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IV. PATENTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

“Los derechos de autor protegen la “expresión original” –en el caso de programas informáticos: la codificación original del programa– contra una reproducción directa. Las patentes protegen las ideas que entrañen una actividad inventiva; en el caso de las invenciones relacionadas con el software: el derecho exclusivo a aplicar la idea”
 

I.
INTRODUCCION.

Con la aparición de la tecnología informática el régimen jurídico de la propiedad intelectual se vio abocado a implementar un mecanismo que estuviera en capacidad de atender las necesidades requeridas por una nueva especie de creadores, los programadores de ordenador.

Así las cosas, las discusiones surtidas al efecto, tanto en el ámbito nacional como al interior de las organizaciones multilaterales, dirigieron sus esfuerzos en tres sentidos, a saber:

· Entender el código fuente de los programas de ordenador, como una obra literaria;

· Adecuar los programas de ordenador a la definición de invento, teniendo en cuenta que en determinados casos sus características cumplen los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial;

· Implementar un régimen sui generis.

Finalmente, las diferentes legislaciones descartaron la posibilidad de crear un régimen sui generis, al mismo tiempo que optaron por adecuar la protección jurídica de los programas de ordenador al régimen del derecho de autor. Sin embargo, en forma precoz, la jurisprudencia Estadounidense y la doctrina administrativa japonesa, señalaron al régimen de patentes como el sistema adecuado para proteger este tipo de bien intangible.

En este mismo sentido, a finales de la década de los años noventa, al interior de la Comunidad Europea, se ha manifestado una fuerte corriente que pretende avalar el patentamiento de software como la herramienta jurídica más adecuada para proteger este tipo de intangibles. Esta tendencia tiene su origen en las conclusiones finales del Libro Verde de 1997 sobre la patente comunitaria
.

Como argumento central, se esgrime la ambigüedad de la actual situación jurídica de los programas de ordenador en Europa; pues al tenor del Convenio sobre la Patente Europea
, los programas de ordenador propiamente dichos no se consideran patentables, y sin embargo,  la Oficina Europea de Patentes ha concedido un sinnúmero de estos instrumentos en favor de los programas de ordenador.

Es así como, a partir de 1999, al interior de la Comisión Europea se declaró la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador, como uno de los temas sobre los cuales debería adoptar mediadas rápidamente
. En consecuencia el 20 de febrero del año 2002 la Comisión presenta una “propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTEO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador”. 

El presente documento pretende de manera comparativa, esbozar las características propias de algunos regímenes nacionales y comunitarios, al mismo tiempo que expone brevemente el estado de la técnica en cuanto hace a la protección jurídica que se brinda a los programas de ordenador en países como Colombia, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea.

II.
EVOLUCION HISTORICA.

Una vez se comercializaron los primeros programas de ordenador (década de los años 60 y 70), surgió la gran controversia  respecto de cual sería el régimen adecuado que protegiera esta nueva forma de creación o producción intelectual. Al efecto, la OMPI convocó en 1971 un grupo de expertos gubernamentales para que, atendiendo el contenido de los acuerdos internacionales, fijaran las pautas respecto al tema. Como resultado de esta y posteriores convocatorias, en 1978, la OMPI publicó las “Disposiciones tipo para la protección del soporte lógico” acogiendo para tal fin el planteamiento jurídico aportado por el derecho de autor.

El sustento de esta decisión lo encontramos, entre otras, en razones de tipo práctico; pues el sistema del derecho de autor, a diferencia del régimen de las patentes, se ofrecía  mucho más expedito a los intereses de los titulares de esta clase de bienes intangibles.

De tal manera, principios como la protección automática y el ejercicio del derecho sin ningún tipo de formalidades
, resultaron factores decisivos al momento de inclinar la balanza a favor del derecho de autor. Sin embargo, no fueron estos los únicos argumentos esgrimidos en esta discusión.

Quienes propendían por la patentabilidad del programa de ordenador señalaban que de este se podrían predicar los principios propios de las invenciones, es decir, novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

Una vez más, los detractores de esta propuesta consideraron que tal iniciativa no podría entenderse jurídicamente segura  teniendo en cuenta que en relación con el concepto de aplicación industrial “debe recordarse que el “producto” es un objeto tangible, de formas perfectamente determinadas en el espacio y que puede consistir en una maquina, un dispositivo, un aparato, en fin, que sirve para solucionar un problema tecnológico; lo cual inmediatamente descarta la posibilidad de que un  programa se considere un producto, porque el programa en sí es intangible, y en cuanto quede fijado en un soporte tampoco es patentable, ya que el soporte es, en si mismo, un objeto conocido”

En consecuencia, cada vez más países implementaron en sus legislaciones el régimen del derecho de autor como un instrumento apropiado para proteger los programas de ordenador. 

III.
EL DERECHO DE AUTOR VERSUS EL PATENTAMIENTO DE PROGRAMAS DE ORDENADOR

El derecho de autor protege el código fuente de un programa de ordenador, en tanto que es considerado como una obra expresada a través de signos convencionales.

Así mismo, no pretende crear un monopolio en favor de quien, en forma original, implementa una idea. Bajo esta perceptiva es posible que creadores independientes elaboren, sin ningún tipo de contacto previo, un trabajo de características muy similares o si se quiere idénticas, considerando de esta manera a cada programador como titular de su respectiva creación. 

Se podría afirmar entonces que este régimen jurídico procura proteger a las obras originales de quien pretenda, para el caso de los programas de ordenador, reproducir y comercializar su “código fuente”.

De otra parte, un programa de ordenador puede ser considerado como un componente de una máquina que controla e indica las tareas a realizar, y sin el cual, la implementación del aparato no tendría ningún sentido. 

Siendo así las cosas para su inventor la idea novedosa, implícita en el programa, se constituye en el aporte intelectual sobre el cual pretenderá ostentar un monopolio autorizado, haciendo posible de esta manera que técnicas como la ingeniería inversa, “desensamblaje”
, “clean room”
, se consideren jurídicamente reprochables.

En consecuencia, a través del régimen de las patentes se protegerían las funciones, las secuencias y los resultados del programa de ordenador, lo que necesariamente se traduce en la imposibilidad de patentar, a la vez, dos programas que realicen las mismas funciones

Este tipo de circunstancias ponen de manifiesto la diferencia abismal entre, prohibir la reproducción de las líneas de un código fuente, y prohibir cualquier forma en que se pueda llegar a utilizar un algoritmo matemático.

El implementar un régimen jurídico que proteja la segunda situación, sería tanto como monopolizar el uso de las formulas matemáticas que sirvieron como fundamento en los cálculos de construcción de un edificio.

Por lo anteriormente descrito, el régimen de las patentes se perfila como el instrumento jurídico adecuado, si de monopolizar el uso de las ideas, los métodos matemáticos y los métodos comerciales se trata.

V. MARCO JURIDICO VIGENTE.

1.
COLOMBIA.

Legislación.

Tanto el régimen del derecho de autor como el de la propiedad industrial han sido reglamentados por el derecho comunitario, a través de Decisiones Andinas.

Así las cosas, en cuanto hace al régimen jurídico adecuado para proteger el programa de ordenador, el artículo 23 de la Decisión Andina 351 de 1993
 de forma muy concreta expresa: “Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto.

Por su parte, el artículo 15 de la Decisión Andina 486 de 2000
 manifiesta:

“No se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

(...)

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades economico-comerciales;

e) Los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales
; 

(...)” (Negrillas fuera de texto)
Parecería en principio, que el régimen andino de la propiedad industrial excluye de manera precisa la posibilidad proteger, a través de una patente, programas de ordenador. Sin embargo, serios inconvenientes podrían derivarse en un futuro respecto de la interpretación de las palabras “como tales”

Al efecto resulta relevante anotar que aun cuando la legislación de los países europeos cuenta con idénticas características, es decir, protege de forma expresa el programa de ordenador a través del régimen del derecho de autor
 al mismo tiempo que se excluye como material patentable a “los programas informáticos como tales”
,  la propia Oficina Europea de Patentes a concedido más de 20.000
 patentes a las invenciones implementadas en programas de ordenador, poniendo en duda la seguridad jurídica de este tipo de bienes intangibles. 

En la actualidad nuestro país no cuenta con pronunciamientos judiciales en la materia, sin embargo la doctrina administrativa ha cerrado de forma explícita la posibilidad de recurrir al régimen de las patentes para proteger un programa de ordenador.

2.
LA UNION EUROPEA.

· 2.1.
Legislación.

A diferencia de otros ámbitos de la propiedad intelectual, el régimen de las patentes en Europa no se ha armonizado a escala comunitaria. En consecuencia las legislaciones internas coexisten con el Convenio Europeo de Patentes, el cual en su numeral 1 del artículo 52 señala: “ Las patentes europeas serán concedidas para las invenciones nuevas que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”

Al igual que la gran mayoría de instrumentos encargados de reglamentar el régimen de patentes de invención, se excluye de manera expresa ciertas materias tales como los descubrimientos y teorías científicas
, métodos médicos
, y los programas informáticos
.  No obstante lo anterior, el numeral 3 del mismo artículo 52, especifica que “ la materia enumerada en numeral 2 sólo se excluye de la patentabilidad “como tal”.  Lo que en palabras de los señores Reinier Bakels y Bernt Hugenholtz
, equivale a señalar que “ Las teorías químicas, por ejemplo, no pueden patentarse “como tal”, pero una teoría química que lleve a un nuevo medicamento puede patentarse en el contexto de una reivindicación de patente farmacéutica.”

Reglamenta el mencionado artículo 52, como requisitos de patentabilidad, que la invención debe entenderse como el resultado de una actividad inventiva, y no ser evidente, al mismo tiempo el artículo 57 recoge el criterio de aplicación industrial cuando define que la invención deber ser “ fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria”

A los anteriores requisitos, se suma el descrito por el Protocolo 27 al Convenio Europeo de Patentes
,  según el cual la “descripción de la invención deberá especificar el ámbito técnico al que se refiere la invención.” (Negrillas fuera de texto).

Siendo así las cosas, cuando de patentar una programa de ordenador se trata es necesario se analicen las siguientes condiciones:

· Que sea novedoso.

· Suponga una actividad inventiva y no sea evidente

· Que sea susceptible de aplicación industrial.

· Debe ser técnico

· No es posible patentar un programa de ordenador “como tal”

· 2.2.
Jurisprudencia.

Aun cuando la Jurisprudencia expedida por la Cámara de Recursos
 no es la única que existe para el caso de las patentes europeas, debemos aclarar que siendo este organismo instrumentalizado por el CEP
, sus efectos se predican para todos los estados miembros a este Convenio, mientras que los efectos de las sentencias dictadas por tribunales nacionales se limitan a su jurisdicción.

Al momento de diferenciar las creaciones que implican programas de ordenador “como tales” (no patentables), de las invenciones relacionadas con programas de ordenador patentables, el argumento definitivo al cual apela la Cámara de Recursos, se ha centrado en la vinculación del carácter técnico con las funciones propias del programa de ordenador. A este respecto se ha pronunciado en los siguientes casos: 

· Caso VICOM
: El procesamiento de imágenes originaba un resultado lo suficientemente técnico como para acceder a la patente, pese a estar basado en un método matemático.

· Caso KOCH & STERZEL
: Se determinó que se estaba utilizando un programa de ordenador con fines técnicos, en este caso el control de equipos de rayos X.

· Caso IBM
: “Para la Cámara, un programa de ordenador  solicitado por si mismo no queda excluido de patentabilidad si, al ejecutarse en un ordenador o al cargarse a un ordenador, surte o es capaz de surtir, un efecto técnico que va más allá de las interacciones físicas “normales” entre el programa (software) y el ordenador (hadware) en el que se ejecuta”.

(...)

“Parecería ilógico proteger un proceso técnico controlado por un ordenador adecuadamente programado, pero excluir al ordenador establecido para ejecutar el control.”

Se entiende entonces, que un programa de ordenador sería patentable siempre que su función no se constituya únicamente en corrientes eléctricas  que viajen por los circuitos electrónicos del procesador del ordenador, es necesario que el sistema informático controle una maquina y de esta manera se haga evidente su efecto técnico.

Finalmente es preciso reseñar que la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de patentar los métodos comerciales. En el caso SOHEI
 la Cámara señaló que un sistema de gestión de filas de espera también es considerado técnico, porque implicaba un mecanismo especial. Entenderíamos entonces, que los métodos comerciables son patentables si la invención implica una contribución técnica.

3.
ESTADOS UNIDOS.

· 3.1.
Legislación.

Al tenor de la Ley de Patentes de los Estados Unidos “quien quiera que invente o descubra cualquier tipo de procedimiento, máquina, manufactura o composición de materia nueva y útil (...) puede obtener una patente”
. Al mismo tiempo establece como requisito de patentabilidad la novedad
 y la altura inventiva al describir que solo se conceden patentes en materias que no resulten evidentes
.

A diferencia de la gran mayoría de instrumentos encargados de reglamentar el régimen de patentes de invención, no se configura una lista taxativa de materias que serían objeto de exclusión al interior del régimen de las patentes.

· 3.2.
Jurisprudencia.

En una primera etapa, los pronunciamientos judiciales se inclinaron por determinar que “las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas” no eran patentables
.  Sin embargo la jurisprudencia en este campo ha evolucionado al punto de aceptar la patentabilidad de programas de ordenador y métodos comerciales:

· Primera etapa (Caso Gottschalk v. Benson
): Definitivamente un programa de ordenador implicaba el uso de un algoritmo matemático, de manera que de concederse la patente el uso del algoritmo se monopolizaría.

· Segunda Etapa (Caso  Diamond v. Diehr
): Se descalifica el uso de un algoritmo matemático como elemento que define la patentabilidad del programa. De tal manera, siempre que por virtud del programa de ordenador  exista una “transformación y reducción de un artículo a un estado o cosa diferente” es factible se surta la patente.

· Tercera etapa ( Test Freeman-Walter-Abele
): a través de esta prueba se analizan los siguientes factores:

1. ¿Se reivindica, directa o indirectamente, un algoritmo matemático en la solicitud?.

2. En caso afirmativo: ¿la invención para la que se solicita la patente es en su totalidad sólo el algoritmo propiamente dicho, a saber, el algoritmo no se aplica a elementos físicos o etapas de un proceso?
Si la respuesta a estos dos interrogantes es positiva  el programa de ordenador no sería patentable.

· Cuarta etapa (Caso Alappat
): pretendiendo proteger un programa de ordenador, no es suficiente con circunscribir la aplicación del algoritmo a los elementos físicos o etapas de un proceso.  El programa de ordenador sería patentable siempre que produzca un resultado “útil, concreto y tangible”, independientemente de la función que cumpla el algoritmo.

Finalmente, en cuanto hace al tema de patentamiento de métodos comerciales, el Tribunal de Apelación Federal, en el caso State Street Bank y Trust Co. V. Signature Financial Group Inc
, preciso que “desde la Ley de patentes de 1952, los métodos comerciales han estado, y deberían haber estado, sujetos a las mismas condiciones jurídicas de patentabilidad que las aplicadas a cualquier otro proceso o método”. 

En suma, acorde con la jurisprudencia de Estados Unidos es posible patentar tanto programas de ordenador como métodos comerciales siempre la invención produzca un resultado  “concreto, útil y tangible”

4.
JAPON.

· Legislación.

Al tenor de lo descrito por el artículo 2 de la Ley de patentes de Japón, el concepto de invención es el siguiente:

“En la presente ley se entenderá por “invención” una creación muy avanzada de conceptos técnicos mediante la cual se aplica una ley natural.”

Al igual que en la mayoría de legislaciones nacionales el invento debe cumplir ciertos requisitos como la aplicación industrial, altura inventiva y novedad.

El 28 de diciembre del año 2000, la Oficina Japonesa de Patentes publicó una nueva versión de las “Directrices  de examen para las invenciones relacionadas con el software informático
”.

Acorde con el artículo 2 de estas Directrices, es posible patentar un programa de ordenador siempre que cumpla la siguiente condición:

“Cuando el procesamiento de información mediante software se realiza de forma concreta utilizando recursos de hardware, dicho software se considera una creación de conceptos técnicos mediante la cual se aplica una ley natural”.

De otra parte en relación con los métodos comerciales las Directrices señalan lo siguiente:

“Cuando en las reivindicaciones se menciona un sistema de procesamiento  de información para ejecutar soluciones matemáticas, métodos comerciales o normas de juego, la descripción detallada de la invención no incluye como realizar tales métodos o normas en un ordenador, de modo que la invención no se puede llevar  a cabo.”

Concluiríamos entonces que es posible patentar un método comercial siempre que sea funcional a través de un programa de ordenador. 

5.
ADPIC.

El artículo 27 de este Acuerdo señala que “ las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Un desprevenido lector podría argumentar que los programas de ordenador conforman un campo de la tecnología, sustentando de esta manera que este tipo de bien intangible sería susceptible de ser patentado. Sin embargo no se debe pasar por alto que el artículo 10 de forma expresa indica que “los programas de ordenador, sean códigos fuente o programas objeto, serán protegidos como obras literarias ...”.

En suma, y al tenor de la anterior análisis,  se podría afirmar que los ADPIC excluyen la posibilidad de patentar un programa de ordenador.

V.
CONCLUSIONES.

· El programa de ordenador es una cuestión de ideas y quizá no sea adecuado conceder derechos exclusivos sobre las mismas, pese a que resulten originales y no sean evidentes.

· No es necesario crear un régimen de monopolio exclusivo para estimular la inversión en la producción de programas de ordenador.

· Los métodos comerciales hacen parte de la competencia empresarial. Una competencia sana implica el desarrollo continuo de ideas nuevas, para construir y mantener una ventaja comparativa no ha sido necesario acudir a un sistema de patentes.

· Al tenor de la legislación y de la doctrina administrativa, en Colombia no es posible patentar un programa de ordenador o un método comercial.

· La Oficina de Patentes Europea ha patentado cerca de 20000 invenciones implementadas en programas de ordenador, luego de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
· Que sea novedosa.

· Suponga una actividad inventiva y no sea evidente

· Que sea susceptible de aplicación industrial.

· Que sus funciones tengan un carácter técnico.

· Que no se trate de un programa de ordenador “como tal”

· Bajo los criterios descritos anteriormente la Ofician de Patentes Europea a señalado que es posible patentar un método comercial.

· Al tenor de los pronunciamientos jurisprudenciales en Estados Unidos, es posible patentar tanto programas de ordenador como métodos comerciales siempre que dichos productos cumplan los siguientes requisitos:

· Novedad.

· Altura inventiva,

· Aplicación industrial;

· Produzcan un resultado “concreto, útil y tangible” 

· Aun cuando en la legislación Japonesa se encuentran los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, atendiendo el silencio que al respeto del tema de patentamiento de programas de ordenador y métodos comerciales contempla la ley, la Oficina Japonesa de Patentes, a través de las “Directrices de examen para las invenciones relacionadas con el software informático”, permite de manera expresa el patentamiento de programas de ordenador y métodos comerciales.

· No es posible concluir del contenido del artículo 27 de los ADPIC, que los programas de ordenador o los métodos comerciales sean materia de patentamiento. No obstante, el artículo 10 del instrumento, consagra de manera expresa al derecho de autor como el régimen jurídico adecuado para proteger los programas de ordenador.    

(Fin del documento).
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