio-
nales; se han ido resguardando con figuras afines o con el derecho evolucio-
nado de las patentes, como ha sido el caso de los productos farmacéuticos y
de los procesos genéticos.

En especifico, los programas de computo; han vivido avances impor-
tantes en las distintas legislaciones, pues dada su juventud por ser éstos
una invencién de la segunda parte del siglo que nos precede, numerosos
cuestionamientos rodearon la naturaleza juridica que debia regularlos.

Como comentamos en la Tercera parte de ésta obra, en la década de los
sesenta del siglo pasado, la Oficina Europea de patentes, elaboré un proyec-
to de Ley Europea de Patentes, época desde la cual se discutié como un tema
complejo la proteccién bajo el derecho de patentes de los programas de or-
denador. Al respecto se elaboraron distintos intentos legislativos en Europa,
para aclarar la legislacién internacional existente en este campo, sin llegar a

1 El desarrollo del mundo ha ido a la par con la proteccién de sus inventos. No es casuali-
dad que a partir de que existe un fuerte derecho especializado de derecho intelectual, se haya
desarrollado con velocidad el conocimiento y la tecnologia mundial. Donde no hay proteccién o
ésta es insuficiente, se mantiene la sociedad en el atraso, y viceversa.
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buen puerto. En su lugar, se resolvié que el articulo 52 del CPE, determinara
que son patentables “las invenciones en todos los campos de la tecnologia”,
dejando entonces a la Oficina Europea de Patentes y a los Tribunales nacio-
nales la interpretacion del mismo.2

Bajo un ambiente dubitativo, el software obtuvo su primer proteccion
juridica uniforme a nivel mundial, por medio del derecho de autor, el cual a
partir del ADPIC y el WTC como veremos mas adelante, asimila al software
a las obras literarias por tener en su naturaleza intrinseca, expresiones grafi-
cas en su cédigo de programacion. No obstante lo anterior, muchas dudas
surgieron sobre la expresion original que pudiera tener un programador que
sigue pasos de implementacién de lenguajes a través de cddigos digitales
(binarios en su mayoria) que nada tienen de estéticos, manteniéndose la in-
cognita de tener una afinidad mayor con el derecho de patentes, dada su
naturaleza técnica.

A partir de lo anterior, y habiendo encontrado una proteccién suficiente
en el derecho de autor, la comunidad internacional se dio a la tarea de cues-
tionar su cardcter de invenciones, y las consecuencias que conllevaria tal re-
conocimiento, por lo que dadas las circunstancias del momento, la mayoria
de las legislaciones optaron por excluirlos de los objetos patentables, al igual
que se hizo con otros objetos como lo fueron los medicamentos farmacéuti-
cos y los proceso genéticos que encontrarian posteriormente, por su natura-
leza, una proteccion en este derecho.

De este modo, conforme los avances de la ciencia y la especializacion de
la materia, algunos objetos excluidos del derecho de patentes; se volcaron a
través de la jurisprudencia y su incorporacion de las leyes, en objetos plena-
mente patentables, incluyendo en algunas legislaciones a los programas de
computo, siempre que no sean solamente como tales el objeto de la reivindi-
caciéon —as such—.

El caso de México no ha sido distinto al del resto del mundo en materia
de patentes, que se ha caracterizado por tener un marcado retraso en esta
materia, y una deficiente aplicacion en el derecho de patentes, como se estu-
diard mas adelante.

Al igual que en otras legislaciones, el caso mexicano ha evolucionado,
desde el reconocimiento a través de derechos de autor de ciertas invencio-
nes, la exclusion de objetos patentables por su naturaleza pero de dudoso
caracter técnico, hasta llegar a incluir algunos inventos y procesos que por
su naturaleza son patentables y que antes se excluian en la ley especial. Hoy
por hoy, la Ley de la Propiedad Industrial; se encuentra pendiente de evolu-
cionar, pues todavia excluye algunos objetos patentables, como es el caso de
los programas de cémputo.

2 Opinién del Pleno del Tribunal de Apelacién, del 12 de mayo de 2010, op. cit., pp. 6
y ss.
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73.1. Exposicién de Motivos de la Ley de la Propiedad
Industrial de 19423

La primera legislacion mexicana moderna en materia industrial; es la
del 31 de diciembre de 1942, expedida con base en los articulos 28 y 89
fraccién XV de la Constitucién para establecer leyes sobre privilegios indus-
triales de invencién y mejoras.4

No hay duda de que la ley de 1942, reconocia su raiz en las leyes sobre
patentes de 1890, 1903, y 1928; cuyo antecedente excluyente retomd los
principios de la Ley Francesa de 1844, la cual fue la primera ley moderna
en el mundo, en la materia.s

La exposicién de motivos de la Ley del 42, inicia definiendo a la propie-
dad industrial de la siguiente manera:

propiedad industrial se distingue generalmente, como es sabido, una de las for-
mas del derecho de autor, y por lo mismo tiene igual origen que la propiedad li-
teraria asegurada a las obras del ingenio y que la propiedad artistica,
diferencidandose claramente de estas tiltimas en que, tanto en los inventos indus-
triales, como en el caso de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, la
tarea del autor se circunscribe al campo econémico, en cuanto tiende a obtener
por medios técnicos la satisfaccién de necesidades sociales.

Acufiaba el derecho complementario y acumulativo de los otros dere-
chos intelectuales al expresar:

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial protegen y defienden las con-
cepciones o creaciones intelectuales de los inventores, y aun cuando en el caso

3 Publicada el 28 de diciembre de 1942.

4 DELGADO REYES, Jaime, op. cit., p. 1.

5 En la Nueva Espafia, las Cortes Espafiolas expidieron el decreto del 2 de octubre de 1820
para otorgar certificados de invencién. Posteriormente se promulgaron en el México indepen-
diente, la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algtin ramo
de la industria del 7 de mayo de 1832, la Ley de Patentes de invencién o perfeccionamiento del
7 de junio de 1890, la Ley de patentes de invencion del 25 de agosto de 1903 y la Ley de patentes
de invenci6n del 26 de junio de 1928. DELGADO REYES, Jaime, op. cit., p. 1. La Ley Francesa ha te-
nido una tradicién excluyente de proteccion de los programas de computo por el derecho de pa-
tentes. De importancia especial es hacer mencién, que la tradicién en materia de patentes de la
Nueva Espafia y posteriormente del México independiente, tiene una gran influencia Espafiola,
la cual a su vez fue fuertemente conformada por el derecho intelectual francés del siglo XIX.

La primer patente concedida en la Nueva Espafia y en América (por el Virrey), fue la otor-
gada a Fernagdo de Portugal y Leonardo Fragoso por la invencién de dividir la plata y el mercu-
rio incorporada en los metales para obtener plata seca.

Posteriormente se otorgaron patentes por el Rey desde el Reino de Espafa. A partir de
1880 se inicia el registro secuencia en la Oficina de Patentes Mexicana, aunque las patentes ya
se concedian con fundamento en la primera legislacién para este tipo de proteccién industrial,
que era el Decreto de la Cortes Espafiolas de 1820, sin embargo, la primera Ley Mexicana esta
fechada en Mayo de 1832. MARQUEZ BARRAZA, Manuel, La primer patente concedida en México y
América, México, 2011, pp. 4y ss.
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de las marcas, o de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente no se esta
ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos signos tienden en reali-
dad a defender los resultados de la actividad industrial del productor, impidien-
do las confusiones.

La proteccién concedida al signo y consistente en el derecho exclusivo de co-
locarlo en las mercancias propias, garantiza del peligro de que otros puedan
usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados articulos como provenien-
tes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo; es decir, los
derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren
en cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de
autor.

La ley conserva, en general, los sistemas y principios fundamentales de las
leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen claramente los derechos
relativos a la propiedad industrial, para proteger en forma adecuada los intere-
ses de los titulares de éstos y los del publico.

La ley toma en cuenta también los principios universalmente admitidos de la
Convencién de Unién de Paris de 1883 para la proteccion de la propiedad indus-
trial, a la que se adhirié México el 7 de septiembre de 1903 y cuyo texto ha sido
objeto de diversas revisiones ulteriores en conferencias diplomaticas convocadas
para el efecto, en las que nuestro pais ha participado.

Concretamente dicha legislaciéon introdujo un derecho de patentes mo-
derno para la época de la siguiente manera:

Articulo 3o. La persona fisica que haya hecho una invencion del caracter esta-
blecido por el articulo 4o. de esta ley, o su causahabiente, tiene el derecho ex-
clusivo de explotarla en su provecho, por si o por otros su permiso, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en esta ley y su Reglamento. Ese derecho se
adquiere mediante la obtencion de la patente respectiva.

Para los efectos de la ley, considerd invenciones patentables que hoy en
dia no sonariamos incluir, por la naturaleza propia de los objetos:

L. El nuevo producto industrial o una nueva composicién de materia;

II. El empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial;

III. La nueva aplicacién de medios conocidos para obtener un producto o re-
sultado industrial,;

IV. Las mejoras a una invenciéon amparada por una patente anterior, o que
sea del dominio publico, siempre que produzcan un resultado industrial;

V. Toda nueva forma de un producto industrial, pieza de maquinaria, herra-
mienta, estatua, busto, alto o bajorrelieve, que ya por su nueva disposicién artis-
tica o bien por la nueva disposiciéon de la materia, forme un producto industrial
nuevo y original, y

VI. Todo nuevo dibujo usado con fines de ornamentacién industrial en cual-
quiera substancia y dispuesto en ella por impresién, pintura, bordado, tejido,
cosido, modelado, fundicién, grabado, mosaico, incrustacion, descoloramiento u
otro medio cualquiera mecdnico, fisico o quimico, de tal manera que dé a los
productos industriales en que los dibujos se unen, un aspecto peculiar y propio.
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Articulo 60. No es patentable:

I. El descubrimiento o invencién que consiste simplemente en dar a conocer,
hacer patente u ostensible algo que ya existia en la naturaleza, aun cuando ante-
riormente fuese desconocido para el hombre;

II. Los principios tedricos o puramente cientificos, de caracter especulativo;

III. Las simples ideas o concepciones que no impliquen una nueva adaptacién
de carécter industrial, como lo requiere el articulo 4o. de esta ley;

IV. Todo descubrimiento o invencién cuya explotacién sea contraria a las le-
yes prohibitivas, a la seguridad o salubridad ptiblicas, a las buenas costumbres o
a la moral;

V. Los productos quimicos; pero si lo podrdn ser los nuevos procedimientos
industriales para obtenerlos o sus nuevas aplicaciones de caracter industrial;

VI. Los sistemas y planes comerciales, contables o financieros, y los de simple
publicidad;

VII. La aplicacién o el empleo en una industria de una invencién ya conocida
o utilizada en otra industria y los procedimientos que consisten simplemente en
el empleo o uso de un dispositivo, maquina o aparato, que funcionen segtin prin-
cipios ya conocidos con anterioridad, aun cuando dicho empleo sea nuevo, y

VIII. La yuxtaposicién de invenciones conocidas, su variaciéon de forma, de
dimensiones o de materias, salvo que en realidad se trate de la combinacién o
fusion de esas invenciones, en tal forma que no puedan funcionar separadamen-
te, o que las cualidades o las funciones caracteristicas de las mismas sean modi-
ficadas de manera que se obtenga un resultado industrial novedoso.

Con lo anterior se demuestra el avance que ha tenido la materia de pa-
tentes hasta nuestros dias, para excluir consecuentemente objetos antes
patentables e incluir otros que no lo eran.

73.2. Exposicion de motivos de la Iniciativa de Ley que regula
los derechos de los inventores y el uso de los signos marcarios
de 19766

Esta fue una legislaciéon sumamente restrictiva. Su exposicién de motivos;
establecié que no se concederdn patentes en campos intimamente ligados a
la salud de la poblacién, con su alimentacién, con la produccién agricola,
con la defensa del medio ambiente o la energia y la seguridad nuclear.

“Al hacerlo asi, el Estado mexicano esta ejerciendo su derecho de deter-
minar y limitar los campos en que concederan privilegios exclusivos de
explotacion”.?

La legislacion en comento, que posteriormente fue reformada el 16 de
enero de 1987, elimind las patentes relacionadas con los métodos biotecno-
l6gicos para la obtencion de farmoquimicos, medicamentos, bebidas, alimen-
tos para consumo animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas,

6 Publicada el 10 de febrero de 1976, pp. 4y ss.
7 Ibidem.
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actividades bioldgicas, procesos genéticos, productos quimicos y productos
farmacéuticos;® mismos que serian protegidos con posterioridad.

73.3. Exposicién de Motivos de la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial (posteriormente denominada
Ley de la Propiedad Industrial) de 19919

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, posterior-
mente titulada Ley de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario
Oficial del 27 de junio de 1991, y fue el cimiento del verdadero derecho de
patentes que rige actualmente en México.

Merece un comentario especial, que las cualidades de esta ley son en
primer lugar, su cardcter incluyente, pues amplia la proteccién de los objetos
patentables a otros inventos antes excluidos, y , en segundo, retrotrae los
beneficios de la proteccién a los nuevos inventos incluidos —aun cuando
fueran excluidos en la ley anterior—, al determinar en su articulo Duodécimo
Transitorio como fecha de prioridad; la fecha de presentacion de la primera
solicitud realizada en cualquier pais miembro del Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT) —incluso anterior a la entrada en vigor de esta
ley— sobre invenciones reconocidas (aun cuando no fueran patentables con
anterioridad).

Ya desde entonces se reconoce que el desarrollo tecnoldgico; no es con-
cebible sin un proceso dindmico de introduccion de nuevos conocimientos
en las actividades de produccién.

Conforme al espiritu incluyente, la Exposicién de Motivos expresa: “... la
iniciativa, de aprobarse, permitira que se otorguen patentes en algunos cam-
pos en los que la legislacién en vigor lo prohibe, como en el caso de las va-
riedades vegetales, invenciones relacionadas con microorganismos; las
aleaciones; los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos
para obtenerlos y modificarlos”.

Lo anterior bajo el presupuesto de “encontrar las férmulas para equili-
brar en forma mas adecuada el desarrollo tecnolégico y econémico, por un
lado, con el interés social y , por otro, usando las regulaciones que resulten
adecuadas”, por lo que se parte de la teoria del interés superior a proteger
en el momento, y no a la naturaleza misma del objeto patentable.

El avance de la tecnologia —sefiala la exposicion— se manifiesta en varios aspec-
tos de importancia determinante para la competitividad internacional: en el mejo-
ramiento continuo de los procesos de produccién; en el redisefio frecuente de los
productos; y en la rdpida aparicién de productos novedosos, con calidad superior,
que ganan el favor de los consumidores frente a productos mas tradicionales.

8 DELGADO REYES, Jaime, op. cit., p. 2.
9 Publicada el 27 de junio de 1991.
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Contintia manifestando

la vital necesidad de actualizar el marco juridico en materia de los derechos de la
propiedad industrial, el perfeccionamiento de las disposiciones normativas aplica-
bles tanto a la explotacion de invenciones o innovaciones tecnolégicas de pro-
ductos y procesos, como al uso de indicaciones comerciales asociadas a la
produccién y distribucion de bienes y servicios, para mejorar la productividad,
la calidad y la tecnologia.

Frente al reto de atraer y generar nuevas tecnologias y a diferencia de lo que
ocurre en la mayoria de los paises que tienen una industria pujante, —sefialaba
la iniciativa— en México todavia no se permite el otorgamiento de patentes en
varias areas tecnolodgicas industriales: los productos quimicos, en general, y los
agroquimicos, farmoquimicos y farmacéuticos, en particular, la biotecnologia, en
procesos industriales o agroindustriales, asi como en sus productos, cuyas caracte-
risticas de productividad y calidad son notablemente superiores a las de los proce-
sos y productos resultantes de otras tecnologias mas tradicionales; y los nuevos
alimentos para consumo humano y animal asi como las aleaciones

con lo cual se denotaba desde entonces; el retraso con que se ha caracteriza-
do la legislacidn especial de la materia de patentes en México, la cual hoy en
dia mantiene dicha calidad.

La legislacion resefiada, al respecto, dictaba como derechos fundamenta-
les del inventor los siguientes:

“Articulo 90. La persona fisica que realice una invencién, modelo de uti-
lidad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo
de su explotacién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en esa ley y su reglamento.”

Introducia un articulado de definiciones sumamente 1til al momento de
interpretar la ley, al normar en su articulo 12° lo siguiente:

Articulo 12. Para los efectos de este titulo se considerard como:

L. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han he-
cho publicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier medio de difusion o informacion, en el pais o en el extranjero. Para el
caso de los modelos de utilidad se considerardn tnicamente los conocimientos
técnicos que se hayan hecho publicos en el pafs;

III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan
del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

IV. Aplicacién industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proce-
so, sea producido o utilizado, segtn el caso, en la industria, incluyéndose en ésta
a la agricultura, la ganaderfa, la pesca, la mineria las industrias de transforma-
cién propiamente dichas, la construccidn y toda clase de servicios;

V. Reivindicacién, a la caracteristica esencial de un producto o proceso cuya
proteccion se reclama de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o
de registro y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente...
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En dicha legislacion especial de México, se excluia del derecho de paten-
te; todo aquello que por su naturaleza no era una invencion, asi como aque-
llo que por interés de la Ley no seria considerado invenciéon aunque por su
naturaleza lo fuera, practica que continda hasta hoy en dia.

Mencion especial merece el hecho de que por primera ocasidon en Méxi-
co; la legislacion especial de propiedad industrial en el capitulado de paten-
tes; excluye expresamente a los programas de computo como invencion y
por consecuencia como objeto patentable.

La Ley de Fomento aludida establecia como no patentables los siguientes:

Articulo 19 Ley de Fomento PI.—No se consideraran invenciones para los
efectos de esta Ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, jue-
g0S 0 Negocios;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacién de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirtirgico, terapéutico o de diagnéstico apli-
cables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicidon de invenciones conocidas o mezclas de productos cono-
cidos, su variacion de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en reali-
dad se trate de su combinacién o fusién de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas
sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico
en la materia.10

Articulo 20 Ley de Fomento Pl.—Las invenciones que se refieran a materia
viva, sin perjuicio de lo que se disponga en otros ordenamientos legales, se regi-
rén por lo siguiente:

II. No seradn patentables:

a) Los procesos esencialmente bioldgicos para la obtenciéon o reproduccion de
plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos
a material capaz de conducir su propia duplicacidn, por si mismo o por cualquier
otra manera indirecta, cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar ma-
terial bioldgico disponible y dejarlo que acttie en condiciones naturales;

b) Las especies vegetales y las especies y razas animales;

¢) El material bioldgico tal como se encuentra en la naturaleza;

d) El material genético, y

e) Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo
humano.1!

10 Op. cit., Ley de Fomento. Articulo 19.
11 Op. cit., Ley de Fomento. Articulo 20 II.
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73.4. Exposicién de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994,
vigente en México y Legislacion actuali?

La Exposiciéon de Motivos de la legislacién que rige en estos dias en
México; continta el espiritu innovador que caracterizd a las similares del
derecho comparado,!3 y sentd las bases para un derecho de patentes profe-
sional, mas incluyente, y para el momento de su elaboracion, altamente
innovador.

La iniciativa contempla la posibilidad de otorgar patentes en un mayor
numero de campos de la tecnologia. En el caso de invenciones relacionadas
con materia viva, la ley vigente define un sistema que de manera simultdnea
establece las que son patentables y aquellas que se excluyen de la patentabi-
lidad. Esta dualidad ha originado preocupacién en los sectores cientifico e
industrial, respecto a la proteccion de algunos de sus desarrollos que no se
ubican claramente en el sistema.

Se prevé, en cumplimiento del compromiso asumido por nuestro pais en
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una disposicién transito-
ria para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) pueda
recibir las solicitudes relativas a variedades vegetales en todos los géneros y
especies vegetales, en tanto se expida la ley que cumpla con las disposicio-
nes sustantivas del Convenio Internacional para la Protecciéon de las Obten-
ciones Vegetales, 1978, o, en su caso, la Convencion Internacional para la
Proteccion de Nuevas Variedades de Plantas, 1991.14

En este sentido, la iniciativa reconoce la necesidad de proteger aquellas
invenciones que han agregado un nuevo uso a las que ya han sido suscepti-
bles de proteccidn por patente, siempre que dicho uso no sea obvio para un
técnico en la materia.

Legislacion actual

El derecho de patentes encuentra su fundamentacion en el articulo 28
constitucional, que en su pérrafo noveno ordena:

Articulo 28 CT. EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUEDAN PROHIBIDOS
LOS MONOPOLIOS, LAS PRACTICAS MONOPOLICAS, LOS ESTANCOS Y LAS EXENCIO-
NES DE IMPUESTOS EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE FLJAN LAS LEYES. EL
MISMO TRATAMIENTO SE DARA A LAS PROHIBICIONES A TITULO DE PROTECCION A
LA INDUSTRIA...

12 Publicada el 02 de agosto de 1994, reformada el 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo
de 1999, 26 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005.

13 La LpI otorga un plazo de 20 afios improrrogables al derecho de patentes, al igual que
las legislaciones del mundo. Vid. Articulo 23 LPI.

14 En México se encuentra vigente la Ley Federal de Variedades Vegetales de 25 de octu-
bre de 1966.
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... TAMPOCO CONSTITUYEN MONOPOLIOS LOS PRIVILEGIOS QUE POR DETERMI-
NADO TIEMPO!5 SE CONCEDAN A LOS AUTORES Y ARTISTAS PARA LA PRODUCCION
DE SUS OBRAS Y LOS QUE PARA EL USO EXCLUSIVO DE SUS INVENTOS, SE OTOR-
GUEN A LOS INVENTORES Y PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA.

Derivado de lo anterior, seran patentables TODAS las invenciones que
sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplica-
cion industrial, en los términos de esta ley.16

Se considerara como invencién aquello que retina las siguientes caracte-
risticas:

I. Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;

II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han he-
cho publicos mediante una descripciéon oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier medio de difusién o informacién, en el pais o en el extranjero. Para el
caso de los modelos de utilidad se considerardn tnicamente los conocimientos
técnicos que se hayan hecho publicos en el pafs;

III. Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan
del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia;

IV. Aplicacién industrial, a la posibilidad de que cualquier producto o proce-
so, sea producido o utilizado, segtn el caso, en la industria, incluyéndose en ésta
a la agricultura, la ganaderfa, la pesca, la mineria las industrias de transforma-
cién propiamente dichas, la construccién y toda clase de servicios; ...17

Para efecto de definir el caracter técnico con el que debera contar toda
invencién, creada por el hombre, el articulo 15 de la Ley exige que toda in-
vencion debera transformar la materia o la energia que existe en la naturale-
za, para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfaccion
inmediata de una necesidad concreta.

Quedan comprendidos entre las invenciones los procesos o productos de
aplicacién industrial.18

En razon de lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial; otorga el dere-
cho exclusivo de patente, a toda persona fisica (inventor), o fisica o moral
(titular causahabiente) que realice una invencion, constituyendo su derecho
temporal a través de su registro.

Articulo 9° LPI.—La persona fisica que realice una invencién, modelo de utili-
dad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de su

15 Para una posterior disertacién, me queda la duda de si el texto constitucional, al sefia-
lar que los privilegios son por determinado tiempo, significa que ¢excluye a los derechos mora-
les autorales que son perpetuos?

16 Articulo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial. Se considera invencién toda creacién
humana que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

17 Articulo 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

18 Articulo 15. de la Ley de Propiedad Industrial.
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explotacién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento, de acuer-
do con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Articulo 10 LPI.—EI derecho a que se refiere el articulo anterior se otorgara a
través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que hace a
los modelos de utilidad y disefios industriales.

Articulo 11 LPI.—Los titulares de patentes o de registros podran ser personas
fisicas o morales.

Luego de expresar lo que es objeto del derecho intelectual que confieren
las patentes, la Ley de la Propiedad Industrial vigente excluye de patenta-
miento —al igual que lo hace el derecho comparado—, algunos objetos que
por su naturaleza no constituyen una invencién, o que por no convenir a los
intereses de la Ley, no se consideran como una invencion.

Entre estos encontramos los siguientes:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fueses desconocido para el
hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, jue-
g0S 0 Negocios;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacién de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirtrgico, terapéutico o de diagnéstico apli-
cables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos cono-
cidos, su variacién de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en reali-
dad se trate de su combinacién o fusién de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas
sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico
en la materia.19

Articulo 25 LPI.—EI derecho exclusivo de explotacién de la invencién paten-
tada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a
otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto patentado, sin su consentimiento, y

II. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras
personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen
el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotacion realizada por la persona a que se refiere el articulo 69 de
esta Ley; se considerard efectuada por el titular de la patente.

19 Articulo 19. Ley de la Propiedad Industrial.
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73.5 Los programas de computo como objeto excluido del derecho
de patentes por la Ley de la Propiedad Industrial de México

Al estudiar la exposicién de motivos de la legislacion especial vigente,
nos damos cuenta de que excluye a los programas de computo del derecho,
sin expresar a lo largo de la misma, las razones, motivos o causas de inte-
rés publico, para incluir al software, dentro del articulado de exclusion del
objeto de patente, no obstante que nuestra legislacion, sigue el principio
de incluir como objeto del derecho de patente, a todo aquello que sea una
invencién y que conlleve la novedad, actividad inventiva y aplicaciéon in-
dustrial.

Para entender con mayor claridad la exclusion de los programas de com-
puto, y determinar si tinicamente se excluyen del derecho exclusivo de pa-
tente, cuando se reivindica como tal o si también se aplica a las invenciones
implementadas por un programa de cémputo, debemos primero estudiar la
naturaleza de la exclusion, los limites y excepciones al derecho de patente.

73.6. Exclusiones de la materia patentable, excepciones y limitaciones,
a los derechos concedidos por las patentes en México20

Si bien es cierto que el sistema de patentes tiene por objeto aumentar
los beneficios publicos mediante la promocién e incentivo de la innovacion;
casos en que el interés juridico excluye o limita a ciertos objetos, y los regula
en beneficio de la sociedad en otras materias del derecho que también regu-
lan actividades comerciales de bienes y servicios, basandose en criterios rela-
cionados con la ética, la salud, la seguridad y el medio ambiente, tales como
los mecanismos de reglamentacion relativos a la comercializacién de produc-
tos farmacéuticos indispensables para atacar una pandemia, o las normas de
seguridad para los aparatos electrénicos, automéviles y aviones.

En razén de lo anterior, existen supuestos en los cuales, el interés supe-
rior a proteger sea el de la comunidad y no el del creador, consecuencia de
lo cual éste ultimo vera limitado o no reconocido su derecho.

Si bien es cierto que la patente es un contrato sinalagmatico entre el Es-
tado y el inventor, quien se compromete a dar a conocer su invencion al
Estado; este lo divulga entre la sociedad y concede al inventor por un tiem-
po, el monopolio para explotar la invencion.2! Existen supuestos en que se
considera que una invencion no es patentable por un interés superior, y por
consiguiente, no es sujeto de concesion de un titulo, el inventor no tienen

20 OMPI, EXCLUSIONES DE LA MATERIA PATENTABLE Y EXCEPCIONES Y LIMITACIONES A LOS
DERECHOS CONFERIDOS POR LAS PATENTES, COMITE PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATEN-
TES, Decimotercera sesién, Ginebra, 23 a 27 de marzo de 2009; 4 de febrero de 2009, Ginebra,
Suiza.

21 DELGADO REYES, Jaime, op. cit., p. 5, hacienda referencia a las palabras de M. Percerou.
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otra alternativa que guardar su invento como secreto, con lo que en vez de
beneficiar a la conectividad, se le perjudica.

Dichos casos de interés social superior; deben ser la excepcion, pues la
patente, al ser un verdadero contrato entre la sociedad y el inventor,22 el
mayor interés de ambos deberia dirigirse a reconocer un mayor nimero de
objetos patentables conforme a su naturaleza, dentro del ambito de protec-
cion del derecho de patentes.

Como lo hemos sefialado con antelacion, el derecho de patentes, como
parte de un derecho que no es inmutable, tiene por objeto promover la inno-
vacién y mejorar los beneficios de la comunidad para aprovechar esa innova-
cién, y en el caso mexicano, ha sido rebasado por el rdpido progreso de la
tecnologia, dentro del contenido de sus leyes.

Con el fin de cumplir ese objetivo, y garantizar a la sociedad que el inte-
rés supremo es el del creador, las leyes de patentes establecen diversos re-
quisitos para obtener una patente, por lo que exclusivamente las invenciones
que rednen los tres criterios de patentabilidad de las invenciones (creadas
por el hombre): novedad (que no esté comprendido en el estado de la técni-
ca), actividad inventiva (proceso creativo no evidente a partir del estado de
la técnica), aplicacion industrial (utilidad en cualquier rama de la industria);
y efecto técnico son patentables.

No obstante como comentamos, hay ocasiones en que las invenciones
pueden ser excluidas o ver limitados los derechos exclusivos de la patentabi-
lidad, aun cuando representen un progreso cientifico o tecnoldgico significa-
tivo. Aquellas invenciones que no cuenten con los criterios o requisitos, no
podran ser considerados como patentables.

Las condiciones socioecondmicas, histdricas, culturales, tecnoldgicas, hu-
manitarias, de salud, medio ambiente y las prioridades de un pais; pueden
ser importantes factores que la legislacion considera para limitar o exceptuar
el derecho de patentes, bajo el principio que cuando no existe una patente,
nadie tiene la obligacion de obtener el consentimiento del inventor para uti-
lizar una invencién.23

De este modo, se reserva a la legislacion de cada pais, el establecer las
invenciones que no serdn patentables por términos de Ley, en razén del inte-
rés juridico superior a proteger, y asi determinar los limites al derecho de
patentes a través de la regulacién de licencias obligatorias o legales. Estos
casos de exclusion y excepcion, deben reservarse exclusivamente a los casos
expresos determinados por la ley y no cabe en ellos la analogia.

Como consecuencia, las distintas exclusiones de patentabilidad; no gene-
ran un derecho exclusivo de patente en favor del inventor o titular, razon

22 PoUuILLET, Eugene, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et des secrets de fa-
brique, Paris, Marchal et Billard, 1915.
23 POUILLET, Eugene, op. cit.
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por la cual la invencion podra ser explotada de manera gratuita y libre erga
omnes.

Entre los supuestos justificados de exclusién del derecho de patentes del
derecho comparado, en los que no existe un derecho de patentes, encontra-
mos generalmente en sus legislaciones internas las siguientes:

e Las invenciones cuya explotacion es contraria al orden publico o la

moral;

* Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirurgicos para el trata-

miento de los seres humanos y animales;

* Las variedades vegetales y las razas animales;

* Las plantas y los animales, excepto los microorganismos;

* Los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de

plantas y animales; y
* Las invenciones que afectan a la seguridad nacional.

De manera diferente a las exclusiones, existen casos de limite al derecho
de patente, en el cual existe un derecho reconocido de autorizar o prohibir
la utilizacion de una invencidn por parte de su inventor o titular, pero que se
limita en su ejercicio, y se confiere la libertad de utilizarlos por terceros, ya
sea con o sin el pago de la regalia correspondiente.

Entre las distintas excepciones y limitaciones establecidas en las legisla-
ciones nacionales cabe mencionar las siguientes:

* Los actos realizados en el marco privado con fines no comerciales;

¢ Los actos con fines de enseflanza;

* Los actos con fines experimentales o de investigacion cientifica;

e La preparacion de medicamentos prescritos por médicos;

* El uso reiterado por un usuario anterior;

* Determinados usos en navios, aeronaves y vehiculos terrestres extran-
jeros que han entrado temporalmente o accidentalmente en el territo-
rio nacional,;

* Los actos orientados a obtener la aprobacion reglamentaria de pro-
ductos farmacéuticos;

* Los actos realizados para el uso propio del agricultor y para el desa-
rrollo de nuevas variedades.

Conforme la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana, no serdn objetos
patentables, por su naturaleza, por no ser invenciones, carecer de efectos
técnicos y no ser apropiables los siguientes:

Articulo 16 LPI.—Seran patentables las invenciones que sean nuevas, resulta-
do de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacién industrial, en los tér-
minos de esta Ley, excepto:

I. Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccién, reproduccién y
propagacion de plantas y animales;

II. El material biolégico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
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III. Las razas animales;

IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y

V. Las variedades vegetales (este ultimo caso es regulado por la Ley Federal
de Veriedades Vegetales).

Por su parte, por efectos de ley, no serdan considerados como objetos
patentables los siguientes:

Articulo 19.—No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, atin cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, jue-
gos 0 negocios y los métodos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirtirgico, terapéutico o de diagndstico apli-
cables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposiciéon de invenciones conocidas o mezclas de productos cono-
cidos, su variaciéon de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que
en realidad se trate de su combinacién o fusiéon de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio
para un técnico en la materia.

Lamentablemente, el legislador ubicd en este ultimo articulo —destina-
do a objetos patentables por naturaleza, pero considerados como no patenta-
bles por instrumento de Ley—, algunos objetos que por su naturaleza no
pueden ser patentables desde su inicio, y que debid regularlos en el articulo
19 correspondiente.

Otra de las excepciones que encontramos a los como excepcién a los de-
rechos del inventor, encontramos la invencién realizada bajo relacién labo-
ral, sera regida por la Ley Federal del Trabajo.

73.7. Exclusiones en los Tratados Intarnacionales

En términos generales, existen dos tipos de excepciones y limitaciones
en el derecho comparado, que permiten a los Estados ajustar los distintos
intereses entre los creadores y la comunidad receptora.

En primer lugar, existen disposiciones que excluyen, o permiten excluir
determinados usos de una invencion patentada de la posibilidad de ser obje-
to de procedimientos de infraccién en virtud de las legislaciones nacionales y
de los tratados internacionales.

El segundo tipo de excepciones y limitaciones se caracteriza por el hecho
de que el titular de una patente no puede impedir que terceros utilicen su
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invencién patentada, pero tiene derecho a una remuneracién por dicha
utilizacién.2+

En el plano internacional, algunos tratados regulan, ya sea directa o in-
directamente, cuestiones relativas a las exclusiones de la materia patentable.
En general, las normas internacionales aumentan la seguridad juridica y la
transparencia en el plano internacional.

Bien se trate de una norma minima o maxima, o bien contenga normas
imperativas o dispositivas, un tratado internacional proporciona orientacion
a los lectores en cuanto al marco juridico nacional de los Estados miembros
en los que el tratado se aplica.

73.7.1. El Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(Convenio de Partis)

El Convenio de Paris no regula las cuestiones relativas a las exclusiones
de la materia patentable. No obstante, en relacion con el alcance de la pro-
teccién y las exclusiones, en el articulo 4qudter del Convenio de Paris se es-
tablece que los Estados contratantes no rehusardn la concesién de una
patente ni invalidaran una patente por el motivo de que la venta del produc-
to patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a
restricciones o limitaciones resultantes de la legislacién nacional.

El articulo 4qudter regula los casos en que la venta de un producto estd
sometida a restricciones y limitaciones derivadas de la legislacién nacional, y
no dice nada de los casos en que la venta de un producto estd prohibida. Si
bien la denegacion o invalidacién de una patente es posible en virtud de la le-
gislacion aplicable si la invencién en cuestién es contraria al orden publico o la
moral, esto no puede aceptarse solo en razon de que la explotacién de la inven-
cién esté prohibida o haya sido objeto de restricciones por ley o reglamento.

73.7.2. El Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT)

El PCT no regula las condiciones sustantivas de la patentabilidad, en par-
ticular la cuestion de lo que serd la materia patentable en la fase nacional o
lo que deberian ser las excepciones a dicha materia patentable.

No obstante, en el contexto de la bisqueda internacional y del examen
preliminar internacional en virtud del PCT, una Administracion encargada de
la btisqueda internacional o una Administraciéon encargada del examen preli-
minar internacional podra decidir que no se lleve a cabo una btsqueda o un
examen preliminar internacional respecto de ciertas categorias de materias.

No es necesaria ninguna Administraciéon encargada de la btisqueda inter-
nacional para buscar una solicitud internacional, y no es necesaria ninguna
Administracion encargada del examen preliminar internacional para llevar a
cabo un examen preliminar internacional en relacién con una solicitud inter-
nacional si su materia es una de las siguientes, y en la medida en que lo sea:

24 PouILLET, Eugene.
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* Teorias cientificas y matemadticas;

* Variedades vegetales o razas animales o procedimientos esencialmente
bioldgicos de produccidn de vegetales y animales, distintos de los pro-
cedimientos microbioldgicos y los productos de dichos procedimientos;

* Planes, principios o métodos para hacer negocios, para actos pura-
mente intelectuales o en materia de juego;

* Métodos de tratamiento quirdrgico o terapéutico del cuerpo humano
o animal, asi como los métodos de diagndstico;

* Mera presentacion de informacion;

* Programas de ordenadores, en la medida en que la Administracion
encargada de la buisqueda internacional (o la Administraciéon encar-
gada del examen preliminar internacional) no disponga de los medios
necesarios para proceder a la busqueda del estado de la técnica (o
para llevar a cabo un examen preliminar internacional) en relacién
con esos programas.

73.7.3. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC)

En los parrafos 2 y 3 del articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se es-

tablece que los.

Miembros podran excluir de la patentabilidad determinadas invenciones.

Estas invenciones son las siguientes:

e Las invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba impe-
dirse necesariamente para proteger el orden publico o la moral, inclu-
sive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales
o para preservar los vegetales, o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la
explotacién esté prohibida por su legislaciéon (Acuerdo sobre los ADPIC,
articulo 27.2);

* Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirirgicos para el tratamien-
to de personas o animales (Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 27.3.a));

* Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedi-
mientos esencialmente biolégicos para la produccién de plantas o ani-
males, que no sean procedimientos no bioldgicos o microbiolégicos.
Sin embargo, los Miembros otorgardn proteccion a todas las obtencio-
nes vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui gene-
ris o mediante una combinacién de aquéllas y éste (Acuerdo sobre los
ADPIC, articulo 27.3.b)).

Recordemos que el ADPIC no excluye a los programas de ordenador de la
patentabilidad.2s Por el contrario, el hecho de que la legislacién mexicana lo
haga, contraviene lo dispuesto por el Articulo 27 del ADPIC que sefiala: “las
patentes podran obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o

25 MU, Ian, op. cit., p. 316.
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de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion
industrial”. Por lo tanto incluyendo a los programas de ordenador.

Estudiado lo anterior, resolvemos que ningtn tratado internacional en la
materia; excluye expresamente a los programas de cémputo de patentabli-
dad en su regulacién. Sera hasta el CPE de aplicacion exclusiva en la Unién
Europea, donde de manera supranacional, se excluyan, siempre y cuando se
reivindiquen “como tales”.

73.8. Los programas de computo en el derecho de patentes en México

Como hemos comentado, en el caso de la Ley de la Propiedad Industrial,
se excluye expresamente del derecho de patentes a los programas de orde-
nador al establecer en su articulo 19 lo siguiente:

Articulo 19.—No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya
existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el
hombre;

III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, jue-
gos 0 negocios y los métodos matematicos;

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentacion de informacion;

VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII. Los métodos de tratamiento quirtirgico, terapéutico o de diagndstico apli-
cables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicidon de invenciones conocidas o mezclas de productos cono-
cidos, su variacién de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que
en realidad se trate de su combinacién o fusiéon de tal manera que no puedan
funcionar separadamente o que las cualidades o funciones caracteristicas de las
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio
para un técnico en la materia.

Dicha exclusién anula a los programas de ordenador del beneficio de
este derecho, cuando se reivindique exclusivamente a un programa de orde-
nador en la solicitud de una patente, de la misma forma que lo hace el dere-
cho europeo a través del CPE.26

La razén detrés de esta exclusién, no la encontraremos en la exposicion
de motivos, como lo hemos analizado, ni aun en el derecho jurisprudencial
mexicano, sino que tendremos que acudir al derecho comparado, europeo, a
partir del cual; se desarrolld el mexicano.2?

26 Articulo 21 LPL.—EI derecho conferido por la patente estard determinado por las reivin-
dicaciones aprobadas. La descripcién y los dibujos o, en su caso, el depdsito de material bioldgi-
co a que se refiere el articulo 47 fraccién I de esta Ley, servirdn para interpretarlas.

27 Vid. Numeral 23.5.1 en la Parte Tres del presente estudio.
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Como estudiamos en esta obra, serd una supuesta falta de caracter técni-
co del programa de computo, lo que lo se excluye del derecho de patentes,
situacién que como hemos comprobado a lo largo de este estudio, es erro-
neo, dado que el programa por su naturaleza misma, puede generar al igual
que cualquier otro invento, un proceso y/o mecanismo que modifique la ma-
teria y la energia, resuelva problemas y contenga una aplicaciéon industrial
innata, incluso adicional al cambio energético que produce en un ordenador.

En razén de lo anterior, y por ser una verdadera invencién, en los Esta-
dos Unidos de América, algunos paises Europeos, y en los menos casos en
México,28 es cada vez mas comun que se otorguen patentes a los programas
de ordenador, o a programas de computo implementados en un ordenador,
siempre que reunen las caracteristicas exigidas por la ley, especialmente
cuando implementan adicionalmente una invencién adicional.

La clave de dichas solicitudes aprobadas, ha sido la formulacién de las
reivindicaciones, los resultados de la jurisprudencia emitida por los distintos
tribunales, y especialmente por el reconocimiento de la naturaleza del pro-
pio programa de computo como invenicién.

Si bien es cierto que reconocer derechos exclusivos sobre los avances
tecnoldgicos, plantea nuevas preocupaciones sobre el futuro de la innova-
cion, ello no justifica su exclusiéon en materia de patentes, bajo la premisa de
no constituir invenciones en si mismas.

Como hemos estudiado, los programas de cémputo en especial; no pue-
den excluirse del beneficio concedido por las patentes, ya que por su naturale-
za propia es una invencion, y no considerarla como tal, constituira un amplio
detractor del desarrollo tecnolégico de México con el resto del mundo.29

El reto en México sera reformar la Ley de la Propiedad Industrial y ac-
tualizarla, buscando nuevamente que, conforme la tradicién histdrica de la
legislacién de patentes, se reconozcan los distintos objetos-inventos que por
su naturaleza son patentables y reducir los limites a los mismos, para de este
modo, brindarle una oportunidad a nuestros inventores de trascender.

28 “Han existido, aunque pocas ocasiones, en que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, ha otorgado una patente a inventos implementados por computadora, cuando se
justifica conforme a la Ley...”, Gilda Gonzélez, ex Directora General Adjunta, IMPI, Entrevista
Privada, México, 2011.

29 Desde 1998, Corea del Sur manifesté su preocupacién de proteger a los programas de
coémputo, contrariando las dificultades que pudiera presentar formular reivindicaciones, com-
probar la novedad y actividad inventiva, o el comprobar una infraccién de las mismas. DELGADO
REYES, Jaime, op. cit., p. 17.
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CONCLUSIONES

Una vez expuestos los sistemas de patentes que rigen principalmente en el
mundo, y convencido de que es correcta la proteccién del software por me-
dio del derecho de patentes acumulado al del derecho de autor; consiente de
la importancia, enorme complejidad del tema y gran seriedad con la que
debe ser tomada la patentabilidad de las invenciones implementadas por
ordenador al igual que del software que retina los requisitos exigidos para
patentar las invenciones; es momento de presentar a continuacién las re-
flexiones y conclusiones brotadas de la labor de investigacion realizada en
esta obra.

L

El derecho de autor, en general protege al autor de las obras creadas por
él, por cuanto hace a la expresién original las mismas, las cuales manifiesta
en el mundo fisico como obras literarias, musicales, multimedia, etc. Esta
proteccion serd temporal por lo que hace a los derechos patrimoniales y per-
manente en los derechos morales.

Los programas de computo son indiscutiblemente protegidos por el de-
recho de autor, de manera similar a como lo hace a las obras literarias, y
tendrd una regulacién especializada en los distintos Convenios Internaciona-
les y legislaciones nacionales.

Los lenguajes de programacién son ideas y principios por tanto como
tales, se excluyen de la proteccion del derecho de autor. Lo que se protege
en el programa, no es el lenguaje como no se podria proteger el Castellano o
el idioma Inglés, sino la obra originalmente expresada.!

II.

El derecho de patentes otorga una proteccién temporal oponible erga
omnes sobre las invenciones que cuenten con los elementos de novedad, al-
tura inventiva, y aplicacién industrial.

1 Por ello es obtuso que existan disputas hoy en dia de violacién a los derechos de autor,
entre empresas como Google y Oracle, por la simple utilizacién de un lenguaje de programacion
para realizar un programa. Vid. Oracle América Inc. vs. Google Inc., case USDC.CV 10-03561 WHA.

245



246 CONCLUSIONES

El principio general mundial, determina que seran patentables todas las
invenciones en todos los campos de la tecnologia, siempre que retdnan los
elementos a que hemos hecho referencia en el parrafo anterior, y no se en-
cuentren excluidas de patentabilidad expresamente.

Los objetos excluidos de patentamiento, varian segun el sistema juridico,
pero en general se refieren a aquellos principios basicos que no son invencio-
nes por su naturaleza, o no pueden ser considerados como tales, por interés
de la sociedad del momento.

Dentro de los primeros encontraremos generalmente a los descubrimien-
tos (no son inventos del hombre, sino que existen antes de que el hombre
tuviera en la tierra), las teorias cientificas y métodos matemadticos (que son
generales o publicos por lo que no pueden detentarse monopdlicamente,
pues no pueden pertenecer a unos cuantos, y que ademds impedirian un
progreso técnico si fueran patentables), las creaciones estéticas (no son téc-
nicas); los esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales (los pen-
samientos, las ideas son libres para asegurar el progreso), o para realizar
juegos o hacer negocio (no tienen caracter técnico en general); asi como la
forma de presentar o reproducir la informacién (que generalmente no tienen
caracter técnico y restringiria el avance y progreso al reconocerles derechos).

En el segundo caso, existen invenciones en los que son por su naturaleza
invenciones per se, pero que no se consideran como tales por algunas legisla-
ciones, en ciertos casos especiales, como pudieran ser los programas de cém-
puto, los medicamentos, los organismos genéticamente modificados, etcétera.

Al respecto, paises con sistemas del common law, como los Estados Uni-
dos de América, brindan una mayor proteccién a las invenciones y evitan las
exclusiones de éstas, siempre que tengan caracter técnico; mientras que los
Europeos, con sistemas juridicos civiles, excluyen a un mayor nimero de in-
venciones, especialmente cuando se les reivindica como tales (as such), su-
puestamente por carencia de cardcter técnico en su reivindicacion.

II.

Las exclusiones de Invenciones, tienen un principio originado en el
mundo técnico del pasado, el cual era principalmente gobernado por inven-
ciones mecanicas del mundo fisico. Este criterio debe actualizarse al mundo
digital de hoy en dia, el cual es en su mayoria manejado por los sistemas de
computo y ordenadores que interactian entre ellos (computadora-software
o software-software), para operar nuevas herramientas (vgr. Un marcapasos o
un aparato auditivo, o un sistema informatico), o novedosos efectos técnicos
(vgr. Nuevos sistemas de almacenamiento, o que mejoren la velocidad en el
procesamiento de datos, o la seguridad de los sistemas, o minimicen riesgos,
etc.), siempre que sean nuevos, comercialmente relevantes e inventivos.2

2 Dr. Josef Synka, Amicus Curiae Briefs concerning case G 3/08, 29 de abril de 2009, p. 2.
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Iv.

Un programa de cémputo, debera ser patentado, siempre que cumpla con
los requisitos de patentabilidad (novedad, altura inventiva y aplicacion indus-
trial) y que estas se encuentren en su un caracter técnico (que cause un efec-
to técnico adicional a la interaccién fisica comun, generada por su propia
naturaleza al operar en un ordenador cuando corre), independientemente
de las frases o palabras que se utilicen en la reivindicacién (pues solo esto es
lo que merece el beneficio de la patente), independientemente de si se rela-
ciona directamente (software-hardware) o indirectamente (software-software-
hardware) con un ordenador.

En razon de lo anterior, la aplicacidn industrial es una consecuencia de la
patente y no como requisito de patentabilidad; mientras que el efecto técnico
debe considerarse como requisito indispensable para que exista una invencion.

En el caso de una invenciéon implementada por ordenador, sera el pro-
grama reivindicado el que deba cumplir con los elementos de patentamien-
to, pues de lo contrario serd el ordenador y no el software lo que constituya
la invencion.

V.

El efecto técnico de la invencién, no debe necesariamente modificar la
materia o la energia en el mundo fisico, sino serd suficiente que la causa y
efecto de la invencién, alcancen una caracteristica técnica que resuelva un
problema técnico dentro o fuera del ordenador, ya sea fisica o digitalmente,
e implemente de manera cientifica una solucién a un problema que alcance
los mismos resultados cuando el programa se ejecute de la misma forma.

VI

Ademds de ser productos finales, los programas son procesos, que seguin
su programacion, puede ser a su vez patentables, si retinen las caracteristicas
correspondientes. No obstante, recordemos que los programas no siempre
son secuenciales en su totalidad, sino que interactiian con otros programas o
pueden comportarse de maneras distintas, segin su programacion.

De esto deviene una gran dificultad, entre distinguir los programas con
procedimientos secuenciales pre-programados que podran patentarse; de
aquellos cuya programacion existe para que cualquier usuario pueda ingre-
sar comandos e instrucciones que generen respuestas en razon de la infor-
macion proporcionada, que por ser operativos, nada tienen de patentables.

Ejemplo del primero serda un programa capaz de mejorar y hacer mas
eficiente el analisis que realice un aparato que produce medicamentos anti-
virales, en los que la informacién que ingrese el usuario final sea irrelevante,
pues es el programa lo patentable; o un programa que prevenga un infarto
al aplicarle un procesador con éste, a un marcapasos, y gracias al cual éste
genere respuestas mas rapidas ante los cambios fisioldgicos del paciente sal-
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vando su vida; o sin duda un programa que mejore el rendimiento de com-
bustible de un avion en razon de las circunstancias de vuelo del momento; y
sin duda un programa que detecte virus informaticos o haga mas rapida la
conexién del teléfono mavil a internet. Por el otro lado, un ejemplo del se-
gundo caso, no patentable, nos lo brinda un programa un programa de cal-
culadora que solamente realice operaciones aritméticas.

VII.

La programacion o el lenguaje de programacion, podra ser patentable
cuando reuna las caracteristicas comunes de patentabilidad incluyendo su
caracter técnico, pues de lo contrario serdn meros actos mentales o algorit-
mos, excluidos de patentabilidad. El programador serda la persona idénea
normalmente versada en el campo técnico del software para calificar la al-
tura inventiva o su obviedad, a la luz de lo que ya es conocido al momento
de solicitar la patente.

VIIL.

Sin que suponga merma alguna de la proteccién proveniente del dere-
cho de autor, en el caso de los programas de ordenador, la tendencia mun-
dial se muestra a favor de la supresién de las norma que excluyen de la
patentabilidad al software.3 Una vez ausente la exclusién de los programas
de ordenador como objetos patentables, fundamentada en el principio de
que la patente estd abierta a toda invencidén que se genere en cualquier cam-
po tecnoldgico, refuerza la tesis de la patentabilidad de estos programas.4

IX.

Las patentes han sido tradicionalmente el método adecuado y funcional
para crear un estado de equilibrio entre los incentivos proporcionados a los
inventores y el beneficio que debe recibir la colectividad en general. El he-
cho de que el derecho de autor haya sido una importarte y efectiva herra-
mienta de proteccidon no significa que no exista cabida para la acumulacion
de proteccién con el derecho de patentes.

Xz
El orden de las cosas ha cambiado mucho desde la revolucién industrial,
momento en que gestaron las modernas legislaciones de patentes. Es innega-

3 Vid. Articulo 27.1 del ADPIC. Sin perjuicio de lo dispuesto en los pérrafos 2 y 3, las pa-
tentes podran obtenerse por todas las invenciones sean de productos o de procedimientos, en
todos los campos de la tecnologia.

4 GOMEZ SEGADE, José Antonio (Director), BOTANA AGRA, Manuel, y otros, “Comercio elec-
trénico en Internet/En torno a la patentabilidad del software, y de los métodos de negocios
aplicables en el comercio electrénico”, op. cit., p. 169.
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ble que en la actualidad, con la presencia de empresas multinacionales con
capitales superiores al de muchos paises del mundo, el otorgamiento de dere-
chos exclusivos sobre bienes de importancia vital para las empresas y particu-
lares, como es el software, debe darse con extrema diligencia. No obstante
ello, no debemos perder de vista, que los programas de ordenador permiten
una igualdad de oportunidades para pequefios competidores, gracias a la
baja barrera de entrada al mercado,

XI=
Actualmente el software presenta actividades de tal dimensién, que no
solo inciden a nivel econémico sino también politico y social. Un ejemplo
claro lo encontramos en el movimiento del software libre en donde lejos de
pretensiones econémicas, inicié una comunidad mundial basada en la coo-
peracion de conocimiento, cuyo motor de desarrollo ha sido el software.

XII.

Un alto nivel de patentabilidad se considera como un signo de salud eco-
nomica y de desarollo.5 La clave para alcanzar el equilibrio radica en dos
situaciones que se deben presentar de forma conjunta:

La primera es una politica publica comprometida y consciente del enor-
me potencial econdmico que se halla en los bienes producto del intelecto
humano.é La segunda es la calidad de las patentes otorgadas, donde es im-
perativo tener presente los ejemplos paradigmadticos que presentan la Ofici-
na de Patentes de los Estados Unidos (USPTO) y de la Oficina Europea de
Patentes (OEP).

XIII=

Estados Unidos mantiene una tendencia proteccionista promovida desde
el caso Diamod v. Chakrabarty, que aunque fue matizada por las juris-
prudencias posteriores, atin sigue vigente. Derivado de ello, la protecciéon a
través del derecho de patentes, concede derechos a invenciones que en otras
latitudes seria imposible proteger. Derivado de su amplia proteccion, en va-
rias ocasiones la USPTO ha sido objeto de criticas en razén de haber concedi-
do patentes de software que adolecian de obviedad o de novedad.”

5 “The patentability of computer programs”, Discussion of European Level Legislation in
the field of patents for software, op. cit., p. 5.

6 Japén con su “Nacién construida sobre la propiedad intelectual” que en nuestro sentir,
constituye el ejemplo a seguir en cuanto a fortalecimiento en todos los sentidos de la cadena
productiva del conocimiento.

7 Una de las consecuencias claras de estas quejas; se dio en San José de California el 26 y
27 de enero de 1994 y en Washington D.C. el 10 de febrero del mismo afio, cuando el comisio-
nado de la Oficina de Patentes llevé a cabo una audiencia en la cual la comunidad de desarrollo
de software, expuso sus reclamos ante el bajo nivel en torno a los requisitos de novedad y no
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XIV.

En Europa la OEP, de manera restrictiva excluye expresamente la posibi-
lidad de conceder patentes sobre programas de ordenador como tales, ha
concedido algunas patentes sobre desarrollos informaticos.8 No obstante la
postura restrictiva, la OEP? se manifiesta cada vez mds abierta a la tesis de
patentar los programas de ordenador, como tales. Y si en sus primeros pro-
nunciamientos sobre esta cuestiéon ha sido mas respetuosa y fiel con la letra
del Articulo 52.2 y 53 del CPE, los desarrollos y los conocimientos mds com-
pletos de la tecnologia de la informacidn, la han obligado a reconocer efec-
tos reales y potenciales, de los programas de ordenador, que para incluirlos
entre la materia patentable, no duda de calificarlos de técnicos.10 Esta aper-
tura de criterio, la justificé el Tribunal de Apelacion de la OEP en el caso
IBM, donde se muestra de acuerdo en que los programas de ordenador cons-
tituyen el ntcleo esencial de las tecnologias mas dindmicas e importantes de
las sociedad actual. Por ello, el derecho de patentes debe extender su tutela,
por cuanto su finalidad ultima, que es promover el progreso industrial al que
los programas de ordenador contribuyen de manera relevante.11

XV.

La postura vigente, resuelta por el Tribunal de Apelacién de la OEP, re-
conoce que todo programa de ordenador como tal, causa un efecto técnico
cuando corre en un ordenador en la forma de corriente eléctrica y de circui-
tos electronicos del procesador del ordenador. Pero dado que el CPE excluye
de patentabilidad a los programas de ordenador como tales, el efecto técnico
generado por el mismo serd insuficiente para su patentabilidad. Por lo tanto,

obviedad exigido por la oficina. Una de las conclusiones de esas audiencias fue que la Oficina
no disponia de una coleccién de software suficiente para poder definir adecuadamente el estado
de la técnica. La oficina en la actualidad continta trabajando con el fin de lograr una correcta
definicién del estado de la técnica. STOBBS, Gregory A., op. cit., pp. 405 y 406.

8 La OEP mantiene las siguientes posiciones al interpretar el Articulo 52.2 y 53 del CPE.
Fiel a la letra de la norma vigente y refirmando la regla de que no son patentables las invencio-
nes consistentes tinicamente en programas de ordenador que no producen efecto técnico alguno,
y por la otra acoge sin reservas la regla de que la invencién que implica un efecto técnico cons-
tituye materia patentable incluso cuando en la misma intervenga un programa de ordenador.

9 En suma, sefiala Botana Agra, la Cdmara de Recursos [Tribunal de Apelacién de la OEP]
considera que el producto programa de ordenador, estd dotado de caracter técnico desde el
momento en que posee capacidad de general un efecto técnico con su puesta en préctica. Bota-
na 168. (yo digo producto o proceso). GOMES SEGADE, José Antonio (Director), BOTANA AGRA y
otros; “Comercio electrénico en Internet/En torno a la patentabilidad del software, y de los
métodos de negocios aplicables en el comercio electrénico”; Madrid Marcial Pons, 2001, p. 168.

10 GOMEZ SEGADE, José Antonio (Director), BOTANA AGRA, Manuel, y otros, “Comercio elec-
trénico en Internet/En torno a la patentabilidad del software, y de los métodos de negocios
aplicables en el comercio electrénico”; op. cit., p. 168.

11 Ibidem.
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otro efecto técnico posterior serd requerido para poderlos patentar. Este
efecto técnico posterior sera obvio cuando el programa controle una pieza
convencional de una maquina, como por ejemplo un equipo de rayos X; pero
aunque menos obvio también se podrd presentar en otros casos, como los de
programas de operacion, control o de aplicacién.12

XVI.

La finalidad esencialmente funcional y practica a que responde la crea-
cién de programas de ordenador lleva a que éstos deban ser equiparados a
las restantes creaciones intelectuales de naturaleza prdactica que encierran
gran utilidad. Las fuertes inversiones que normalmente comportan la idea-
cién de programas informaticos y la facilidad de su copia encuentran mejo-
res recompensas y mas eficaces remedios en el derecho de patentes.

XVIIL.

Las empresas y particulares que aspiran alcanzar el liderazgo tecnoldgi-
co, tienen que soportar costos y riesgos muy elevados, que pueden llegar al
fracaso. No queda mas remedio que ofrecer una recompensa potencial que
les induzca a afrontar los riesgos que inevitablemente acompafia a toda in-
vestigacién tecnoldgica. Un incentivo que induzca a dedicar energias y re-
cursos al proceso de investigaron y desarrollo tecnolégico. El sistema de
patentes asegura al futuro inventor la apropiacion de los beneficios econdémi-
cos que se deriven en su caso de la explotacion de la invencién patentada.1s
La induccion a realizar inversiones en investigaciones tecnoldgicas justifica
cumplidamente la posicidn privilegiada del titular de la patente.

XVIIL

Es fécil percibir las debilidades y los absurdos del sistema de patentes y
comprender las razones por las que se han emitido opiniones tan dispares.
En efecto los principios esenciales del sistema son muy paraddjicos, se pro-
pone impulsar el uso mas amplio posible de los conocimientos tecnolégicos,
pero comienza por conferir al inventor la facultad de restringir el uso de ta-
les conocimientos. El sistema se apoya en la denominada invencién, y atn
hoy en dia; no se ha formulado un concepto satisfactorio de la invencién.14
Un sistema de patentes moderno, fortalece y acrecienta el valor econémico,
pues las patentes son un activo mas de las empresas. Por su rdpida innova-
cién y difusion el software impone competitividad entre las industrias del

12 FERNANDEZ NOvOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José,
Hacia un nuevo sistema de patentes, op. cit., p. 10.

13 Juez Adams, caso Ely Lily v. Premo Pharmaceutical Labs, Inc. 207 USPQ, 719, 1980.

14 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José,
Hacia un nuevo sistema de patentes, op. cit., p. 27.
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mundo. El desarrollo del software aumenta y mejora la economia de los pai-
ses que los desarrollan y utilizan.

XIX.

En el derecho mexicano, los programas de computo se encuentran prote-
gidos por los derechos de autor como obras literarias, adicionalmente a los
derechos de propiedad intelectual de los que se puedan beneficiar de mane-
ra acumulada.

XX.

Los programas de computo, se encuentran excluidos del beneficio del
sistema de patentes, en el sistema Europeo, cuando se reivindica la inven-
cién como tal. No obstante lo anterior, no se encuentran excluidas las inven-
ciones implementadas por un programa de computo.

XXI.

En México, no obstante los argumentos expuestos en esta obra, actual-
mente se excluyen los programas de computo del derecho de patentes. No
obstante, la Ley de la Propiedad Industrial de México debe actualizarse con-
forme al resto de las legislaciones avanzadas del mundo y jurisprudencias
respectivas, y reformase para eliminar del articulo 19 fraccién IV a los pro-
gramas de computo, articulo que como estudiamos, esta dedicado a la exclu-
sion de los objetos patentables, por no constituir éstos invenciones.
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1. Mejorar los sistemas de registro en los archivos y de busqueda para
comprobar la novedad y altura inventiva.

2. Establecer nuevas clasificaciones asi como exigir un esfuerzo para re-
gistrar el estado de la técnica, o mejor llamado el estado previo de la técnica.

3. Por ser tan rapidas las innovaciones incomparadas en productos, de-
ben hacerse procesos mas rapidos y eficientes asi como capacitar a los exa-
minadores.

4. Que las razones politicas, practicas y econdmicas, pero en ningiin caso
juridicas, ahora inexistentes, se hagan a un lado y se reconozca la patentabi-
lidad de los programas de ordenador conforme a su naturaleza innata como
patentables.

5. La proteccion de los programas de ordenadores por el derecho de pa-
tentes, en ningun caso supondra la privacion a su titular del régimen tutelar
del derecho de autor.!

6. A fin de impulsar la creatividad serd necesario sacrificar a corto plazo
la competencia en los precios.2 El sistema de patentes es un sistema de ex-
clusion de la libre competencia. Esa es la realidad y asi debe seguir por sus
fundamentos.

7. El software sufre igualmente como lo hicieron los productos farmacéu-
ticos y muchos otros objetos patentables, que por su naturaleza son patenta-
bles, pero que por politica se excluyeron. Ausente la razén de esa politica,
debe estar ausente la exclusion.

8. Una politica ptblica comprometida y consciente del enorme potencial
econdmico que se halla en los bienes producto del intelecto humano.3

1 Se trata mds bien de buscar férmulas que hagan posible la proteccién acumulada y no
excluyente de ambos regimientes, pues ninguno de los dos ofrece al titular del software una
proteccion integral. CASTAN PEREZ-GOMEZ, Antonio y otros, Nuevas tecnologias y propiedad inte-
lectual-Perspectivas actuales en la proteccion de los programas de ordenador, Espafia, Reus, 2002,
p. 121.

2 FERNANDEZ NOvoa, Carlos, OTERO LASTRES, José Manuel, BOTANA AGRA, Manuel José,
Hacia un nuevo sistema de patentes, ADI, 7 1981.

3 Japon con su “Nacion construida sobre la propiedad intelectual” que en nuestro sentir,
constituye el ejemplo a seguir en cuanto a fortalecimiento en todos los sentidos de la cadena
productiva del conocimiento.

253


Corrector
Underline


254 PROPUESTAS

9. Calidad en las patentes otorgadas. Aqui es imperativo tener presente
los dos ejemplos paradigmaticos, la Oficina de Patentes de los Estados Uni-
dos (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (OEP).

10. En los casos de abusos de patentes, se podra recurrir a un sistema de
licenciamiento compartido (cross licencing).

11. El CPE exige una reforma de conformidad con la practica internacio-
nal en la cual se evite excluir de la patentabilidad a los programas de
ordenador.

12. Debemos aprovechar el sistema que ya existe de patentes, en lugar
de pensar en una proteccion sui generis con un nuevo derecho. Este no ten-
dria consenso internacional.

13. El impedir las patentabilidad de los programas de ordenador por ley
sin fundamentos juridicos, no tiene cabida en los sistemas actuales. La tinica
causa para rechazar la patentabilidad de un objeto que por su naturaleza ju-
ridica es patentable, debe ser el incumplimiento de los requisitos generales
de patentabilidad.

14. La inminente creaciéon de una Patente Unitaria para toda Europa,
propuesta por la Comisién, es el momento idéneo para definir los limites y
condiciones para patentar el software, y aprovechar las condiciones para ge-
nerar un criterio positivo, unificado en toda Europa.4+ Recordemos que un
mundo sin tecnologia protegida, es un mundo naufragado en lo profundo de
la barbarie.

4 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm Bruselas 13 de abril
de 2011.
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