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PROCEDIMIENTO

En lareunion del 27 de marzo de 2002, la Comision de Industria, Comercio Exterior,
Investigacion y Energia designé ponente de opinion a Elly Plooij-van Gorsel.

En las reuniones de los dias 3 de junio, 25 y 26 de noviembre de 2002, 23 de enero y 20 de
febrero de 2003, la comision examind € proyecto de opinion.

En la tltima de estas reuniones, la comision aprobd las enmiendas por 30 votos a favor y 21
votos en contra.

Estuvieron presentes en la votacion los diputados: Peter Michael Mombaur (presidente en
funciones), Y ves Piétrasanta (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cué (vicepresidente), Elly
Plooij-van Gorsdl (ponente de opinidn), Gordon J. Adam (suplente de Massimo Carraro),
Konstantinos Alyssandrakis, Niall Andrews (suplente de Sean O Neachtain, de conformidad
con €l apartado 2 del articulo 153 del Reglamento), Per-Arne Arvidsson (suplente de Guido
Bodrato), Sir Robert Atkins, Mariadel Pilar Ayuso Gonzélez (suplente de Godelieve
Quisthoudt-Rowohl), Luis Berenguer Fuster, Gérard Caudron, Giles Bryan Chichester,
Nicholas Clegg, Dorette Corbey (suplente de Erika Mann), Willy C.E.H. De Clercq, Marie-
Héléne Descamps (suplente de Dominique Vlasto), Harlem Désir, Concepcid Ferrer, Francesco
Fiori (suplente de Angelika Niebler), Per Gahrton (suplente de Nuala Ahern), Norbert Glante,
Alfred Gomolka (suplente de Konrad K. Schwaiger), Michel Hansenne, Hans Karlsson, Bashir
Khanbhai, Efstratios Korakas (suplente de Fausto Bertinotti, de conformidad con el apartado 2
del articulo 153 del Reglamento), Dimitrios Koulourianos (suplente de Marianne Eriksson),
Bernd Lange (suplente de Gary Titley), Werner Langen, Rolf Linkohr, Eryl Margaret McNally,
Elizabeth Montfort, Bill Newton Dunn (suplente de Colette Flesch), Reino Paasilinna, Paolo
Pastorelli, John Purvis, Bernhard Rapkay (suplente de Carlos Westendorp y Cabeza), Imelda
Mary Read, Mechtild Rothe, Christian Foldberg Rovsing, Paul Ribig, Umberto Scapagnini,
Ilka Schroder (suplente de Roseline Vachetta), Esko Olavi Seppéanen, Maurizio Turco
(suplente de ..., de conformidad con € apartado 2 del articulo 153 del Reglamento), Claude
Turmes, W.G. van Velzen, Algjo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorbay Olga Zrihen Zaari.
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BREVE JUSTIFICACION

La proteccion mediante patente y la proteccion mediante derechos de autor son
complementarias y pueden superponerse.

En términos de ordenadores, € codigo (tanto s es legible por méquina como s se presenta en
unaformainteligible para el lector humano) estaria casi siempre sujeto ala proteccion de
derechos de autor, mientras que cualesquiera ideas tecnoldgicas subyacentes podrian ser objeto
de una proteccién por patente. Una patente que proteja las ideas tecnoldgicas subyacentes
protege también todas las materializaciones de esas ideas técnicas, incluidas las
materializaciones implementadas mediante programas informéticos. De este modo, s los
programas informéticos estan basados en una idea técnica subyacente y esa idea técnica esta
protegida por medio de una patente, los programas informéticos estan entonces cubiertos tanto
por la proteccion mediante derechos de autor como por la proteccion mediante patente.

Lalegidacion sobre patentes confiere al titular de una patente de una invencion implementada
en ordenador el derecho aimpedir la utilizacion por terceros de programas informéticos que
apliquen cualquier nuevatecnologia que é haya inventado (tal y como se definaen las
reivindicaciones de patente).

En e marco juridico comunitario, asi como en las legislaciones nacionales, la proteccion
juridica de los programas informaticos esta garantizada como una cuestion de propiedad
intelectual (“droit d'auteur”, “Urheberrecht”) smilar ala de la obraliteraria, y normalmente no
mediante una patente, aunque € articulo 9 de la Directiva 91/250/CEE permite explicitamente
gue exista una proteccion mediante patente ademas de la protecciéon mediante derechos de
autor.

El principal texto aplicable es la Directiva 91/250/CEE sobre la proteccion juridica de
programas de ordenador. No obstante, la legislacion europea sobre patentes no deja de lado
los programas informéticos. El Convenio sobre la Patente Europea solo excluye de la
patentabilidad los programas informéticos (asi como los métodos comercialesy ciertas otras
entidades) "propiamente dichos".

Sin embargo, muchas patentes relacionadas con programas informéaticos e invenciones
relacionadas con éstos han sido concedidas para aparatos y procesos en sectores técnicos que
no pueden funcionar independientemente de los componentes de programas informéticos que
implementan. La mayoria de ellos estan hoy relacionados con € tratamiento de datos digitales,
el reconocimiento y la representacion de datosy e mango de informacion.

Ello ha propiciado el debate sobre la cuestion de si los limites de lo que es patentable estan alin
suficientemente claros y se aplican adecuadamente, especialmente a la vista de que las diversas
legidaciones nacionales y la OEP (Oficina Europea de Patentes) no siempre toman en
consideracion los mismos criterios.

Algunos argumentan que la inexistencia de una proteccion juridica de las patentes, en contraste
con la situacién en los Estados Unidos, va en detrimento de la expansion y la competitividad de
laindustria europea. Pero muchos observadoresy dirigentes del sector en los Estados Unidos
ponen de relieve los inconvenientes que plantean las patentes de programas informéticos en su
mercado interior.
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Por otra parte, los que se oponen a cualquier mencion de los programas informéticos en la
legislacion sobre patentes temen que las patentes de programas informéticos puedan
convertirse en regla general, creando asi una inseguridad juridica permanente en lo que
respecta a uso de los algoritmos y las soluciones técnicas que circulan libremente en la
actualidad o dando lugar a cuellos de botella que limiten la innovacion.

La Directiva propuesta no haré posible patentar programas informaticos "propiamente dichos'.
En términos generales, no habra nada patentable que no lo sea ya. El objetivo es simplemente
clarificar lalegidacion y resolver algunas incongruencias de enfoque en las legidaciones
nacionales.

No obstante, esta claro que, a pesar de lo alegado por la Comision, la Directiva propuesta abre
la via hacia un uso mas difundido de las patentes como modelo de proteccién de los programas
informéticos para ordenador. Siguen abiertos dos tipos de cuestiones: la conveniencia politica
de tal actuaciony, en caso de que se contemple la patentabilidad como algo politicamente
deseable, los criterios para definir los limites de la patentabilidad de tal forma que se eviten los
abusos y los efectos negativos.

Desde nuestro punto de vista, por tanto, € ambito de la Directiva -en caso de que ésta se
apruebe finalmente- deberia cefiirse estrictamente a casos inequivocos en que los eventuales
efectos negativos no pusieran en peligro la utilidad de la proteccion.

Finalmente, hay que sefidlar que las patentes y los derechos de autor no son los Unicos
instrumentos de proteccidn existentes. Los disefios, los modelos y las marcas registradas son
objeto de planes especificos de proteccion e incluso en el campo de las invenciones técnicas
existe, ademas de las patentes, € sistema més flexible de los modelos de utilidad. No hay, por
tanto, ningun impedimento conceptual para €l desarrollo de planes de proteccion ad hoc
adecuados a las especificidades de los programas informéticos para ordenador: con frecuencia
puede prescindirse de las patentes.

ENMIENDAS

La Comision de Industria, Comercio Exterior, Investigacion y Energia pide ala Comision de
Asuntos Juridicos y Mercado Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe
las siguientes enmiendas:

Texto dela Comision Enmiendas dd Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) Por consiguiente, las normas juridicas, (5) Por consiguiente, las normas juridicas
seguin seinterpretan en los 6érganos relativas a la patentabilidad de las
jurisdiccionales de los Estados miembros, invenciones implementadas en ordenador
deberian armonizarsey la legidacién deberian armonizarse, de modo que se

1 DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129-131.
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relativa a la patentabilidad de las garantizara que la seguridad juridica

invenciones implementadas en ordenador resultante y el nivel delosrequisitos
deberia hacerse mas transparente. La exigidos para |la patentabilidad

seguridad juridica resultante permitira alas permitieran alas empresas innovadoras
empresas obtener el méximo beneficio de obtener el maximo beneficio de su proceso
las patentes para las invenciones de invenciones e impulsaran lainversony
implementadas en ordenador e impulsara lainnovacion.

lainversion y lainnovacion.
Justificacion

El objeto de cualquier ley relativa a la patente no es garantizar que lostitulares de la patente
tengan una ventaja: la ventaja concedida al titular de la patente es s6lo un medio de
fomentar el proceso de invenciones en beneficio del conjunto de la sociedad. Las ventajas
concedidas al titular de una patente no deben volverse contra este objetivo ultimo del
principio de las patentes.

Enmienda 2
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) El Parlamento Europeo ha
solicitado varias veces que la Oficina
Europea de Patentes revise sus normas de
funcionamiento y que este organismo sea
sometido a control publico en € gercicio
de susfunciones. A este respecto, seria
especialmente oportuno reexaminar la
practica de la Oficina Europea de Patentes
de imponer un canon sobre las patentes
gue expide, ya que dicha préctica vulnera
€l caracter pablico dela Institucién.

En su Resolucién®™ sobre la decisién dela
Oficina Europea de Patentes con respecto a
la patente EP 695 351, expedida el 8 de
diciembre de 1999, el Parlamento Europeo
solicitd la revision de las normas de
funcionamiento de la Oficina de forma que
Se garantizara que este organismo pueda
rendir cuentas publicamente sobre €l
gercicio de susfunciones.

Wbo € 378 de 29.12.2000, p. 95.
Justificacion

El Parlamento Europeo ha sefialado varias veces y en diversas resoluciones la necesidad de
revisar las practicas de la Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes no
esuna ingtitucion de la Unién Europea y e Parlamento Europeo ya ha suscitado en €l
pasado la cuestion de su responsabilidad.
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Enmienda 3
Considerando 7 ter (nuevo)

(7 ter) El software desempefia, por una
parte, un importante papel en numerosos
sectoresy representa, por otra, una forma
basica de expresion y creacion. Asimismo,
el software constituye un érea especializada
delaingenieriay una actividad humana
fundamental a la que contribuyen mas de
diez millones de creadores profesionales en
todo e mundo y varias decenas de millones
de personas que crean software deunau
otra forma. Los desarrolladores autbnomos
y las pequefias sociedades desempefian un
papel fundamental en lainnovacién en este
sector. De ello se desprende que los medios
empleados para estimular lasinversiones
en las areas con gran densidad de software
no deben poner en peligro la capacidad
general para convertirse en creador activoy
en usuario innovador de softwarey,
especialmente, que ha de evitarse que las
patentes constituyan un medio de
monopolizar las herramientas de expresion,
creacion, difusion e intercambio del
conocimiento y la informacion.

Justificacion

Esta enmienda se explica por si sola.

Enmienda 4
Considerando 11

(11) Aungue se considera que las suprimido
invenciones implementadas en ordenador

pertenecen a un campo de la tecnologia,

para que entrafien una actividad inventiva,

como lasinvenciones en general, deberan

aportar una contribucién técnica al estado

delatécnica.

Justificacion

Esta enmienda se presenta por razones de coherencia con la enmienda 9 de la ponente. Debe
probarse, y no darse por supuesto, € caracter técnico de las invenciones implementadas en
ordenador.
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Enmienda 5
Articulo 2, letraa)

a) «invencion implementada en ordenador»,
toda invencion para cuya gjecucion se
requiera la utilizacion de un ordenador, una
red informatica u otro aparato programable
y que tenga una o mas caracteristicas
nuevas prima facie que serealicen total o
parciamente mediante un programa o
programas de ordenador;

a) «invencion implementada en ordenador»,
toda invencion susceptible de aplicacion
industrial para cuya gjecucion se requiera
la utilizacion de un ordenador, unared
informética u otro aparato programable y
gue tenga una 0 mas caracteristicas nuevas
gue constituyan una contribucién técnica,
asi como otras caracteristicas, nuevas o
no, y que deban realizarse total o
parciamente mediante un programa o
programas de ordenador;

Justificacion

La definicion inicial de patentabilidad es demasiado amplia. Una invencion implementable
en ordenador no deberia considerarse patentable por €l solo hecho de que se utilice un
ordenador, 0 de que sea nuevo € programa gque Se gjecuta en un aparato programable que no
tenga el caracter de novedad. Para €ello es necesario aportar una contribucion técnica. Es el
aspecto técnico el que caracteriza una invencién como algo opuesto a una idea. Esta
distincion es de la maxima importancia, no solo desde un punto de vista juridico tedrico sino,
sobre todo, para garantizar que la competencia en un sector econémico no se ve
menoscabada por la monopolizacion de un determinado método comercial o industrial o de
unos determinados conoci mientos practicos por parte de un solo operador en un mercado

determinado.

Enmienda 6
Articulo 2, letrab)

b) «contribucién técnica», una contribucion
al estado de la técnica en un campo
tecnoldgico que no sea evidente para un
experto en la materia.

b) «contribucién técnica», una contribucion
a un campo tecnoldgico que implique una
medida inventiva que solucione un
problema técnico existente o que amplie
el estado de la técnica de un modo
significativo para un experto en la materia.

Justificacion

Las condiciones de la actividad inventiva y € avance de la técnica son fundamentales para

evitar |las patentes de "invenciones' triviales.

Enmienda 7
Articulo 3

PE 321.981
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Articulo 3 suprimido

I nvenciones implementadas en ordenador
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

La redaccién de la propuesta hace sencillamente imposible discutir €l caracter técnico de una
supuesta invencion. Hay que demostrar esta condicion, y no darla por supuesta.

Enmienda 8
Articulo 4, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizaran que 1. Los Estados miembros garantizaran que

las invenciones implementadas en las invenciones implementadas en

ordenador sean patentables a condicion de ordenador sean patentables Unicamente a

(ue sean nuevas, supongan una actividad condicién de que constituyan una

inventiva y sean susceptibles de aplicacion contribucion técnica con arreglo ala

industrial. definicion de laletra b) del articulo 2.
Justificacion

Esta redaccién hace que € articulo sea coherente con las enmiendas anteriores.

Enmienda 9
Articulo 4, apartado 2

2. Los Estados miembros garantizaran suprimido
gue, como condicion para que impliquen

una actividad inventiva, lasinvenciones

implementadas en ordenador deban

aportar una contribucién técnica.

Justificacion

Las enmiendas anteriores hacen que este apartado sea redundante.

Enmienda 10
Articulo 4, apartado 3

3. Lacontribucion técnica deberd evaluarse 3. El alcance significativo de la
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considerando la diferencia entre el estado contribucion técnica debera evaluarse

de latécnicay € ambito de lareivindicacion considerando la diferencia entre el estado
de la patente considerada en su conjunto, de latécnicay los elementos técnicos

gue puede incluir tanto caracteristicas incluidos en e &mbito de lareivindicacion
técnicas como no técnicas. de la patente considerada en su conjunto.

Para la evaluacion de esa particular
reivindicacién no se considerara que
formen parte del estado de la técnica los
elementos que @ solicitante de la patente
haya revelado durante los seis meses
anteriores a la fecha de la solicitud.

Justificacion

En un sector de gran dinamismo como € de lasindustrias de programas informaticos y las
relacionadas con €ellos, en € que la mayoria de los inventos procede de PYME, a veces muy
pequefias y jovenes, que confian mas en la fertilizacion cruzada que en el asesoramiento de
empresas juridicas, es necesario un llamado "periodo de gracia" para evitar que un inventor
se vea desposeido de su invencion cuando la haya hecho publica pocas semanas antes de
solicitar una patente, normalmente para poner a prueba la atraccion que la invencion puede
tener en e mercado. La referencia a un periodo de gracia se solapa con un debate en curso
en el Derecho general sobre patentes, dado gque existe un concepto similar en algunos
sistemasjuridicos (en particular en los Estados Unidos) pero no en la legidacion de la Unidn
Europea ni en las normas de la Oficina Europea de Patentes. La introduccion de la
patentabilidad de invenciones de programas informaticos en Europa, al tiempo que privaria
alosinventores de la flexibilidad de la comunicacién en una fase temprana, crearia un
innecesario embotellamiento a expensas de las PYME innovadoras y de la cooperacién
universidad-empresa.

Enmienda 11
Articulo 4, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Exclusiones de |la patentabilidad

No se considerara que una invencion
implementada en ordenador constituya
una contribucion técnica smplemente
porgue implique la utilizacion de un
ordenador u otro aparato. En
consecuencia, no seran patentableslas
invenciones que supongan programas de
ordenador que implementen métodos
comerciales, matematicos o de otro tipo,
cuyas invenciones no den lugar a efectos
técnicos distintos de la manipulacién y
representacion de informacién dentro del
sistema o de la red de ordenadores.
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Justificacion

La norma de que una invencion, sea cual fuere su alcance, sdlo se contempla como tal a
efectos de la legidlacién sobre patentes cuando tiene consecuencias reales para € mundo real
es un principio fundamental de la legislacion sobre patentes, tal como han confirmado
constantemente a lo largo de décadas tanto la legislacién como las decisiones judiciales.

Enmienda 12
Articulo 5, letraa)

Los Estados miembros garantizaran que las (a) Los Estados miembros garantizaran que
invenciones implementadas en ordenador las invenciones implementadas en

puedan reivindicarse como producto, es ordenador sblo puedan reivindicarse como
decir, como ordenador programado, red producto, es decir, como aparato
informatica programada u otro aparato programado, 0 como procedimiento
programado, o como procedimiento técnico de produccion.

realizado por un ordenador, red
informatica o aparato mediante la
gjecuciéon de un programa.

Justificacion

El efecto de las patentes es garantizar un monopolio econdmico. No deberia ir en detrimento
del desarrollo y de la busgueda de innovacién por parte de la competencia.

Enmienda 13
Articulo 5, letrab) (nueva)

(b) Los Estados miembros velaran por que
la produccién, la manipulacion, e
tratamiento, la distribucion y la
publicacién de informacion, en cualquier
forma, no pueda constituir en ningun caso,
directa o indirectamente, una falsificacion
de patente, incluso cuando se utilicen
dispositivos técnicos con este fin.

Justificacion

Lostérminos“ produccion” , “ manipulacion” , “ tratamiento” , "distribucién” y “ publicacion”
tienen en cuenta los casos de reivindicaciones de patentes de métodos comerciales (es decir,
en realidad, de tratamiento de informacion) que existen en los Estados Unidos y no deberian
darse en la Unién Europea. Asimismo, se ha afiadido “ incluso cuando se usan dispositivos
técnicos con este fin” , con objeto de garantizar que no pueda considerarse patentable la
gjecucion de un programa cualquiera en un aparato cuando no contribuya a un proceso
técnico. S no fuera asi, podria considerarse patentable cualquier software genérico
gjecutado en un aparato programable que presentara caracteristicas nuevas, lo cual se
prohibe explicitamente en el Convenio sobre la concesion de patentes europeas de 1973, tal
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como sefiala, por lo demas, € considerando 7 de la propuesta de la Comision Europea.

Enmienda 14
Articulo 5, letras ¢) y d) (nuevas)

¢) Los Estados miembros garantizaran
gue la utilizacién de un programa de
ordenador parafinesnoincluidosen €
ambito de la patente no pueda constituir
una violacion directa o indirecta de la
patente.

d) L os Estados miembros garantizaran
gue siempre que una reivindicaciéon de
patente mencione caracteristicas que
impliquen la utilizacion de un programa
de ordenador, se publique una
implementacion de referencia de tal
programa, de funcionamiento correcto y
bien documentada, como parte dela
descripcion y sin ningun tipo de
condiciones de autorizacion restrictivas.

Justificacion

El efecto de las patentes es garantizar un monopolio econdmico. No deberia ir en detrimento
del desarrollo y de la busqueda de innovacién por parte de la competencia.

Enmienda 15
Articulo 6 bis (nuevo)

Articulo 6 bis

L os Estados miembros garantizaran que,
en cualquier caso en que sea necesaria la
utilizacién de una técnica patentada con
el Unico objetivo de asegurar la
conversion de las convenciones utilizadas
en dos sistemas de ordenadores o redes
diferentes a fin de hacer posible la
comunicacion y €l intercambio reciproco
del contenido de datos, esta utilizacién no
se considere una violacion de la patente.

Justificacion

La posibilidad de conectar equipos de modo que sean interoperables es una manera de
garantizar redes abiertasy de evitar €l abuso de posiciones dominantes. Esta cuestion la ha
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regulado especificamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. La legidacion sobre patentes no deberia ofrecer la posibilidad de conculcar este
principio a expensas de la libre competencia y de los usuarios.

Enmienda 16
Articulo 7

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

La Comision seguira de cerca €l impacto de
la proteccién otorgada por las patentes
respecto de las invenciones implementadas en
ordenador sobre lainnovaciony la
competencia, tanto a escala europea como
internacional, y sobre las empresas europesas,
incluido &l comercio electrénico.

Justificacion

No sera la concesién de la patente en si misma, sino el recurso a la proteccién de la patente
por € titular de la misma, lo que mostrara los efectos de las patentes de invenciones
implementadas en ordenador sobre la actividad de innovacién y la competencia.

Enmienda 17
Articulo 8, letrac bis) (nueva)

(c bis) s los poderes delegados a la Oficina
Europea de Patentes son compatibles con
las exigencias vinculadas a la
armonizacién de la legidacion dela Unidn
Europea y con los principios de
transparencia y responsabilidad.

Justificacion

Esta enmienda se explica por si sola.

Enmienda 18
Articulo 8, letras b) y c)

b) s las normas que rigen la determinacion
de los requisitos de patentabilidad, y méas
concretamente la novedad, la actividad
inventivay el &mhito concreto de las
reivindicaciones, son adecuadas; y

¢) s los Estados miembros han tenido
dificultades cuando los requisitos de novedad
y actividad inventiva no se han examinado
antes de la concesiéon de una patente, y en
caso afirmativo, S conviene introducir otras
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medidas pararesolver estas dificultades. medidas pararesolver estas dificultades, y
Justificacion

El informe de la Comisién deberia examinar también |as eventual es dificultades surgidas en
la relacion entre la proteccion otorgada por patentes de invenciones implementadas en
ordenador y la proteccion de programas de ordenador derivada de derechos de autor con
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/250/CEE del Consgjo, de 14 de mayo de 1991, sobre
la proteccién juridica de programas de ordenador.

Enmienda 19
Articulo 8, letrac bis) (nueva)

(cbis) s han surgido dificultades en la
relacion entre la proteccion otorgada por
patentes de invenciones implementadas en
ordenador y la proteccion de programas de
ordenador derivada de derechos de autor
con arreglo alo dispuesto en la Directiva
91/250/CEE.

Justificacion

El informe de la Comisién deberia examinar también |as eventual es dificultades surgidas en
la relacion entre la proteccion otorgada por patentes de invenciones implementadas en
ordenador y la proteccion de programas de ordenador derivada de derechos de autor con
arreglo a lo dispuesto en la Directiva 91/250/CEE del Consgjo, de 14 de mayo de 1991, sobre
la proteccién juridica de programas de ordenador.

PE 321.981 14/14 AD\490455ES.doc



