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Explicacion de los signos utilizados

Procedimiento de consulta

mayoria de los votos emitidos

Procedimiento de cooperacion (primera lectura)

mayoria de los votos emitidos

Procedimiento de cooperaci 6n (segunda lectura)

mayoria de |os votos emitidos para aprobar la posicion comin
mayoria de los miembros queintegran el Parlamento para
rechazar o modificar la posicion comin

Dictamen conforme

mayoria de los miembros queintegran € Parlamento salvo en los
casos contemplados en los art. 105, 107, 161y 300 del Tratado CE
yend art. 7 del Tratado UE

Procedimiento de codecision (primeralectura)

mayoria de los votos emitidos

Procedimiento de codecision (segunda lectura)

mayoria de |os votos emitidos para aprobar la posicion comdn
mayoria de los miembros queintegran el Parlamento para
rechazar o modificar la posicion comin

Procedimiento de codecision (terceralectura)

mayoria de los votos emitidos para aprobar € texto conjunto

(E!l procedimiento indicado se basa en @ fundamento juridico propuesto por
laComisidn.)

Enmiendas a un texto legidativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones seindican en negritay
cursiva. La utilizacion de la cursiva fina constituye unaindicacion paralos
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo paralos que se
propone una correccion con miras alaelaboracion del texto find (por
ejemplo, elementos claramente erréneos u omitidos en alguna version
linglistica). Estas propuestas de correccion estén supeditadas al acuerdo de
los servicios técnicos i nteresados.
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PAGINA REGLAMENTARIA

Mediante carta de 20 de febrero de 2002, la Comisién presentd al Parlamento, de conformidad
con €l articulo 95 del Tratado CE, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consgjo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador (COM (2002)
92 — 2002/0047 (COD)).

En lasesion del 27 de febrero de 2002, el Presidente del Parlamento anuncié que habia
remitido dicha propuesta, para examen del fondo, ala Comision de Asuntos Juridicos 'y
Mercado Interior, y, para opinién, ala Comision de Industria, Comercio Exterior,
Investigacion y Energia asi como ala Comision de Cultura, Juventud, Educacién, Medios de
Comunicacion y Deporte (C5-0082/2002).

En lareunion del 27 de marzo de 2002, la Comision de Asuntos Juridicos y Mercado Interior
designd ponente a Arlene McCarthy.

En la(s) reunién(es) del/de los dias ..., la comision examind la propuesta de la Comision y el
proyecto de informe.

En esta Ultima reunidr/En la Ultima de estas reuniones, la comision aprob6 el proyecto de
resolucion legislativa por ... votos afavor, ... voto(s) en contray ... abstencion(es)/por
unanimidad.

Estuvieron presentes en la votacion: ... (presidente(a)/presidente(a) en funciones), ...
(vicepresidente(a)), Arlene McCarthy (ponente), ... (suplentede ...), ... (suplente de ..., de
conformidad con el apartado 2 del articulo 153 del Reglamento), ...y ... .

Las opiniones de la Comision de Industria, Comercio Exterior, Investigacion y Energiay de la
Comision de Cultura, Juventud, Educacion, Medios de Comunicacion y Deporte se adjuntan
al presente informe.

El informe se present6 € ... .
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PROYECTO DE RESOLUCION LEGISLATIVA

Resolucion legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consg o sobre la patentabilidad de lasinvenciones
implementadas en ordenador (COM (2002) 92 — C5-0082/2002 — 2002/0047(COD))

(Procedimiento de codecision: primera lectura)
El Parlamento Europeo,
— Vistala propuestade la Comision a Parlamento Europeo y al Consejo (COM (2002) 92,

— Vigto € articulo 95 del Tratado CE, conforme al cual la Comisidn le presentd su propuesta
(C5-0082/2002),

— Vigto € articulo 67 de su Reglamento,

— Vigos e informe de la Comision de Asuntos Juridicos y Mercado Interior y las opiniones
de laComision de Industria, Comercio Exterior, Investigacion y Energiay de la Comision
de Cultura, Juventud, Educacion, Medios de Comunicacion y Deporte (A5-0000/2002),

— Vigtalaopinién del Comité Econdémico y Social,
1. Aprueba lapropuesta de la Comisidn en su version modificada;

2. Pide que la Comision le presente de nuevo la propuesta, en caso de que se proponga
modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3. Encargaasu Presidente que transmita la posicion del Parlamento al Consgjo y ala
Comision.

Texto dela Comision Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) Por consiguiente, las normas juridicas, (5) Por consiguiente, las normas juridicas,
segun se interpretan en los érganos segun se interpretan en los érganos
jurisdiccionales de los Estados miembros, jurisdiccionales de los Estados miembros,
deberian armonizarse y la legislacion deberian armonizarse y la legislacion
relativa a la patentabilidad de las relativa a la patentabilidad de las
invenciones implementadas en ordenador invenciones implementadas en ordenador
deberia hacerse mas transparente. La deberia hacerse mas transparente. La
seguridad juridica resultante permitiraalas seguridad juridica resultante permitiraalas
empresas obtener el maximo beneficio de empresas obtener el maximo beneficio de
las patentes para las invenciones las patentes para las invenciones

1 DO C 151 de 25.6.2002, p. 129.
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implementadas en ordenador e impulsara la implementadas en ordenador e impulsara la
inversién y la innovacion. inversién y la innovacion.

La seguridad juridica estara garantizada
asimismo por el hecho de que, en caso de
gue se planteen dudas en cuanto a la
interpretacion de la presente Directiva, 10s
tribunales nacionales podran remitir €l
asunto al Tribunal de Justicia para que
resuelva, y lostribunales nacionales de
ultima instancia deberan hacerlo.

Justificacion

Es importante subrayar que el propésito subyacente de la presente Directiva es garantizar la
seguridad juridica y la interpretacion y aplicacién uniformes de la ley por los tribunales
nacionales. La posibilidad de agregar al Tribunal de Primera Instancia salas jurisdiccionales
especializadas contemplada por € articulo 220 del Tratado CE modificado por €l Tratado de
Niza también es de interés en este contexto.

Enmienda 2
Considerando 11

(11) Aunque se considera que las (11) Para ser patentables, lasinvenciones
invenciones implementadas en ordenador en general y lasinvenciones

pertenecen a un campo de la tecnologia, implementadas en ordenador en

para que entrafien una actividad inventiva, particular deberan ser susceptibles de
como lasinvenciones en general, deberan aplicacion industrial, nuevasy suponer
aportar una contribucion técnica al estado una actividad inventiva. Para que entrafien
de latécnica una actividad inventiva, lasinvenciones

implementadas en ordenador deberan
aportar una contribucion técnica al estado
de latécnica

Justificacion

Este considerando restablece la ley tal y como esta recogida en el apartado 1 del articulo 52
del Convenio sobre la Patente Europea.
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Enmienda 3
Considerando 12

(12) En consecuencia, si unainvencion no
aporta una contribucién técnica al estado

de latécnica, como seria el caso, por
gjemplo, si su contribucion especifica
careciera de caracter técnico, lainvencion
no implicara actividad inventivay no podra
Ser patentable.

(12) En consecuencia, aunque una
invencion implementada en ordenador
pertenece por su propia naturaleza al
ambito de la tecnologia, esimportante
dejar claro que si unainvencion no aporta
una contribucion técnica a estado de la
técnica, como seria el caso, por ejemplo, si
su contribucién especifica careciera de
caracter técnico, lainvenciéon no implicara
actividad inventiva'y no podra ser
patentable.

Para evaluar s ha habido o no actividad
inventiva, lo habitual esaplicar €
enfoque de problema y solucién para
determinar s existe un problema técnico
por resolver. Si no hay ningan problema
técnico, no puede considerarse que la
invencion aporte una contribucion
técnica al estado de la técnica.

Justificacion

Esimportante aclarar que no todas las invenciones implementadas en ordenador son
necesariamente patentables. No obstante, |as invenciones implementadas en ordenador no
deben excluirse de la patentabilidad por la mera razén de que especifiquen el uso de un
programa informatico. Insistiendo en €l hecho de que, aunque si pertenece a un ambito de la
tecnologia, una invencién patentable implementada en ordenador debe aportar una
contribucion técnica al estado de la técnica y llamando la atencion sobre € enfogque de
problema aplicado por los examinadores de la Oficina Europea de Patentes para evaluar la
actividad inventiva, se pretende evitar que pueda considerarse que, simplemente por
implementarse en ordenador, métodos inventivos, pero no técnicos (incluyendo métodos
comerciales), hacen una aportacion técnica y son, por consiguiente, patentables.

Enmienda 4
Considerando 13 bis (nuevo)
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(13 bis) No obstante, la mera
implementacién en un aparato, como un
ordenador, de un método considerado por
otras razones no patentable no es
suficiente por si misma para justificar la
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conclusion de que existe una aportacion
técnica. Por consiguiente, un método
comercial u otro método cuya Unica
aportacion al estado de la técnica sea de
caréacter no técnico no podra congtituir
una invencion patentable.

Justificacion

Este considerando degja claro que no basta con especificar que debe usarse un ordenador (u
otros medios técnicos) para que una invencién implementada en ordenador sea patentable.
La invencién en su conjunto debe hacer una aportacién técnica, no basta con € mero
tratamiento de datos.

Enmienda 5
Considerando 13 ter (nuevo)

(13 ter) Si la contribucion al estado de la
técnica reside exclusivamente en
elementos no patentables, no puede
considerarse que la invencion sea
patentable, independientemente de como
se presente el elemento en las
reivindicaciones. Por g emplo, €l requisito
de la aportacion técnica no podra eludirse
con una mera especificacion de medios
técnicos en lasreivindicaciones de
patente.

Justificacion

Este considerando tiene el propdésito de garantizar que €l requisito de la actividad inventiva
y, por tanto, de la aportacién técnica, no puede eludirse con una redaccion ingeniosa de las
reivindicaciones de patente.

Enmienda 6
Considerando 13 quéter (nuevo)

(13 quéter) Ademas, un algoritmo es
esencialmente no técnico, por lo queno
puede congtituir una invencion técnica.
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No obstante, un método que comprenda el
uso de un algoritmo podra ser patentable
siempre gue dicho método se utilice para
resolver un problematécnico. Sin
embargo, una patente concedida por un
meétodo de estas caracteristicas no
permitira que se monopolice € propio
algoritmo o0 su uso en contextos no
previstos en la patente.

Justificacion

Lasletrasa) y ¢) del articulo 52 del Convenio sobre la Patente Europea excluyen la
patentabilidad de "métodos matematicos' y "planes, principiosy métodos para €l gjercicio de
actividades intelectual es, para juegos o para actividades econémicas, asi como los
programas de ordenadores’. Dado que un algoritmo puede ser un programa informatico o un
elemento de un programa aislado de su entorno de gjecucién o una férmula o método
matematico, esta excluido en cuanto tal de la patentabilidad. Sn embargo, € mero uso de un

algoritmo no excluye la patentabilidad.

Enmienda 7
Considerando 14

(14) Laproteccion juridicade las
invenciones implementadas en ordenador
no deberia precisar la creacion de una
disposicion juridica independiente que
sustituya a las normas de la legislacion
nacional sobre patentes. Las normas de la
legislacion nacional sobre patentes deben
seguir siendo lareferencia basica parala
proteccion juridica de las invenciones
implementadas en ordenador, con las
adaptaciones o afiadidos que sean
necesarios en algunos casos especificos de
acuerdo con la Directiva.

PR\488980ES.doc
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(14) Laproteccion juridicade las
invenciones implementadas en ordenador
no precisa la creacion de una disposicion
juridica independiente que sustituya a las
normas de la legislacion nacional sobre
patentes. Las normas de la legislacion
nacional sobre patentes siguen siendo la
referencia basica para la proteccion juridica
de las invenciones implementadas en
ordenador. La presente Directiva
simplemente clarifica la posicion juridica
vigente teniendo en cuenta las practicas
de la Oficina Europea de Patentes con
miras a garantizar la seguridad juridica,
latransparenciay laclaridad delaleyy a
evitar toda desviacion hacia la
patentabilidad de métodos no patentables,
como |os métodos comerciales.
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Justificacion

Es esencial dgjar claro que la presente Directiva no esrevolucionariay no cambiara el status
guo en lo que se refiere a la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.
En cambio, contribuye a la seguridad juridica y delimita con claridad |o que es patentable en

este sector.

Enmienda 8
Considerando 16

(16) La posicién competitivade la
industria europea respecto a sus principales
socios comerciales mejorara si se eliminan
las diferencias existentes en la proteccion
juridica de las invenciones implementadas
en ordenador y se garantiza la
transparencia de la situacion juridica.

(16) La posicion competitivade la
industria europea respecto a sus principales
socios comerciales mejorara si se eliminan
las diferencias existentes en la proteccion
juridica de las invenciones implementadas
en ordenador y se garantiza la
transparencia de la situacion juridica. Con
la tendencia actual de la industria
manufacturera tradicional a trasadar sus
operaciones a economias de bajo coste
fuera dela Unién Europea, resulta
evidente por si misma la importancia de la
proteccién de la propiedad intelectual y,
en particular, de la proteccion mediante
patentes.

Justificacion

No deberia subestimarse la importancia econdmica de la presente Directiva. Ademas, hay
estudios que muestran la relacion entre el gasto en 1+D, las solicitudes de patentey la
productividad. La proteccién de la propiedad intelectual crea y asegura puestos de trabajo en

Europa y produce ingresos.

Enmienda 9
Considerando 17

(17) Lapresente Directiva se entendera sin
perjuicio de la aplicacién de las normas
sobre competencia, en particular los
articulos 81 y 82 del Tratado.

PE 327.249

(17) Lapresente Directiva deberia
entenderse sin perjuicio de la aplicacion de
las normas sobre competencia, en
particular los articulos 81 y 82 del Tratado.
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Justificacion

Denota mala técnica redactar |os considerandos como disposiciones normativas.

Enmienda 10
Considerando 18

(18) Los actos permitidos en el marco de la
Directiva 91/250/CEE sobre la proteccion
juridica de programas de ordenador
mediante derechos de autor, y en particular
sus preceptos relativos a la descompilacion
y lainteroperabilidad, o las disposiciones
relativas a la topografia de los productos
semiconductores o las marcas
comerciales, no se veran afectados por la
proteccion que las patentes otorgan a las
invenciones pertenecientes al ambito de
aplicacion de la presente Directiva.

(18) Los actos permitidos en el marco de la
Directiva 91/250/CEE sobre la proteccion
juridica de programas de ordenador
mediante derechos de autor, y en particular
sus preceptos relativos a la descompilacion
y lainteroperabilidad, no deberian verse
afectados por la proteccion que las patentes
otorgan a las invenciones pertenecientes a
ambito de aplicacion de la presente
Directiva.

Justificacion

Las palabras suprimidas no parecen relevantes para la presente Directiva.

Enmienda 11
Articulo 2, letra—a) (nueva)

(-a) "invencion", unainvencion
patentable y asimismo un elemento cuya
patentabilidad no se ha determinado o se
ha puesto en cuestion;

Justificacion

Debe aclararse que el término "invencion” se usa en la Directiva con estos dos sentidos.
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Enmienda 12
Articulo 2, letra @)

(a) «invencion implementada en (a) «invencion implementada en
ordenador», toda invencién para cuya ordenador», toda invencién para cuya
gjecucion se requiera la utilizacion de un gjecucion se requiera la utilizacion de un
ordenador, unared informatica u otro ordenador, unared informatica u otro
aparato programable y que tenga una o méas aparato programable y que tenga una o méas
caracteristicas nuevas prima facie que se caracteristicas que se realicen total o
realicen total o parcialmente mediante un parcialmente mediante un programa o
programa o programas de ordenador; programas de ordenador;

Justificacion

La expresion "nuevas prima faci€" no esclara y podria afiadir un requisito mas para evaluar
la novedad al comienzo del proceso de examen.

Enmienda 13
Articulo 3

I nvenciones implementadas en ordenador suprimido
como campo de la tecnologia

L os Estados miembros garantizaran que
se considere que lasinvenciones
implementadas en ordenador pertenecen
a un campo de la tecnologia.

Justificacion

Este articulo esinnecesario y su alcance, poco claro. Resultaria dificil de aplicar y podria
llevar a resultados impredecibles. Podria interpretarse que amplia el ambito de proteccién de
la patente.

Enmienda 14
Articulo 4
1. Los Estados miembros garantizaran Para ser patentable, una invencion
gue las invenciones implementadas en implementada en ordenador debera ser
ordenador sean patentables a condicién susceptible de aplicacion industrial, nueva
de que sean nuevas, supongan una y suponer una actividad inventiva. Para
PE 327.249 12/21 PR\488980ES.doc



actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion indugtrial.

2. Los Estados miembros garantizaran
gue, como condicion para queimpliquen
una actividad inventiva, las invenciones
implementadas en ordenador deban
aportar una contribucién técnica.

entrafiar una actividad inventiva, la
invencion implementada en ordenador
debera aportar una contribucién técnica.

La contribucién técnica se evaluara
considerando €l estado de la técnicay €
ambito de la reivindicacion de la patente
considerada en su conjunto, que debera
incluir caracteristicas técnicas, con
independencia de que estas estén
acompafadas por caracteristicas no

técnicas.

3. La contribucion técnica debera
evaluarse considerando la diferencia
entre el estado de la técnicay el ambito de
la reivindicacién de la patente
considerada en su conjunto, que puede
incluir tanto caracteristicas técnicas como
no técnicas.

Justificacion
En aras de una mayor claridad

Enmienda 15

Articulo 4 bis (nuevo)
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Articulo 4 bis
Causas de exclusion de la patentabilidad

No se considerara que una invencion
implementada en ordenador aporta una
contribucion técnica meramente porque
implique el uso de un ordenador, red u
otro aparato programable. En
consecuencia, no seran patentableslas
invenciones gque utilizan programas
informaticos que aplican métodos
comerciales, matematicos o de otro tipo y
no producen efectos técnicos, aparte dela
normal interaccion fisica entre un
programay el ordenador, red o aparato
programable de otro tipo en que se
gecute.
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Justificacion

Esta adicion, junto con € considerando correspondiente, aporta la clarificacion de que para
la patentabilidad no basta con la mera especificacién de medios técnicos, debe existir
asimismo una contribucion técnica. También aclara que simplemente no es patentable la
implementacién de un método comercial en ordenador.

Enmienda 16
Articulo 6

Los actos permitidos en el marco de la
Directiva 91/250/CEE sobre la proteccion
juridica de programas de ordenador
mediante derechos de autor, y en particular
sus preceptos relativos a la descompilacion
y lainteroperabilidad, o las disposiciones
relativas a la topografia de los productos
semiconductores o las marcas
comerciales, no se veran afectados por la
proteccion que las patentes otorgan a las
invenciones pertenecientes al ambito de
aplicacion de la presente Directiva.

Los actos permitidos con caracter
excepcional en el marco de los articulos 5
y 6 de la Directiva 91/250/CEE sobre la
proteccion juridica de programas de
ordenador mediante derechos de autor, y en
particular sus preceptosrelativos ala
descompilacién y lainteroperabilidad, no
se veran afectados por la proteccion que las
patentes otorgan a las invenciones
pertenecientes al ambito de aplicacion de la
presente Directiva.

Justificacion

Especifica con claridad qué se entiende por "actos permitidos’.

Enmienda 17
Articulo 7

La Comision seguira de cerca el impacto
de las invenciones implementadas en
ordenador sobre lainnovaciony la
competencia, tanto a escala europea como
internacional, y sobre las empresas
europeas, incluido € comercio electronico.

PE 327.249

La Comision seguira de cerca el impacto
de las invenciones implementadas en
ordenador sobre lainnovaciony la
competencia, tanto a escala europea como
internacional, y sobre las empresas
europess, en particular lasPYME y €
comercio electronico.
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Justificacion

Es esencial observar € impacto de la patentabilidad de |as invenciones implementadas en
ordenador en las PYME.

Enmienda 18
Articulo 8, letrad) (nueva)

d) s se han encontrado dificultades
respecto de la relacién entre la proteccion
mediante patente de las invenciones
implementadas en ordenador y la
proteccion mediante derechos de autor de
los programas informéticos contemplada
en la Directiva 91/250/CE y s se ha
producido algin abuso del sistema de
patentes en relacion con lasinvenciones
implementadas en ordenador.

Justificacion

Se ha expresado cierta preocupacion ante el impacto de la presente Directiva en la
proteccién de programas informaticos mediante derechos de autor y las excepciones relativas
a interoperabilidad que contempla la Directiva 91/250/CE. Esta disposicién permitira
asmismo que la Comisién vigile cualquier abuso del sistema de patentes en este ambito.

Enmienda 19
Articulo 8, letra €) (nueva)

€) s resultaria convenientey posible
juridicamente, en vista de las obligaciones
internacionales de la Comunidad,
introducir un " periodo de gracia"
respecto de los elementos de una solicitud
de patente para cualquier tipo de
invencion divulgada antes de la fecha de
la solicitud.
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Justificacion

Se ha defendido con firmeza la necesidad de un periodo de gracia para evitar que un inventor
se vea privado de su invencién cuando esta se hace publica antes de solicitar una patente, por
gjemplo, con € fin de probar su atractivo en € mercado. Se afirma que ello seria
particularmente Gtil para las PYME innovadorasy para la cooperacion entre la universidad
y laindustria. Sn embargo, esta novedad no podria introducirse solamente para las patentes
de las invenciones implementadas en ordenador sin un estudio previo de su impacto y su
compatibilidad con las obligaciones internacionales contraidas por la Comunidad, en el
marco, por ejemplo, de los ADPIC.

Enmienda 20
Articulo 9, apartado 1, parrafo 1

1. Los Egtados miembros adoptaran, a mas 1. Los Estados miembros adoptaran, a mas
tardar e [FECHA (Gltimo dia de un mes)], tardar dieciocho meses después de su

las disposiciones legislativas, entrada en vigor, las disposiciones
reglamentarias y administrativas necesarias legislativas, reglamentarias y

para dar cumplimiento alo dispuesto en la administrativas necesarias para dar
presente Directiva. Informaran de ello cumplimiento alo dispuesto en la presente
inmediatamente ala Comision. Directiva. Informaran de ello

inmediatamente ala Comision.

Justificacion

Es necesario especificar una fecha de entrada en vigor dela Directiva.
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EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Necesidad de una directiva

La propuesta que se esté estudiando no esrevolucionaria. Patentar invenciones
implementadas en ordenador no es algo nuevo. De hecho, se solicitan y conceden patentes
gue incluyen el uso de programas informéaticos desde los primeros momentos de andadura del
sistema europeo de patentes y se calcula que actualmente el 15% de las solicitudes de patente
recibidas por la OEP se refieren a invenciones implementadas en ordenador®. Esto significa
gue de las més de 110 000 solicitudes recibidas por la OEP en 2001, més de 16 000 se
refieren ainnovacion en tecnologias relacionadas con la informética. Ademas, esta actividad
ha aumentado significativamente en los Ultimos afios: las solicitudes presentadas en el sector
especifico de "informéatica" se incrementaron en un 25%, de 5 057 en 2000, a6 816 en 2002
(datos provisionales de la OEP), frente a solamente 2 220 en 1995. Se observan incrementos
similares en telecomunicaciones y otros sectores dependientes de programas informaticos.
Las oficinas nacionales de patentes ofrecen unaimagen similar. En Francia, las
telecomunicaciones y la informética representan cerca del 12% del total de las solicitudes de
patente y en el Reino Unido, 810 solicitudes del total de 12 517 publicadas trataban de
operaciones de célculo, recuento, comprobacion, sefializacion y tratamiento de la
informacion, y probablemente una proporcion elevada de las mismas estara relacionada con
invenciones implementadas en ordenador.

El objeto de la propuesta de Directiva es ofrecer una nueva formulacion restrictiva de la
legislacion aplicada por las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, para
garantizar que las patentes de las invenciones relacionadas con programas informéticos se
concedan sobre la misma base en todo € territorio de la Union Europeay que los tribunales
nacionales examinen los casos de impugnacion de patentes de acuerdo con unos principios
uniformes. Asimismo, tras la aprobacion de la Directiva comunitaria, el Tribunal de Justicia
estara facultado para dictar resoluciones preliminares. El aspecto del que se ocupa

principal mente esta Directiva es una cuestion constantemente planteada en esta comision: la
seguridad juridica. Lo que pretende evitar, en particular, es que las pequefias empresas de
software tengan que hacer frente ala concesion inadecuada de patentes en el caso de patentes
poco clarasy obvias.

Al elaborar su informe, la ponente ha hechos suyas ideas expuestas por las comisiones
consultadas, con miras a garantizar que el texto final sea compatible con las obligaciones
asumidas por la Comunidad en virtud del Derecho internacional. La ponente asimismo ha
sopesado cuidadosamente los argumentos presentados por la industriay la comunidad
partidaria del codigo fuente abierto, algunos de cuyos integrantes han declarado expresamente
Su apoyo a este proyecto destinado a aportar claridad y una explicacion de cuando se
concederan patentes en este ambito.

La ponente considera que las enmiendas que presenta conforman una idea equilibrada que
refleja el status quo y establece una linea divisoria entre lo que puede y |0 que no puede ser

117 030 delas 110 025 solicitudes de patente recibidas por la OEP en 2001 se clasificaron en |os dos sectores
mas dependi entes de programas informéticos, concretamente, 10 719 en comunicacion eléctricay 6 311 en
informética. Lamayoria de estas solicitudes, asi como muchas otras clasificadas en otros sectores, serén para
invenciones implementadas en ordenador.
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patentado. En su opinion, representan una opinién moderada y coherente con las obligaciones
internacionales de la Union Europea.

2. Necesidad de proteccion mediante patente

En primer lugar, cabe sefialara que las invenciones implementadas en ordenador cubren
aparatos como teléfonos moviles, electrodomésticos inteligentes, dispositivos de control de
motores, maquinas herramienta e invenciones relacionadas con programas informaticos.

En segundo lugar, no hay desacuerdo, ni siquiera en la comunidad partidaria del codigo fuente
abierto, en que la legislacion en materia de propiedad intelectual debe proteger los programas
informaticos. La controversia estd en el modo en que deben protegerse: solamente mediante
derechos de autor o también mediante patente. Una solucion viable es que la patente protege
la aplicacion préctica de saberes, ideas 0 conocimientos aplicados, mientras que los derechos
de autor no se aplican a las consecuencias précticas, sino que protegen la expresion de obras
(en el caso de los programas informaticos, el codigo, independientemente de la forma que
adopte) contra la reproduccion o la explotacion comercial no autorizadas. Pero se percibe
ciertaimpresion de que "los derechos de autor protegen muy poco y las patentes pueden
proteger demasiado"*. Se considera que la proteccion ofrecida por los derechos de autor es
limitada para proteger algo mas que el codigo propiamente dicho de un programa informético,
y se teme que la proteccion mediante patentes dé lugar a que se concedan patentes a
invenciones que no satisfacen los criterios tradicionales. La propuesta de Directiva, en la
version modificada por la ponente, resuelve este dilema de manera razonable y sutil.

Simplemente no es verdad que actualmente no se soliciten y concedan patentes en Europa por
invenciones relacionadas con programas informéticos, como testimonian las cifras recogidas
en el punto 1. Este malentendido tiene su origen en la excepcion explicita de los programas
informaticos como tales en el Convenio sobre la Patente Europeay la legislacion nacional. De
hecho, lo dispuesto en el CPE es que los programas informéticos "como tales' no son
patentables, lo cual esrazonable y esta justificado, ya que un programa informético "como
tal" esté protegido por los derechos de autor.

Lo que protegen los derechos de autor es la expresion, las propias lineas de codigo escritas
por e programador. Lo que ofrece es el derecho a prohibir la copia o la comercializacion de
tal codigo. Es una proteccion facil de obtener y duradera frente ala pirateria (reproduccion y
distribucion no autorizadas).

Pero los derechos de autor no protegen las ideas en que se basa el programa informatico, 1o
gue el programa hace dentro de la mégquina, o el modo en que una maguina controlada por €l
programainteractia con €l entorno. Si este proceso incluye la solucién de un problema
técnico de un modo inventivo (es decir, de una manera nuevay que no sea obvia para una
persona cualificada), entonces estamos ante una invencion patentable. Esto eslo que significa
"invencién patentable implementada en ordenador”. La concesion de una patente por tal
invencién es completamente coherente con los principios usuales del Derecho de patentes
europeo. Seria un error discriminar a los informéticos dedicados al desarrollo de programas
negandoles la proteccion mediante patente a que pueden acogerse otros inventores si se

! Trevor Cook, Partner, Bird & Bird, BSC, Review 2003, Computing in the 214 Century.
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cumplen todas las condiciones de la patentabilidad.
3. Basesdela Directivay necesidad de una definicion estricta de patentabilidad

La préctica seguida hasta ahora por la OEP haido evolucionando através de una serie de
casos resueltos en una direccidon que, para algunos, representa una liberalizacion de los
criterios de patentabilidad, de resultas de lo cual, ahora se concederan patentes por
invenciones implementadas en ordenador siempre que aporten una " contribucién técnica'. Sin
embargo, ello ha dado lugar a quejas por e nimero excesivo de solicitudes de patentes de
programas informaticos para invenciones nimias o que hacen una aportacion insuficiente en
relacion con el estado de latécnica, y por € hecho de que el examen de estas cuestiones
tiende a quedar relegado por "la cuestion, bastante estéril y filosofica, de si la presunta
invencién aporta un "efecto técnico” o no"™.

Lejos de ser radical, la propuesta de la Comision, que la ponente apoya, alavez que trata de
hacerla mas estricta, tiene el propdsito de contrarrestar toda ampliacion del alcance de la
proteccion de patentes para los programas informaticos y de resistir al mismo tiempo ante las
peticiones de excluirlos por completo de la proteccién mediante patente.

De hecho, la propuesta de Directiva trata de evitar un conflicto irreconciliable con la préctica
establecida en la OEP, pero, al mismo tiempo, "cambiando sutilmente la naturaleza de la
investigacion, de la estéril sobre las excepciones a una investigacion sobre la obviedad",
respondiendo asi a "una de las criticas mas importantes de las invenciones implementadas en
ordenador"?, pero conservando el criterio de la"contribucién técnica”. En resumen, se centra
en si lasreivindicaciones se refieren ainvenciones de buena fe. Las enmiendas de la ponente
tienden también a excluir claramente la concesion de patentes por métodos comerciales no
inventivos. Como consecuencia, la Directiva no darélugar a que se concedan patentes por
métodos comerciales que, de otro modo, no serian patentables, simplemente porque en la
reivindicacion se especifica el uso de un ordenador.

4. Impacto en las pequeias y medianas empresas de desarrollo de software

Las empresas europeas no operan en el vacio. Las invenciones implementadas en ordenador
tienen una importancia creciente, pero muchas de las 20 000 patentes relacionadas con
programas informéticos ya concedidas en Europa estan en manos no europeas. De hecho,
hariamos un flaco servicio alas pequefias y medianas empresas europeas de desarrollo de
programas informéticos si dejasemos las cosas como estén o si cediéramos a la tentacion de
prohibir la patente de tales invenciones, poniendo asi a nuestros desarrolladores de programas
informéticos en desventaja a la hora de competir con los Estados Unidos. Ademas, un estudio
elaborado por €l Intellectual Property Institute de Londres ha llegado a la conclusion de que
"la patentabilidad de las invenciones relacionadas con ordenadores ha contribuido al
crecimiento de los sectores relacionados con los programas informéticos en los EE.UU., en
particular, al crecimiento de las pequefias y medianas empresas y los desarrolladores
independientes de programas informéticos hasta convertirse en compafiias grandes e incluso

! |bidem.
2 |bidem.
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lideres"t.

No hay nadie en Europa que puedatener interés en la destruccion de los pequefios
desarrolladores europeos de programas informéticos. Al contrario, las grandes empresas
dependen a menudo de la capacidad de innovacion de las pequefias y las patentes les permiten
sacar partido a su creatividad, como atestigua la licencia mundial no exclusiva concedida
recientemente a una multinacional estadounidense por una sociedad de diez personas, con
sede en una zona de mucho paro del sudoeste de Inglaterra, respecto de todas sus patentes de
programas de reconocimiento vocal.

Ademas de permitir que estas sociedades aprovechen su capacidad inventiva, la Directiva, en
la version modificada por la ponente, impondra a la Comisién el requisito de mantener €l
sector bajo observacion y de informar al Parlamento, en particular, por lo que serefiere al
impacto en las pequefias y medianas empresas, |0s problemas de cualquier tipo respecto de la
relacion entre proteccion mediante patentes de invenciones implementadas en ordenador y
proteccion mediante derechos de autor y la convenienciay viabilidad juridica de la
introduccion de un periodo de gracia. En consecuencia, la Directiva no solo mejorarala
situacion actual por lo que serefiere a la patentabilidad de invenciones implementadas en
ordenador por aportar mayor seguridad juridica y uniformidad de la legislacion en toda
Europa, sino que ademas encomendard a la Comision la responsabilidad de observar el sector,
dedicando una atencion especial a las pequefias y medianas empresas.

En este contexto, la ponente insta ala Comision a que considere la creacion de unared de
apoyo a las pequeiias y medianas empresas, con €l fin de prestarles asistencia para que se
beneficien de la proteccidn de la propiedad intelectual

5. Importancia econdmica de la patentabilidad de lasinvenciones implementadas en
ordenador

Aungue no parece haber datos consolidados relativos a las regalias pagadas en Europa por
patentes, lo importante de las patentes por lo que se refiere a las empresas es la proteccion de
sus inversiones en |+D. Ericsson presenta mas de mil patentes al afio y casi todas tienen que
ver con invenciones implementadas en ordenador. Nokia calcula que entre el 60% Yy el 95%
de sus solicitudes de patente se refieren a este tipo de invenciones, mientras que Alcatel
estima que el 60% de sus invenciones se implementan en ordenador y aprecia una tendencia
ascendente. Con €l fin de evaluar la importancia que tiene para las empresas la proteccion
mediante patentes, no es infrecuente que las empresas con programas importantes de 1+D
dediguen hasta un %%-10% de su |+D apatentes. Esto significa que puede calcularse que las
empresas con una |+D importante sobre programas informéticos gastan en patentes hasta un
10% del presupuesto total de I1+D. Asimismo, hay estudios universitarios que han puesto de
manifiesto un nexo entre el gasto en 1+D, las solicitudes de patente y la productividad.

6. Observaciones especificas y conclusiones

En cuanto auna serie de enmiendas especificas presentadas en otras comisiones, la ponente

! http://www.europa.eu.int/comm/internalmarket/en/indprop/comp/studyintro.htm
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considera que deberia hacer dos observaciones. En primer lugar, la prueba establecida en el
asunto Rote Taube es anterior al Convenio sobre la Patente Europea, pero es significativo que
los redactores del Convenio decidieran no incluirla en la definicion de elemento patentable.
Es preciso rechazar la imposicion de unainterpretacion especifica de dicha prueba, dado que
no seriarelevante paratodas las invenciones ni adecuada en todas las situaciones. En segundo
lugar, la propuesta sobre la concesién de periodos de gracia es valida, pero una propuesta asi
no deberia hacerse explicitamente en relacion con invenciones implementadas en ordenador,
pues debe examinarse a la luz de las obligaciones internacionales de la Unién Europea en
virtud del Acuerdo ADPIC. Por consiguiente, la ponente ha incluido en su proyecto de
informe una enmienda especifica sobre esta preocupacion.

En la opinion de la ponente, solo hay dos opciones. aprobar las propuestas de la Comision,
posiblemente con enmiendas (como las suyas) conformes con el Convenio sobre la Patente
Europeay el Acuerdo ADPIC, o rechazarlas. De ser rechazadas, la Oficina Europea de
Patentes y sus Salas de Recursos seguirian siendo los principales arbitros de la legislaciéon y
nadie podria impedir que se produjese una desviacién gradual hacia la patentabilidad de
métodos comerciales y similares, como ha ocurrido en los Estados Unidos. Por tanto, la
inseguridad y la falta de transparencia seguirian existiendo y la Comunidad Europea no
tendria competencia en este ambito. Ademas, el Unico recurso de los desarrolladores de
programas informéticos seriainiciar un procedimiento ante los tribunales nacionales y todo
indica que los tribunales nacionales tenderian a basarse en la jurisprudencia de las Salas de
Recurso de Munich. Por ultimo, los desarrolladores de software no podrian beneficiarse de las
excepciones en materia de interoperabilidad previstas en el articulo 6 de la propuesta de
Directiva, con el riesgo consiguiente de procedimientos por infraccion.

La ponente recomienda vivamente la aprobacion de las enmiendas contenidas en su proyecto
de informe.
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