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Patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ***I

Resolucidn legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador (COM(2002) 92 — C5-0082/2002 — 2002/0047(CQOD))

(Procedimiento de codecision: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

- Vista la propuesta de la Comision al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002)
921),

- Vistos el apartado 2 del articulo 251 y el articulo 95 del Tratado CE, conforme a los
cuales la Comision le presentd su propuesta (C5-0082/2002),

- Visto el dictamen del Comité Econémico y Social Europeo?,
- Visto el articulo 67 de su Reglamento,

- Vistos el informe de la Comisidn de Asuntos Juridicos y Mercado Interior y las
opiniones de la Comision de Industria, Comercio Exterior, Investigacion y Energia 'y
de la Comision de Cultura, Juventud, Educacion, Medios de Comunicacion y Deporte
(A5-0238/2003),

1. Aprueba la propuesta de la Comision en su version modificada;

2. Pide a la Comision que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente
esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posicion del Parlamento al Consejoy a la
Comision.

1 DO C 151 E de 25.6.2002, p. 129.
2DO C 61 de 14.3.2003, p. 154.

ES ES



P5_TC1-COD(2002)0047

Posicion del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 24 de septiembre de
2003 con vistas a la adopcion de la Directiva 2003/../CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su articulo 95,

Vista la propuesta de la Comision?,

Visto el dictamen del Comité Econdémico y Social?,

De conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 251 del Tratado?®,

Considerando lo siguiente:

1)

@)

La realizacion del mercado interior implica la eliminacion de las restricciones a la libre
circulacion y de las distorsiones de la competencia, asi como la creacion de un entorno
que sea favorable a la innovacion y a las inversiones. En este contexto, la proteccion
de las invenciones mediante patentes constituye un elemento esencial para el éxito del
mercado interior. Una proteccion efectiva, transparente y armonizada de las
invenciones implementadas en ordenador en todos los Estados miembros es esencial
para mantener y fomentar las inversiones en este ambito.

Existen diferencias en la proteccion de las invenciones implementadas en ordenador
que otorgan las practicas administrativas y la jurisprudencia de los Estados miembros.
Estas diferencias podrian crear obstaculos al comercio e impedir asi el correcto
funcionamiento del mercado interior.
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3)

(4)

()

(6)

(7)

Estas disparidades se han desarrollado y podrian incrementarse a medida que los
Estados miembros adoptan nuevas leyes y practicas administrativas diferentes y que
sus interpretaciones jurisprudenciales nacionales se desarrollan de manera diversa.

El incremento constante de la difusion y utilizacion de programas de ordenador en
todos los ambitos de la tecnologia y de su difusion mundial a traves de Internet
constituye un factor crucial de la innovacion tecnologica. Asi pues, es necesario
garantizar la existencia de un entorno Optimo para los creadores y usuarios de
programas informaticos en la Comunidad.

Por consiguiente, las normas juridicas relativas a la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador deberian armonizarse, de modo que se garantizara que
la seguridad juridica resultante y el nivel de los requisitos exigidos para la
patentabilidad permitieran a las empresas innovadoras obtener el maximo beneficio
de su proceso de invenciones e impulsaran la inversion y la innovacion. La seguridad
juridica esta garantizada asimismo por el hecho de que, en caso de que se planteen
dudas en cuanto a la interpretacion de la presente Directiva, los tribunales
nacionales pueden remitir el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas para que resuelva, y los tribunales nacionales de ultima instancia deben
hacerlo.

Las disposiciones del Convenio sobre concesion de Patentes Europeas, firmado en
Munich el 5 de octubre de 1973, y especialmente las del articulo 52 sobre los limites
de la patentabilidad deben confirmarse y precisarse. La seguridad juridica
resultante de ello deberia contribuir a crear un clima favorable a la inversion y la
innovacion en el &mbito de los programas informaticos.

Con arreglo a dicho Convenio y a las legislaciones sobre patentes de los Estados
miembros, no se consideran invenciones, y quedan por tanto excluidos de la
patentabilidad, los programas de ordenadores, asi como los descubrimientos, las
teorias cientificas, los métodos matematicos, las creaciones estéticas, los planes,
principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para
actividades econdmicas, y las formas de presentar informaciones. Esta excepcion se
aplica porque dichos elementos y actividades no pertenecen al campo tecnoldgico.



(8)

©)

(10)

(11)

Con la presente Directiva no se pretende modificar el citado Convenio, sino evitar
que puedan existir interpretaciones divergentes de su texto.

En su Resolucién, de 30 de marzo de 2000, sobre la decisidn de la Oficina Europea
de Patentes con respecto a la patente EP 695 351, expedida el 8 de diciembre de
19991, el Parlamento Europeo volvié a solicitar la revision de las normas de
funcionamiento de la Oficina de forma que se garantizara que este organismo
pueda rendir cuentas publicamente sobre el ejercicio de sus funciones. A este
respecto, seria especialmente oportuno reexaminar la préactica de la Oficina
Europea de Patentes de imponer un canon sobre las patentes que concede, ya que
dicha practica vulnera el caracter publico de la institucion.

La proteccidén que otorgan las patentes permite a los innovadores beneficiarse de su
creatividad. Habida cuenta de que los derechos de patente protegen la innovacion en
interés de toda la sociedad, no deberian utilizarse de forma anticompetitiva.

De conformidad con la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991,
sobre la proteccion juridica de los programas de ordenador?, cualquier forma de
expresion de un programa de ordenador original estara protegido por los derechos de
autor como obra literaria. No obstante, las ideas y principios en los que se basa
cualquiera de los elementos de un programa de ordenador no estan protegidos por los
derechos de autor.
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(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Para que una invencion se considere patentable, debera tener caracter técnico y
pertenecer, por tanto, a un campo tecnologico.

Para ser patentables, las invenciones en general y las invenciones implementadas en
ordenador en particular deben ser susceptibles de aplicacion industrial, nuevas y
suponer una actividad inventiva. Para que entrafien una actividad inventiva, las
invenciones implementadas en ordenador deben aportar adicionalmente una nueva
contribucion técnica al estado de la técnica para diferenciarlas de los puros
programas informaticos.

En consecuencia, una innovacién que no aporta una contribucion técnica al estado de
la técnica, no constituye una invencion en el sentido del Derecho de patentes.

No obstante, la mera implementacion en un aparato, como un ordenador, de un
método considerado por otras razones no patentable no es suficiente por si misma
para justificar la conclusion de que existe una contribucion técnica. Por
consiguiente, un método comercial o de tratamiento de datos u otro método cuya
Unica contribucion al estado de la técnica sea de caracter no técnico no puede
constituir una invencion patentable.

Si la contribucion al estado de la técnica reside exclusivamente en elementos no
patentables, no puede considerarse que la invencibn sea patentable,
independientemente de como se presente el elemento en las reivindicaciones. Por
ejemplo, el requisito de la contribucion técnica no podra eludirse con una mera
especificacion de medios técnicos en las reivindicaciones de patente.

Ademas, un algoritmo es esencialmente no técnico, por lo que no puede constituir
una invencion técnica. No obstante, un método que comprenda el uso de un
algoritmo puede ser patentable siempre que dicho método se utilice para resolver un
problema técnico. Sin embargo, una patente concedida por un método de estas
caracteristicas no debe permitir que se monopolice el propio algoritmo o su uso en
contextos no previstos en la patente.



(18)

(19)

(20)

(21)

El ambito de los derechos exclusivos conferidos por una patente se define en las
reivindicaciones de patentes. Las invenciones implementadas en ordenador deben
reivindicarse haciendo referencia a un producto como, por ejemplo, un aparato
programado, 0 a un procedimiento realizado en un aparato de esas caracteristicas.
En este contexto, en aquellos casos en que se utilicen distintos elementos de
programas informaticos en contextos que no impliquen la realizacion de un
producto o de un procedimiento reivindicado de forma valida, esta utilizacion no
debe considerarse una vulneracion de patente.

La proteccidn juridica de 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 con miras a garantizar la seguridad juridica, la
transparencia y la claridad de la ley y a evitar toda desviacion hacia la
patentabilidad de métodos no patentables, como los procedimientos triviales y los
métodos comerciales.

La presente Directiva debera limitarse al establecimiento de determinados principios
aplicables a la patentabilidad de este tipo de invenciones. Dichos principios pretenden
garantizar que las invenciones que pertenezcan a un campo tecnoldgico y aporten una
contribucion técnica puedan ser objeto de proteccion y que, por el contrario, aquellas
invenciones que no aporten una contribucion técnica no lo sean.

La posicion competitiva de 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
situaciéon juridica. Dada la tendencia actual de la industria manufacturera
tradicional a trasladar sus operaciones a economias de bajo coste fuera de la Union
Europea, resulta evidente por si misma la importancia de la proteccion de la
propiedad intelectual y, en particular, de la proteccion mediante patentes.



(22)

(23)

(24)
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La presente Directiva deberia entenderse sin perjuicio de la aplicacion de las normas
sobre competencia, en particular los articulos 81 y 82 del Tratado.

Los derechos que confieren las patentes concedidas para invenciones en el ambito
de la presente Directiva no deben afectar a actos permitidos en el marco de los
articulos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE vy, en particular, en el marco de sus
preceptos por lo que se refiere a la descompilacion y la interoperabilidad. En
particular, los actos que, en virtud de los articulos 5 y 6 de dicha Directiva, no
necesiten autorizacion del titular del derecho respecto de los derechos de autor del
titular en un programa informatico o en relacion con el mismo, y para los que,
fuera del ambito de los articulos 5 o 6 de la Directiva 91/250/CEE se exigiria esta
autorizacion, no deben precisar la autorizacion del titular del derecho respecto de
sus derechos de patente en el programa informatico o en relacién con el mismo.

En todo caso, la legislacion de los Estados miembros debe asegurarse de que las
patentes contengan novedades y supongan una actividad inventiva para impedir que
invenciones que son ya del dominio publico sean apropiadas por el mero hecho de
incorporarse a un programa de ordenador.

Puesto que los objetivos de la accidn propuesta, a saber, la armonizacion de las normas
nacionales relativas a las invenciones implementadas en ordenador, no pueden ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden
lograrse mejor, debido a la dimension o a los efectos de la accion contemplada, a nivel
comunitario, la Comunidad podrd adoptar medidas, con arreglo al principio de
subsidiariedad establecido en el articulo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de
proporcionalidad, establecido en ese mismo articulo, la presente Directiva no excede
de lo necesario para alcanzar los objetivos mencionados.



HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Articulo 1

Ambito de aplicacion

La presente Directiva establece normas para la patentabilidad de las invenciones
implementadas en ordenador.

Articulo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entendera por:

a)

b)

"invencion implementada en ordenador”, toda invencion en el sentido del Convenio
sobre concesidn de Patentes Europeas para cuya ejecucion se requiera la utilizacién
de un ordenador, una red informatica u otro aparato programable y que tenga en sus
aplicaciones una 0 mas caracteristicas no técnicas que se realicen total o
parcialmente mediante un programa o programas de ordenador, sin perjuicio de las
caracteristicas técnicas que debe aportar toda invencion;

"contribucion técnica”, también llamada **invencion®, una contribucion al estado de
la técnica en un campo tecnologico. EIl caracter técnico de la contribucion
constituye uno de los cuatro requisitos de la patentabilidad. Ademas, para merecer
una patente, la contribucion técnica debe ser nueva, no evidente y susceptible de
aplicacion industrial. La utilizacion de las fuerzas de la naturaleza para controlar
los efectos fisicos, méas alla de la representacion digital de las informaciones,
pertenece a un campo tecnologico. El tratamiento, la manipulacién y la
presentacion de informaciones no pertenecen a un campo tecnoldgico, aunque se
utilicen instrumentos técnicos para estas operaciones;



d)

“campo tecnologico” designa un campo industrial de aplicacion que requiere la
utilizacion de fuerzas controlables de la naturaleza para obtener resultados
previsibles. “Técnico” significa que pertenece a un campo tecnologico;

"industria™ en el sentido del Derecho de patentes, "produccién automatica de
bienes materiales™.

Articulo 3

Tratamiento de datos y Derecho de patentes

Los Estados miembros garantizaran que el tratamiento de datos no se considere un campo
tecnoldgico en el sentido del Derecho de patentes, y que las innovaciones en el campo del
tratamiento de datos no se consideren innovaciones en el sentido del Derecho de patentes.

Articulo 4
Condiciones de patentabilidad

Para ser patentable, una invencion implementada en ordenador debera ser
susceptible de aplicacion industrial, nueva y suponer una actividad inventiva. Para
entrafiar una actividad inventiva, la invencion implementada en ordenador debera
aportar una contribucion técnica.

Los Estados miembros garantizaran que constituya una condicion necesaria de la
actividad inventiva el hecho de que una invencion implementada en ordenador
aporte una contribucién técnica.

El alcance significativo de la contribucién técnica debera evaluarse considerando la
diferencia entre el estado de la técnica y todas las caracteristicas técnicas de la
reivindicacion de la patente, con independencia de que éstas estén acompafiadas
por caracteristicas no técnicas.



4. Al determinar si una invencién implementada en ordenador aporta una
contribucion técnica, se debera verificar si constituye una nueva ensefianza sobre
las relaciones causa-efecto en el uso de las fuerzas controlables de la naturaleza y
si tiene una aplicacion industrial en el sentido estricto de la expresion, tanto en
términos de método como de resultado.

Articulo 5
Causas de exclusion de la patentabilidad

No se considerara que una invencion implementada en ordenador aporta una contribucion
técnica meramente porque impliqgue el uso de un ordenador, red u otro aparato
programable. En consecuencia, no seran patentables las invenciones que utilizan
programas informaticos que aplican métodos comerciales, matematicos o de otro tipo y no
producen efectos técnicos, aparte de la normal interaccion fisica entre un programa y el
ordenador, red o aparato programable de otro tipo en que se ejecute.

Articulo 6
Patentabilidad de las soluciones a problemas técnicos

Los Estados miembros garantizaran que las soluciones a problemas técnicos
implementadas en ordenador no se consideren como invenciones patentables simplemente
por el hecho de que mejoran la eficiencia en la utilizacién de los recursos dentro del
sistema de tratamiento de datos.

Articulo 7

Forma de las reivindicaciones

1. Los Estados miembros garantizaran que las invenciones implementadas en ordenador
s6lo puedan reivindicarse como producto, es decir, como aparato programado, 0
como procedimiento técnico de produccién.



Los Estados miembros garantizaran que las patentes concedidas a invenciones
implementadas en ordenador solo comprendan la contribucion técnica en la que
se fundamente la reivindicacion. Las reivindicaciones de patente referidas a un
programa de ordenador, almacenado o no en soporte fisico, no son admisibles.

Los Estados miembros velaran por que la produccion, la manipulacion, el
tratamiento, la distribucién y la publicacion de informacion, en cualquier forma,
no pueda constituir en ningun caso, directa o indirectamente, una violacion de las
patentes, incluso cuando se utilicen dispositivos técnicos con este fin.

Los Estados miembros garantizaran que la utilizacion de un programa de
ordenador para fines no incluidos en el ambito de la patente no pueda constituir
una violacién directa o indirecta de la patente.

Los Estados miembros garantizaran que, siempre que una reivindicacion 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 de la descripcion y sin
ningun tipo de condiciones de autorizacion restrictivas.

Articulo 8

Relacién con la Directiva 91/250/CEE

Los derechos derivados de patentes otorgadas a invenciones pertenecientes al ambito de
aplicacion de la presente Directiva no afectaran a los actos permitidos en virtud de los
articulos 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE vy, en particular, en aplicacion de sus preceptos
sobre la descompilacion y la interoperabilidad.
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Articulo 9
Utilizacion de técnicas patentadas

Los Estados miembros garantizaran que, en cualquier caso en que sea necesaria la
utilizacion de una técnica patentada con un proposito significativo, como es asegurar la
conversion de las convenciones utilizadas en dos sistemas de ordenadores o redes diferentes
a fin de hacer posible la comunicacion y el intercambio reciproco de datos, esta utilizacion
no se considere una violacion de la patente.

Articulo 10

Seguimiento

La Comision seguird de cerca el impacto de las invenciones implementadas en ordenador
sobre la innovacion y la competencia, tanto a escala europea como internacional, y sobre las
empresas europeas, en particular las pequefias y medianas empresas y la comunidad que
defiende el software libre, y el comercio electronico.

Articulo 11

Informe sobre los efectos de la Directiva

La Comisién enviard al Parlamento Europeo y al Consejo, a més tardar el ...", un informe
sobre

a) el impacto de las patentes concedidas a invenciones implementadas en ordenador sobre
los factores mencionados en el articulo 10;

b)  si las normas que rigen la duracién de la patente y la determinacién de los requisitos de
patentabilidad, y méas concretamente la novedad, la actividad inventiva y el ambito
concreto de las reivindicaciones, son adecuadas;

54 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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d)

f)

9)

h)

)

si los Estados miembros han tenido dificultades cuando los requisitos de novedad y
actividad inventiva no se han examinado antes de la concesion de una patente, y en caso
afirmativo, si conviene introducir otras medidas para resolver estas dificultades;

si se han encontrado dificultades respecto de la relacion entre la proteccion mediante
patente de las invenciones implementadas en ordenador y la proteccion mediante
derechos de autor de los programas informaticos contemplada en la Directiva
91/250/CEE Yy si se ha producido algun abuso del sistema de patentes en relacion con
las invenciones implementadas en ordenador;

si resultaria conveniente y 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 invencién divulgada
antes de la fecha de la solicitud;

los aspectos en que puede ser necesario preparar una Conferencia Diplomatica para
revisar el Convenio sobre concesion de Patentes Europeas, también a la luz de la
llegada de la patente comunitaria;

la manera en que las disposiciones de la presente Directiva se han tomado en
consideracion en la préctica de la Oficina Europea de Patentes y en sus orientaciones
de examen;

si los poderes delegados a la Oficina Europea de Patentes son compatibles con las
exigencias de armonizacion de la legislacion de la Unidén Europea, ademas de con los
principios de transparencia y responsabilidad;

el impacto en la conversion de las convenciones utilizadas en dos sistemas de
ordenadores diferentes a fin de hacer posible la comunicacion y el intercambio
reciproco de datos; y

si la opcidn sefialada en la Directiva sobre el uso de una invencion patentada con el
Gnico propdsito de garantizar la interoperabilidad entre dos sistemas es adecuada.

En este informe, la Comision justificara el motivo por el que considera o0 no necesaria una
modificacion de la Directiva en cuestion y, si es preciso, enumerara los puntos en los que
tiene previsto proponer modificaciones.
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Articulo 12
Evaluacion del impacto

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado de conformidad con el articulo 10 y el
informe elaborado de conformidad con el articulo 11, la Comision evaluara el impacto de
la presente Directiva y, si procede, presentard al Parlamento Europeo y al Consejo
propuestas para modificar la legislacion.

Articulo 13
Aplicacion

1. Los Estados miembros adoptaran, a mas tardar ..." las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Directiva. Informaran de ello inmediatamente a la Comision.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas haran referencia a
la presente Directiva o irdn acompafiadas de dicha referencia en su publicacion
oficial. Los Estados miembros estableceran las modalidades de la mencionada
referencia.

2. Los Estados miembros comunicaran a la Comision el texto de las disposiciones de

Derecho interno que adopten en el ambito regulado por la presente Directiva.

Articulo 14

Entrada en vigor

La presente Directiva entrara en vigor el vigésimo dia siguiente a su publicacién en el Diario
Oficial de la Union Europea.

*

18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Articulo 15
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros.

Hecho en
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente

14



