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RESUMEN El programa de computador o software esta protegido por el derecho de
autor, pero en las tltimas décadas se han otorgado patentes a lo que se ha denominado
«invencion implementada por computador». El objetivo de este articulo es analizar al-
cances y limites de las invenciones, a partir de la revision de definiciones propuestas en
la literatura cientifica, marcos normativos multilaterales, politicas y regulaciones regio-
nales, y la identificacion de actores desde un enfoque multinivel para analizar aportes
y relaciones. Se trata de una investigacion exploratoria y documental. Los resultados
muestran que las normas técnicas y la jurisprudencia otorgan confianza para la eva-
luacidn de solicitudes de patentes para invenciones implementadas por computador en
determinadas jurisdicciones, sin embargo, un tratamiento desigual genera inseguridad
juridica en entornos internacionales.
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ABSTRACT Software is protected by copyright, but in recent decades patents have been
granted for what have been called “computer-implemented inventions” The objective
of this article is to analyze the scope and limits of these inventions by reviewing defini-
tions proposed in the scientific literature, multilateral regulatory frameworks, regional
policies and guidelines, and the identification of actors from a multilevel approach to
analyze contributions and relationships. This is an exploratory and documentary re-
search. The results show that technical standards and jurisprudence provide confidence
in the evaluation of patent applications for computer-implemented inventions in certain
jurisdictions, however unequal treatment generates legal uncertainty in international
environments.

KEYWORDS Software, computer-implemented inventions, patents, European Union,
Andean Community.

Introduccion

El programa de computador o software es un conjunto de instrucciones para com-
putador que, al aplicarse, produce cierto resultado y, aunque hoy es indiscutible su
proteccion por el derecho de autor como una obra literaria, esto no fue desde el prin-
cipio asi. Comenta Lee Hollaar' que los primeros software se hacian a la medida y por
tanto un contrato o acuerdo de licencia era suficiente para satisfacer las necesidades
de proteccion, pero ya en la década de los sesenta, con el desarrollo de la industria
del software, fue necesaria una proteccion mas general ante cualquier persona que
tuviera acceso a ellos por fuera de un vinculo contractual. Asi, resulté importante
proteger ese conjunto de instrucciones que se escriben en un cdédigo fuente o me-
diante un lenguaje cualquiera de programacion, tal como una obra literaria. Hoy;, el
desarrollo tecnoldgico relaciona el software con nuevas funcionalidades y creaciones
que abren la posibilidad de reclamar protecciéon mediante el régimen de patente, por
el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo, o aplicacién industrial.

Lo anterior, da cuenta de una época dorada de la tecnologia por la gran abundan-
cia de datos con que se cuenta en la actualidad, las grandes capacidades de compu-
tacion disponibles, y la potencialidad de proveer soluciones en diferentes sectores
tecnoldgicos. Por ello, a este nuevo escenario tecnoldgico algunos lo denominan in-
dustria 4.0, cuarta revolucidn tecnoldgica o revolucion digital que, segin Capello y
Nijkamp (2019), se caracteriza por tener una naturaleza recombinatoria y aplicativa
de tecnologias ya conocidas. Esto significa que aun se precisa de un software como
soporte y de un hardware, ya sea un computador o dispositivos mas potentes, para

1. Lee Hollaar, «Copyright of Computer Programs en Legal protection of digital information». Dis-
ponible en https://bit.ly/3uzosmg.
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que exista una «invencién implementada por computador». Con este término se hace
relacién a la proteccion de aspectos eminentemente técnicos y reflejados en produc-
tos o procedimientos que incorporan, en todo o en parte, una solucion relacionada
con inteligencia artificial, internet de las cosas, industrializacién de procesos reali-
zados por robots, infraestructura digital en la nube, centros de computo capaces de
hacer millones de célculos por segundo, energias renovables, transferencias de datos,
simulacién de operaciones, procesos o equipos, entre otros.

Desde el punto de vista juridico, si bien en los tratados internacionales sobre de-
recho de autor y/o propiedad industrial no existe una mencién explicita sobre las in-
venciones implementadas por computador, como un intento de brindar equilibrio y
seguridad en el ambito de politica internacional surge el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) en el afio 1994. Este se constituye
como uno de los instrumentos juridicos del siglo XX mas importantes en relacion
con la propiedad intelectual y el sistema multilateral del comercio, pues es la afirma-
cién y el reconocimiento de que practicamente todos los productos que se consumen
han pasado por procesos de transformacién de insumos o materias primas para lle-
gar a un resultado final que involucra la propiedad intelectual de los creadores.

Fue, entonces, muy importante reafirmar su proteccion en las transacciones co-
merciales internacionales. Asi, el Acuerdo sobre los ADPIC tuvo como objetivo esta-
blecer unos criterios de uniformidad y de confianza que pudieran resolver diferencias
relacionadas con derechos de propiedad intelectual. Precisamente, en la Seccién I:
Derecho de autor y derechos conexos, articulo 10, titulado Programas de ordenador y
compilaciones de datos, indica que los software, «sean programas fuente o programas
objeto, estaran protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna de
1971» (OMC, 1994); y adicionalmente, en la Seccion s5: Patentes, especificamente en el
articulo 27 titulado materia patentable, indica que «las patentes podran obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, y en todos los campos de
la tecnologia» (OMC, 1994) siempre que se cumplan los requisitos de patentabilidad.

Si bien el articulo anterior no hace mencién del software, la expresiéon «todos
los campos de la tecnologia» comienza a manifestarse en la concesién de patentes
relacionadas con invenciones implementadas por computador. Por ejemplo, para el
afo 2012 el Informe de Datos y Cifras de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), indica respecto a las solicitudes de patente, que estas ya se ubica-
ban en primer lugar en el ranking de los sectores de telecomunicaciones, comunica-
cion digital, procesos basicos de comunicacion, tecnologia informatica, métodos de
gestién mediante TI, superando sectores tradicionales como instrumentos, quimica,
ingenieria mecanica, entre otros (OMPI, 2012: 22). Diez afios después, la OMPI en el
Informe de Datos y Cifras del 2022 indica que los principales sectores de solicitudes
de patentes son tecnologia de computo, comunicacién digital, maquinas eléctricas,
aparatos y energia (OMPI, 2022: 13). Finalmente, también es importante resaltar que
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los principales solicitantes son Estados Unidos, China, Republica de Corea y la Ofici-
na Europea de Patentes (OMPI, 2022: 10), lo cual ha sido una constante en informes
anteriores.

Respecto a los debates que pueden suscitarse entorno al cambio tecnolédgico que
implica las invenciones implementadas por computador y sus aspectos juridicos, re-
sulta claro que el derecho de autor no protege este nuevo tipo de funcionalidades del
software —eminentemente técnicas (OMPI, 2019¢;)— y que, independientemente de
ser prohibido o permitido patentar software en legislaciones nacionales o regionales,
el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC se convierte en un instrumento juridico
de orden internacional que allana el camino a las oportunidades de comercio in-
ternacional de las invenciones implementadas por computador. Esto no elimina las
preocupaciones juridicas por las dificultades que tienen muchas oficinas de patentes
y los tribunales a la hora de distinguir la materia patentable de la no patentable, cues-
tion que ha llevado a la creacion de guias que faciliten esta labor.

Por otra parte, paises de ingresos medios y bajos consideran que proteger el soft-
ware a través del sistema de patentes, conlleva procesos de tramitacion extensos que
a veces no coinciden con su ciclo de vida. Ademas, inhibe la competencia al generar
barreras de acceso, ya que dificulta la interoperabilidad entre programas, sistemas y
redes de trabajo. Por otro lado, los altos costos que involucra la proteccion por paten-
te afecta a medianas, pequefias empresas o desarrolladores independientes cuando
deseen proteger sus invenciones en diferentes paises (AIPPIL, 2017; Saiz, 2022).

Es asi entonces que la intencién de este articulo es analizar el alcance y los limites
de las invenciones implementadas por computador a partir de: a) revisar su evolu-
cién conceptual en la literatura cientifica indexada en la base de datos Scopus entre
los afios 2015 a 2022; b) revisar su tratamiento juridico en marcos normativos de
organismos multilaterales como la Organizacién Mundial del Comercio (OMC) y la
Organizaciéon Mundial de Propiedad Intelectual, asi como el desarrollo de politicas,
normas y directrices de organismos regionales —en el caso de la Unién Europea y
la Comunidad Andina—; y c) revisar algunos aportes de actores interesados en el
sistema de patentes y relevantes para lograr un mejor entendimiento de los limites y
alcances de las IIC.

Este documento esta organizado de la siguiente forma: en el marco tedrico, se
presentan los conceptos que soportan la investigacion; después se continta con la
metodologia implementada; seguido de esto presentan los resultados obtenidos en
términos de evolucion del concepto de invenciones implementadas por computador,
el marco regulatorio, y actores; finalmente, la tltima parte presenta el informe de la
revision.
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Marco tedrico
Programa de computador

Los programas de computador, soportes logicos de ordenadores o softwares «son
conjuntos de instrucciones que controlan el funcionamiento de una computadora
para que pueda realizar una tarea especifica, como el almacenamiento y la consulta
de informacion» (OMPI, 2016: 8). Su proteccion se asimila a una obra escrita o lite-
raria. Esta postura es la asumida en los tratados de internet (OMPI, 1996), seguida en
gran cantidad de jurisdicciones nacionales y regionales, como es el caso de la Direc-
tiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 22 de mayo de 2001 en el
articulo 1 nimero 2.b,> ademas de la Decisién 351 de 1993 de la Comunidad Andina
en el articulo 4.1, entre otras.

Respecto al término o plazo de proteccion, sera el que cada pais establezca para
los derechos patrimoniales o exclusivos. A pesar de que en el Convenio de Berna
se establece setenta afios después de la muerte del autor (OMPI, 1886), esta es una
proteccion muy amplia, que en algunos casos se ha discutido sobre su pertinencia
cuando se piensa en el caso del software que en pocos aftos quedan obsoletos por la
misma dindmica innovadora.

Patentes de invencion

Las patentes protegen invenciones que son soluciones técnicas a problemas técnicos y
que, para obtener la proteccion por esta via juridica, deben cumplir con los requisitos
de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial). También,
implican un contrato social entre un inventor y el Estado, donde el primero revela
un producto o un procedimiento que antes no se conocia y que resuelve falencias en
algun sector tecnolégico; y el segundo, otorga un reconocimiento por compartir su
conocimiento y esfuerzo como contraprestacion.

Es asi como el titular de la invencidon adquiere un estatus juridico al hacerse con
un titulo de propiedad intelectual sobre el avance para usufructuar la tecnologia pro-
tegida por la patente por un periodo de tiempo determinado, por lo general veinte
afos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud o de su fecha de
prioridad en un pais que se ha presentado previamente de acuerdo con el Convenio

2. «Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y el Consejo del 22 de mayo de 2001 relativa a la
armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de au-
tor en la sociedad de la informacién», Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 22 de junio de 2001.
Disponible en https://bit.ly/46 Avbré.

3. Decision 351: «Régimen comun sobre el derecho de autor y los derechos conexos». Comision del
Acuerdo de Cartagena. Disponible en https://bit.ly/46 CHuCY.
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de la Union de Paris. Una vez expirado este término, la informacion técnica conteni-
da en el documento de patente que, por demas, debe ser suficiente para que una per-
sona con conocimientos medios en la materia pueda llevarla a cabo, pasa al dominio
publico y cualquier persona interesada puede explotar comercialmente la tecnologia
sin la autorizacion del antiguo titular de la patente (Barreto-Granada, 2020: 106).

Invenciones implementadas por computador

En la industria de los computadores comenzo a gestarse este concepto para cuando
el aporte a la solucién del problema técnico no es meramente la creacion del software
como tal, sino la implementacién de la invencién usando un computador o redes in-
formaticas gracias al manejo de datos e interaccion entre ellos, ademas del hardware
para hacer posible una solucion. Las caracteristicas de la invencion son llevadas a
cabo total o parcialmente a través de un software, como por ejemplo un programa
que controla la eficiencia energética de un electrodoméstico o uno que controla el
sistema de navegacion de un medio de transporte, o un método para la determina-
cion de lesiones cancerosas en la piel. Todo lo anterior puede caber en la definicién
anterior de lo que se considera como una invencién implementada por computador,
es decir, una solucion a un problema técnico (Santacroce, 2014).* Su definiciéon hace
parte de la exploracion que se propone en este articulo a fin de identificar los elemen-
tos que la componen.

Metodologia

Las necesidades de analisis e interpretacion en escenarios complejos, como el que
propone la cuarta revolucion digital exigen una mirada de las invenciones implemen-
tadas por computador desde diferentes enfoques o dimensiones, a fin de brindar ma-
yor profundidad a la reflexion sobre sus alcances (Phillips y Ritala, 2019). Es asi como,
en el presente articulo, se plantean las siguientes reflexiones: a) desde la dimensién
conceptual, la revision bibliografica permite analizar los elementos que componen la
definicién de invencion implementada por computador y diferenciarlos de aquellos
sobre software; b) desde la dimension regulatoria, el analisis de tratados internacio-
nales, politicas, directrices y mandatos regionales, permite identificar caracteristicas
de las nuevas funcionalidades de las invenciones implementadas por computador
protegidas por el sistema de patente y los diferentes niveles de desarrollo orientados
a su proteccion; c) desde la dimension estructural, respecto a los actores, se hace una

4. Véase el documento del curso de Luc De-Vose, «New frontiers in patentability: Where do we
stand?». Disponible en https://bit.ly/3sVNFEB. También véase José Luis Salazar, «Invenciones imple-
mentadas por computador». Disponible en https://bit.ly/41hdZWE
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presentacion de aquellos interesados en el desarrollo de las invenciones implementa-
das por computador, a fin de comprender las dindmicas, actividades y aportes.

El presente documento se desarroll6 a partir de un enfoque cualitativo y un alcan-
ce exploratorio. Para alcanzar el proposito se realizé una revision de literatura a partir
de las siguientes fases: 1) Recoleccion de datos, 2) andlisis de los datos y 3) informe de
la revision. La figura 1 contiene una representacion visual de las tres fases del proceso
de investigacion, con una descripcion detallada del contenido.

\ v \

Planificacién, bisqueda Concepto IC, marco regulatorio, -
y seleccion Identificacién de actores y aportes Alcancesy limites de las ICC
enlC

Figura 1. Enfoque de la investigacion. Fuente: elaboracion propia.

Fase |: Recoleccion de datos
Planificacion

En este documento, el lente particular de analisis se construy® a partir de las siguien-
tes fuentes:

« Base de datos Scopus: con la finalidad de identificar y presentar el estado del
arte sobre el concepto de las invenciones implementadas por computador, a
partir de una revision de literatura desde 2015 a 2022 en las areas de conoci-
miento ciencias sociales y ciencias de la computacién. Es importante resaltar
que, a pesar de la existencia de un nimero importante de bases de datos de
publicaciones cientificas, se eligio Scopus por su amplia y vigente cobertura
(Hernandez-Gonzalez y otros, 2016), y ya que «proporciona una vision global
de la produccién investigadora mundial».s Esto la convierte en una de las bases
de datos mas completas.

o La regulacién en los niveles: internacional (tratados), regional (politicas, di-
rectrices y mandatos). Se presenta el caso de la Unién Europea yla Comunidad
Andina.

5. Disponible en https://bit.ly/47r]ijD.
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o Presentacion de los actores, funciones y aportes en relacion con las invencio-
nes implementadas por computador: la principal fuente de informacién son
los sitios web oficiales de ellos, como organismos multilaterales, gobiernos re-
gionales, asociaciones de propiedad intelectual, empresas, entre otros.

Buisqueda

Respecto a la base de datos Scopus, los términos considerados para la construccion
de la cadena de busqueda aplicada a la base de datos fueron: Intellectual property,
regulation, patents invention, governance tools, software patents, open-source software,
artificial intelligence, rights, law, guidelines, computer implemented inventions, ma-
nual, utility, computer program as such, case law, utility model, industrial application,
hand book, useful, patent offices, eligibility, inventive step, utility, novelty, nonobvious-
ness, exclusions, patentability, board of appeal.

El resultado de aplicar la ecuacidon de bisqueda en la base de datos fue de 1.629
referencias.

Seleccion

A los documentos recolectados en la base de datos Scopus, se les aplicaron criterios
de inclusion con el fin de reunir los pertinentes para la investigacion. Se consideraron
de inclusion: 1) que se tratara de publicaciones comprendidas entre 2015 y 2022; 2)
que incluyeran una o mas de las palabras clave admitidas; 3) seleccién por contenido
del resumen; y 4) que se trate de articulos publicados en acceso abierto, aunque se
adicionaron aquellos obtenidos en las bases de datos licenciadas por las instituciones
involucradas en el estudio. A continuacion, la figura 2 muestra la ilustracion del pro-
ceso de seleccion de documentos una vez aplicados los criterios de inclusion:

\ \ \ v

Estudios Criterio 1: 582 Criterio 3: 59
Resultad 35
esltado encontrados: 1629 Criterio 2: 122 Criterio 4: 35

Figura 2. Resultado de busqueda y seleccion. Fuente: elaboracién propia a partir de ecuacién de
busqueda en Scopus y aplicacién de filtros.
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Fase Il: Analisis de datos

En esta fase se realizaron tres analisis. En primer lugar, se hizo una extraccién de la
definicidon propuesta por los autores sobre el concepto de invenciones implementa-
das por computador, y se identificaron los elementos de cada una de ellas con el fin
de analizar como se ha venido construyendo el concepto en el tiempo. En segundo
lugar, se hizo una presentacion del marco regulatorio en los niveles internacional y
regional, a partir de los casos de la Unién Europea y la Comunidad Andina. En ter-
cer lugar, se hace una identificacion de los actores con la mencién de algunos de sus
aportes en relacion con las invenciones implementadas por computador.

Fase lll: Informe de la revision

El objetivo propuesto para este articulo fue proponer un andlisis por dimensiones
sobre las invenciones implementadas por computador, ya que, de la revision de lite-
ratura, se pudo evidenciar que no se encontraron otros articulos que analicen bajo
esta propuesta metodoldgica. Por lo anterior y en virtud de estas tres dimensiones, se
presenta el analisis de los resultados.

Resultados

Concepto de invencion implementada por computador

Tabla 1

Autory aiio de publicacion Definicion de invencion implementada por computador

Suh; Oh, 2015 Software con importante progreso ldgico que se utiliza en varias industrias con «uso excesivo
informético» que hacen funcionar hardware (p. 140).

Katuli¢, 2015 «se relaciona con programas de computadora, preparatorios trabajo y datos relacionados, tanto
en forma puramente digital como almacenados en material medios de comunicacién» (p. 237) y
se manifiestan en todos los aparatos inteligentes como software (p. 238).

(Con-Diaz, 2015 «Un programa en particular sirve de sistema de control» con «elementos textuales y visuales sélo
para ilustrar cdmo su software incorporado funciond o cémo podria crearse» (p. 8).

Aksoy-Yurdagul, 2015 Es un software de tecnologia compleja.

Weston, 2017 Software de evolucion acelerada con maltiples funcionalidades.

Benkler, 2017 Software con ideologia con creacién y divulgacion por medio de computadoras (p. 278).
Asongu; Andrés, 2017 Software: «producto relacionados con la informacién y la tecnologia» (p. 585).

Kirsch; Xia, 2017 Un escrito hecho cédigo el cual guarda una funcionalidad mas alld del solo escrito, sino que se

convierte en una utilidad novedosa.
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Autory aiio de publicacion

Li, 2017

Bartolini, Santos; Ullrich,
2018

Thumm, 2018

Bossaller; Haggerty, 2018

Quigley; Ayihongbe, 2018

Pany otros, 2018

Shaikh; Singhal, 2018

Kirin; Khomenko, 2019
Jiang, Goel; Zhang, 2019

Sherman, 2019

Angius; Primiero, 2020

Pankov, 2020

Mosemghvdlishvili; Jansz,
2020

Fric; Starc, 2021

Definicion de invencion implementada por computador

Un software con elementos de ejecucidn, funcionalidad y de cddigo, que puede contener versio-
nes modificadas de si mismo (p. 2).

El software puede dividirse en dos vertientes: el software tradicional que necesita de un hardware
para su funcionamiento; y el software en la nube compuesto de solo bienes intangibles.

Producto tecnoldgico del comercio en software (1047).

Parte de la tecnologia digital a modo de software (p.p. 38, 41).

Software sin existencia fisica (p. 278) «que ejecutan logaritmos» (p. 279), es decir, que «habilita
la funcionalidad» (p. 291).

Software con funcionalidad en campos como el de andlisis de datos y difusion de informacion.

Evolucién de las TIC en un modelo de tecnologia que puede ser implementado como herramienta.

Logaritmo de implementacidn tecnoldgica.

Es un programa informatico o software que «tiene

algunas dimensiones que son protegidas por derechos de autor, otras que pueden ser patentables
y otras que

son comunes con lenguajes que no pueden ser patentados ni protegidos por derechos de autor
(ver Goel y Brown, 1991)» (p. 1073).

Es un software hibrido entre la ciencia y el arte (p. 19) «un producto de consumo preempaqueta-
do que contiene las instrucciones o el cddigo que controla las computadoras» (p. 22).

«(6digo de méquina: en este nivel, las operaciones que deben ser realizadas para la implementa-
cion del lenguaje de programacion de alto nivel, las instrucciones se traducen en construcciones
de bajo nivel requeridas por el hardware relacionado. Ejecucion: en este nivel, las operaciones se
ejecutan mediante cargas eléctricas y la informacién fluye en el hardware» (p. 286).

Dentro de la tecnologia digital se encuentra el software con un cédigo de programa que busca
una funcionalidad o uso a través del sistema (pp. 1y 2)

Software como tecnologia programable con «naturaleza prescriptiva» que «define el rango de
uso del hardware» (p. 57).

«Por invencién implementada en ordenar se entiende cualquier invencién cuya realizacion impli-
que el uso de un ordenador, una red de ordenadores y otro aparato programable, y que tenga una
0 mds caracteristicas que se realicen total o parcialmente mediante un programa o programas de
ordenador» (p. 666).

Fuente: elaboracidn propia a partir de definiciones extraidas en fuentes bibliogréficas obtenidas en bisqueda Scopus, 2021.
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Entre 2015 y 2017, en las definiciones propuestas sobre invenciones implementadas
por computador hay coincidencia en el uso de palabras como: progreso, evolucién
y nuevas funcionalidades del software (Suh y Oh, 2015; Weston, 2017; Kirsch y Xia,
2017; Bartolini y otros, 2018; Shaikh y Singhal, 2018). Sin embargo, a la hora de des-
cribir mas detalladamente en qué consisten, se recurre a expresiones generales como:
tecnologia compleja (Aksoy-Yurdagul, 2015), tecnologia digital a modo de software
(Bossaller y Haggerty, 2018), uso excesivo informatico (Suh y Oh, 2015), creacién y
divulgaciéon por medio de computadora (Benkler, 2017), se manifiesta en aparatos
inteligentes (Katuli¢, 2015), usa cddigos que guarda una funcionalidad mas alld del
solo escrito (Kirsch y Xia, 2017), entre otras.

Estas primeras aproximaciones dan cuenta de nuevos escenarios en la creacion
técnica de la cual el software es protagonista. Bartolini y otros (2018) proponen para
una mejor comprension una division con dos vertientes: la primera, el software tradi-
cional, es decir, el que necesita de un hardware para su funcionamiento; y la segunda,
el software en la nube compuesto de solo bienes intangibles, al cual Goel y Brown
(1991: 1073, citado por Jiang y Zhang, 2019) refieren que «tiene algunas dimensio-
nes que son protegidas por derechos de autor, otras que pueden ser patentables y
otras que son comunes con lenguajes que no pueden ser patentados ni protegidos
por derechos de autor». En la misma linea, otros autores expresan la diferencia entre
un software tradicional y sus nuevas funcionalidades, por ejemplo Sherman (2019)
refiere que la invencién implementada por computador se trata de un software hi-
brido entre arte y ciencia, mientras que Solomonenko y otros (2016) manifiestan la
importancia de diferenciar originalidad y novedad para entender el alcance y limites
de las invenciones implementadas por computador.

Entre el 2019 y 2021, las definiciones de invenciones implementadas por compu-
tador propuestas por los académicos tienen una mayor precision en la descripcion
de caracteristicas técnicas. Como que se trata de programacion de alto nivel que se
convierte en construcciones de bajo nivel requerido por el hardware (Angius y Pri-
miero, 2020), la programacion define el uso de hardware (Mosemghvdlishvili y Jan-
sz, 2020), ademads de que utiliza computador, red de computadores y otros aparatos
programables (Fric y Starc, 2021). Por otro lado, su funcién principal se lleva a cabo
por el andlisis de datos y funcién informatica (Pan y otros, 2018), y depende del uso
de logaritmos (Kirin y Khomenki, 2019). Fric y Starc (2021) puntualiza que puede
ser cualquier invencidn, es decir, no esta atada a un sector en particular (producto o
procedimiento) que se realice, en todo o en parte, mediante caracteristicas técnicas.

11



BARRETO-GRANADA, BELDA SORIANO, SALAZAR LOPEZ Y JIMENEZ LOZANO
DEL SOFTWARE HASTA INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR

. @
o
Programa de . .
computador ‘
tradicional . Y

o
o
Vinculado a un hardware Invencién implementada
cddigo de lectura por un computador

Figura 3. Diferencia entre el PC tradicional y las invenciones implementadas por computador.
Fuente: elaboracién propia.

La figura 3 ilustra esas dos vertientes que anotaron Bartolini y otros (2018). A la
izquierda, la existencia de un concepto aceptado, construido con aportes académicos
y certeza en su definicién y tratamiento en marcos normativos a nivel internacional,
regional y nacional. Mientras que el concepto de invenciones implementadas por
computador aparece decantado y aplicable en una gran cantidad de sectores tecnolo-
gicos —esto visto desde la critica de los limites del pensamiento sistémico (Phillips y
Ritala, 2019)—, refleja en este caso limites abiertos. Esto da cuenta de circunstancias
propias de la actual revolucion tecnolégica (digital), reconocida por su complejidad
que segun Maldonado (2016: 76) «radica, por tanto, en el hecho de que sus dinamicas
y estructuras no pueden ser reducidas a explicaciones ni gestiones de tipo ciclico,
periodico, regular o previsible», y da cuenta de que la ciencia de punta ya no parte de
definiciones, sino que trabaja con problemas (Maldonado, 2016: 72).

Lo anterior, resulta consecuente con las medidas tomadas por varias oficinas de
patentes que han decidido crear guias que permitan a los examinadores identificar
alcances de las invenciones implementadas por computador, en contraste con los re-
quisitos de patentabilidad que deben cumplir las invenciones.

Marco regulatorio

Este es un elemento importante para comprender el panorama normativo internacio-
nal y los niveles jerarquicos con alcance regional en los que se aporta, para una mejor
comprension de las caracteristicas de las nuevas funcionalidades de las invenciones
implementadas por computador.
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Tratados internacionales

Una mirada a los antecedentes y debates sobre cual deberia ser la proteccion para
los software en la normativa internacional, pone en escena al Comité Permanente de
Derecho de Patentes de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Este ha
sido un foro importante de discusion, y del cual emergen documentos que permiten
ilustrar dos importantes momentos: el primero, cuando se sustentan las razones de
excluir a los software como materia patentable mediante una —exclusién ex ante—;
y el segundo, cuando se aboga por la flexibilidad del régimen de patente cuando la
invencién en todo o en parte depende del uso de un software.

Para el primer momento mencionado, se tiene como referente el documento
SCP/15/3 de 2010 en el cual se recuerda que para el aio de 1966 se indico que los
software eran excluibles de la patentabilidad por falta de técnicas de clasificacion,
problemas de busquedas fiables y dificultades de sostenibilidad financiera por las ofi-
cinas de patente, «debido al enorme volumen del estado de la técnica que se sigue
produciendo. Sin tal bisqueda, el patentamiento de programas seria equivalente al
simple registro y la presuncion de la validez seria practicamente inexistente» (OMPI,
2010: 47). Asi, se sugiere la exclusion del software de la materia patentable que, al ser
establecidas las exclusiones por la ley, pueden diferir de un pais a otro. Estas consi-
deraciones seguramente se sumaron a muchas otras de orden econémico, social y/o
politico, que fundamentan la proteccion del software como obra protegida por el
derecho de autor, hoy presente en el Acuerdo sobre los ADPIC, articulo 10 (OMPC,
1994) y en el Tratado de Internet de Derecho de Autor, articulo 4 (OMPI, 1996).

Sin embargo, el desarrollo de la tecnologia informatica y el escenario de revolu-
cion digital hizo necesario repensar en la pertinencia de una exclusion ex ante. Por
ello, para el segundo momento, se tiene como referente el documento titulo —labor
futura de flexibilizacién en materia de patentes en el marco juridico multilateral—,
el que se refiri6 al alcance del articulo 27 del ADPIC instando a no hacer ningtn tipo
de discriminacidn, y abrir espacios de consideracion sobre los aportes que un soft-
ware puede hacer a una solucién tecnoldgica (OMPI, 2012). Aunque dicho articulo
permite el patentamiento de invenciones en «cualquier sector de la tecnologia» y el
Acuerdo no define qué es tecnologia, la redaccion otorga un margen amplio para su
interpretacion, lo cual ha sido usado por algunos paises como mecanismos para po-
ner en practica objetivos de politica relacionados con las invenciones implementadas
por computador a nivel nacional y en el comercio internacional.

Otros estudios realizados por la OMPI informan sobre cudl es tratamiento legis-
lativo nacional del software en el mundo, y dan cuenta de tres grandes categorias:

« Paises con una exclusion explicita del software para la patentabilidad. Seria
el caso de Albania, Alemania, Argelia, Andorra, Argentina, Austria, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, Cuba,
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Chipre, Dinamarca, Djibouti, Ecuador, Eslovaquia, Espafa, Estonia, Etiopia,
Ex Republica Yugoslava de Macedonia, Federacion de Rusia, Filipinas, Finlan-
dia, Francia, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungria, India, Irlanda, Islandia,
Italia (OMPI, 2014: 15), entre otros.

« Paises que hacen una inclusion explicita, como es el caso de Japon, Burundi,
Oman y Rwanda (OMPI, 2014: 15).

« Paises con ausencia de disposiciones especificas, como el caso de Estados Uni-
dos (OMPI, 2014: 18). Sin embargo, en ese pais, desde el afio 2014 la patentabi-
lidad de las invenciones implementadas por computador se encuentra deter-
minada por la decision del Tribunal Supremo, conocida como «Alice» —Alice
Corp. v. CLS Bank International—, la cual establece una prueba de patenta-
bilidad para aquellas invenciones que incluyan un software en todo o parte
(Jedrusik, 2017).

Si bien hay normas nacionales que abogan tanto por la exclusién como por la
inclusion del software como materia patentable, la realidad es que el marco norma-
tivo internacional adolece de armonizacion respecto a la definicion de qué aspectos
de estos programas pueden ser patentados. Por ello, es reiterativo mencionar que el
articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC hace las veces de principio o piso minimo
de proteccion por el régimen de patente, y pone en primer lugar de importancia la
labor de los tribunales y las oficinas de patentes en el ejercicio de aclarar, interpretar
y fijar requisitos que justifiquen la concesion de una patente cuando estd presente un
software en todo o en parte. Sin embargo, si cada pais de manera independiente via-
biliza o no el otorgamiento de patentes sobre invenciones implementadas por com-
putador, igual genera tratamientos diferentes de un pais a otro (OMPI, 2014) y, con el
tiempo, evidenciara la necesidad de alcanzar una armonizacién mas explicita desde
el plano internacional. Algunos de los principales argumentos de armonizar la legis-
lacién en favor de la concesion de patentes para las invenciones implementadas por
computador, se relacionan con eliminar asimetrias frente a los paises desarrollados
que llevan décadas obteniendo patentes sobre tecnologias digitales, reduciendo los
costos de transaccion y las barreras de entrada e incentivando la inversién extranjera
y la innovacién.

Sobre la situacion actual de las politicas y/o practicas desarrolladas por diferentes
paises en el mundo en relacién con las invenciones implementadas por computa-
dor, pueden estudiarse variados documentos de la OMPI (2011; 2019a; 2019b; 2019¢;
2019d; 2019¢; 2019f). Estos refieren que preparar escenarios futuros para los Estados
que aun estan rezagados con este tipo de avances no solo debe considerar fines eco-
ndémicos, sino que es también importante facilitar la participacién equitativa e inclu-
siva entre actores del mercado a nivel mundial, fomentar la inversion, la salvaguarda
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de informacidn, infraestructuras y personas por las amplias implicaciones politicas y
sociales en un mundo de marcadas interacciones internacionales entre Estados en un
escenario de bilateralismo y multilateralismo.

Escenarios de armonizacion de politicas: Directrices y mandatos regionales

En este complejo escenario, muchos paises y regiones vienen ampliando sus marcos
regulatorios, normas técnicas y administrativas, y profiriendo fallos judiciales que
benefician la determinacion de alcances y limites de las invenciones implementadas
por computador, como los casos que se presentan a continuacion.

Union Europea

En este entorno regional el documento de Directrices para la Examinacién de la Ofi-
cina Europea de Patentes del 2020 (OEP, 2022) incluye criterios para la evaluacion de
los requisitos de patentabilidad de invenciones implementadas por computador. Ad-
vierten que usualmente son utilizadas en una variedad de campos de tecnologia con
rico relacionamiento entre disciplinas, y suelen incluir caracteristicas técnicas como
no técnicas. Este mismo documento en la parte G sobre patentabilidad, capitulo 2 nu-
meral 3.6, incluye una lista de exclusion para software y refiere que, por regla general,
estos no son patentables. Sin embargo, la exclusion no se aplica a aquellos de caracter
técnico que produzcan un efecto técnico adicional, y se explica aclarando que, si bien
un software al ejecutarse en un computador siempre tendrd un efecto técnico dado
por el movimiento de electrones o la comunicacién entre software y hardware, ello
no es suficiente y es preciso algo mas: el efecto técnico adicional (OEP, 2022: 3).

Este efecto se convierte en el limite conceptual entre el software, en un sentido tra-
dicional, y las invenciones implementadas por computador con respecto a en cual de
estos es necesario evaluar el cumplimiento de requisitos de novedad, nivel inventivo
y aplicacion industrial. En principio, aporta en su delimitacion la siguiente definicion
de invenciones implementadas por computador:

Es una expresion destinada a cubrir las reivindicaciones que implican, redes de
ordenadores u otros aparatos programables en los que al menos una caracteristica
se realiza mediante un programa de ordenador. Las reivindicaciones dirigidas a in-
venciones implementadas por computador pueden adoptar las formas que la misma
guia de examinacién contempla en el apartado FIV 3.9 (OEP, 2022: 8).

El modo en el que las invenciones implementadas por computador pueden adop-
tar diferentes formas, es un reflejo de la variedad de documentos que crean orienta-
ciones para definidas expresiones de estas. Este es el caso de invenciones relacionadas
con la inteligencia artificial que son abordadas en el documento de Directrices para
Examinacién numeral G-II, 3.3.1 (OEP, 2022: 8).
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En lo que tiene que ver con las invenciones implementadas por computador rela-
cionadas con la simulacién, es relevante la Resolucién Gi/19 del 2021 de la Alta Ca-
mara de Recursos de la OEP, en la que se determina que este tipo de invenciones de-
ben ser evaluadas bajo el enfoque COMVIK® desarrollado en la sentencia T 0641/00.
En esta ultima se determinan caracteristicas técnicas para determinar la actividad
inventiva de este tipo de invenciones (OEP, 2002).

Ademas, las decisiones de las Camaras de Recursos Técnicas y de la Alta Camara
de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP) han ido creando una jurispru-
dencia que determina la practica europea en materia de patentabilidad de las inven-
ciones implementadas por computador. Sus pronunciamientos tienen fundamento
legal en los articulos 21 a 24 del Convenio sobre la Patente Europea (Unién Europea,
1973), son definitivos y no estan supeditados a ningtn nivel superior de jurisdiccion.
Estos actian como instancia final en los procedimientos de concesion y oposicion de
patentes europeas, es decir, son fuente de derecho de suerte que obliga hacia el futuro
para efectos de su aplicacion ulterior.

Una excepcion muy relevante esta constituida por el intento de la Comisién Euro-
pea de que se aprobara una directiva identificada como «Propuesta de directiva COM
92», procedimiento nimero 2002/0047 (COD-), para armonizar la proteccion de las
invenciones implementadas por computador en los distintos estados miembros de la
Unién Europea. Sin embargo, eventualmente el proyecto de directiva fue rechazado
por el Parlamento Europeo.”

Finalmente, se espera que en 2023 entre en vigor la normativa por la cual se rige la
patente europea con efectos unitarios. Esta es una opcion suplementaria a los proce-
dimientos existentes, que consiste en una solicitud por via nacional o ante la Oficina
Europea de Patentes con procedimiento de validacién nacional. Su gran ventaja esta
a nivel juridico, ya que confiere una proteccion uniforme en toda Europa, favore-
ciendo, entre otros, a la armonizacion de criterios de interpretacion y evaluacion de
patentes relacionadas con invenciones implementadas por computador.

La regulacion de la patente europea con efectos unitarios se encuentra en: a) el
Reglamento nimero 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de di-
ciembre de 2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la
creacion de una proteccion unitaria mediante patente, conocido como Reglamento
sustantivo;® b) el Reglamento nimero 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de

6. Empresa de origen sueco del sector de las telecomunicaciones. Presta servicios de telefonia movil
de prepago y pospago, actualmente denominada COMVIQ.

7. «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la patentabilidad de las inven-
ciones implementadas en ordenador», Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 25 de junio de 2002.
Disponible en https://bit.ly/40Zehku.

8. «Reglamento (UE) numero 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo», Diario Oficial de la
Unién Europea, 17 de diciembre de 2012. Disponible en https://bit.ly/49YFoBW.
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2012, por el que se establece una cooperacion reforzada en el ambito de la creacion
de una proteccion unitaria mediante patente en lo que atafie a las disposiciones so-
bre traduccién y conocido como Reglamento lingiiistico;® y c) el Acuerdo sobre un
Tribunal unificado de patentes de 19 de febrero de 2013, 0 conocido como Acuerdo
TUP, y el Protocolo sobre la aplicacién provisional del Acuerdo TUP con el fin de
permitir la entrada en vigor de manera provisional de determinados preceptos del
Acuerdo TUP®

Comunidad Andina

El intento de armonizacién normativa en la Comunidad Andina se da con la De-
cisioén 486, articulo 14, que establece que se concederan patentes para productos y
procedimientos en «todos los campos de la tecnologia»." Adicionalmente, la Secre-
tarfa General de la Comunidad Andina en el afio 2022 crea el Manual Andino para
la Examinacién de Patentes,”* que brinda modelos de redaccion de reivindicaciones
de invenciones implementadas por computador y una explicacion de los criterios de
evaluacion de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial en el Apartado 7.7.6.2
del capitulo 3.

Si bien en materia de jurisprudencia es muy poco lo que se ha producido, tal vez
uno de los pronunciamientos mas destacados es el de la interpretacién prejudicial
IP 09-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). Ahi se indica
que la patentabilidad del software es posible siempre y cuando este adquiera caracter
técnico al momento de formar parte de un proceso industrial, y sefiala:

Sera el juez consultante, quien deberd determinar si la solicitud de la patente de
invencion es en efecto un programa de ordenador no patentable o si por el contrario
consiste en una invencion que cumple los requisitos de la Decision 486 (TJCA).»

Aunque precaria en la existencia de fallos relacionados con IIC, reafirma la ten-
dencia de suplir los vacios normativos, con la jurisprudencia y su funcién creadora
de derecho en paises con tradicion juridica positivista.

9. «Reglamento (UE) numero 1260/2012», Diario Oficial de la Uniéon Europea, Consejo de 17 de di-
ciembre de 2012. Disponible en https://bit.ly/3QYbmEh.

10. «Acuerdo sobre un Tribunal unificado de patentes de 19 de febrero de 2013», Diario Oficial de la
Unién Europea. Disponible en https://bit.ly/3R2YVH7.

11. Decisién 486 del 2000: Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. Disponible en https://bit.
ly/3TsDoko.

12. Disponible en https://bit.ly/47StHcG.

13. Caso Baxter International Inc contra Superintendencia de Industria y Comercio de la Reptblica
de Colombia. Disponible en https://bit.ly/47ZKbjr.
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Respecto a los paises miembros de la Comunidad Andina, se destaca el caso de
Colombia con quien la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde el afio
2010 expide guias de examen de patentes y modelos de utilidad en donde, entre otros,
incluye un criterio para determinar si en la materia reclamada que involucra un soft-
ware puede ser considerada como materia elegible para el estudio de patentabilidad.
La ultima guia de examinacion de invenciones implementadas por computador, las
define como:

Aquellas invenciones que para su puesta en practica requieren la utilizacién de un
ordenador, red informatica u otro dispositivo programable electrénicamente; en los
que la ejecucion de al menos un programa informatico en dicho dispositivo produ-
ce un efecto técnico que forma parte de la solucién al problema técnico planteado
(SIC).

En dicho documento se plantean tres componentes que deben estar presentes en
una invencion que utilice un software para hablar de una posible invencién imple-
mentada por computador:

« Un componente fisico tangible que va a ejecutar el programa de ordenador
para llevar a cabo la solucion al problema técnico;

« Un componente de tipo metodolégico y una serie de pasos que ha realizado el
inventor para que el dispositivo programable ejecute y solucione el problema
existente, es decir, el conjunto ordenado de operaciones que permite hallar la
solucion al problema;

« Otro componente es el programa de computador que traduce la metodologia
propuesta por el inventor al lenguaje que entiende el componente fisico o el
dispositivo programable (SIC, 2021).

Actores

Los actores son un componente fundamental en la comprension de los alcances y
limites de las invenciones implementadas por computador, pues su misma dinamica
aporta en comprender las practicas, intereses, barreras y retos presentes en esta par-
ticular transicion tecnolédgica. Asi, el aporte de esta seccion consiste en identificarlos
desde un enfoque multinivel y analizar aportes y relaciones entre ellos.

14. Guia de examinacion de invenciones implementadas por computador. Disponible en https://bit.
ly/3uFgR3h.
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Tabla 2. Actores que aportan en la determinacion de alcances y limites de las invenciones
implementadas por computador

Actores

Multilateral

Gobierno regional (caso
Europa)

Gobierno nacional

Asociaciones de propie-
dad intelectual

Empresas

Sector educativo

Usuarios

Primer nivel

OMPI

OMC
urr

Oficinas de patentamiento
regionales

Legislador

Cortes y tribunales

Oficinas de patentamiento
nacionales

Sociedad civil organizada

Patrocinados por
empresas productoras de
patentes

Desarrolladores

Empresas productoras de
patentes

Comercializador de bolsas
de patentes

Universidades y centros de
estudio especializados

Academia de la OMPI

Software licenciado o uso
de versiones pirata

Segundo nivel

Comité permanente de derecho de
patentes SCP

Oficina europea de patentes

Union Europea

Tribunal de Justicia de la Union
Europea

Recursos de reposicion y apelacién ante
oficinas nacionales

KEI, SouthCenter, Med Patent Pool,
Médicos sin fronteras

Federation Internationale des conseils
en propieté industrialle

Asociacion Intenacional para la protec-
cion de la propiedad intelectual

Asociacion Interamericana de la
propiedad intelectual

(iencia abierta

Con fines de lucro

Con fines de lucro

(4tedras de Derecho Mercantil (grado
y posgrado)

Maestrias, cursos de perfeccionamiento
profesional, coloquios, etcétera

Tercer nivel

Alta Cdmara de recursos
técnicos OEP y Alta (dmara
de recurso de la OEP

Comis6n y parlamento
europeo

Recursos en general ante
tribunales y cortes nacionales

Free software Foundation

Desarrolladores autonomos
o freelance

Grandes firmas productoras
de software

Seminarios y congresos

Fuente: Elaboracion propia.
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Este conjunto de actores despliega su acciéon mediante diferentes herramientas,
planes, programas, entre otros que influyen en las dindmicas del escenario de desa-
rrollo de las invenciones implementadas por computador.

Gobiernos nacionales: ya en secciones anteriores se destacaba la funciéon de
influir en el nimero de examinadores especializados en la materia con el que
contaran las oficinas de patente, lo que determina la calidad de la busqueda y
del examen sustantivo llevado a cabo en relacién con estas invenciones. Ade-
mas, estan a cargo de presentar de proyectos de ley en materia de patentes don-
de se contemple la proteccion de las invenciones implementadas por compu-
tador, y lograr la especializacion de ciertos tribunales mercantiles en patentes,
lo que contribuye a una mayor calidad de las sentencias; entre otras funciones.

Asociaciones de propiedad intelectual: la principal influencia de este tipo de
actores en la determinacion del alcance de las invenciones implementadas por
computador, depende del relacionamiento de asociaciones con el gobierno de
cada Estado, actuando como grupos de presion o lobbies. Estos tratan de mo-
dificar la agenda legislativa y la politica de las Oficinas de Patentes Nacionales
y Regionales. En su actuacién, han sido especialmente relevantes la Resolu-
cion de la FICPI, propuesta de directiva sobre invenciones implementadas por
computador al Parlamento Europeo (Federacion Internacional de abogados
en Propiedad Intelectual, 2014), y la Resolucion de la ATPPI sobre invenciones
implementadas en computador,” la que menciona cémo el desarrollo de las
diversas practicas sobre las invenciones implementadas por computador no ha
sido lineal. Se divisa como un panorama cambiante y disperso, lo que aumenta
la confusién entre usuarios y profesionales, anotando que tal divergencia in-
cluso llega a la cuestién de como nombrar las invenciones implementadas por
computador, decision que toma cada uno de los paises (AIPPI, 2017: 1).

Empresas: las inquietudes que mas debate genera respecto a la patentabilidad
de las invenciones implementadas por computador es precisamente de tipo
comercial, por los efectos en la competencia mundial y la consolidacion de
exclusiones de la competencia en un mercado que se extiende en red. También
se ha considerado que puede impactar el impulso innovador al contemplarse
el tiempo que puede pasar desde la radicacién de una solicitud de patente has-
ta su concesion, afectando especialmente a las pymes donde se concentra un
importante potencial innovador.

15. «Study Question (Patents) Patentability of computer implemented inventions». Congreso Mun-

dial AIPP], resolucién del 17 de octubre de 2017. Disponible en https://bit.ly/3RiLgxo.
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Como actores también se consideran los desarrolladores de cddigo abierto, quie-
nes se presentan como generadores de mercado alternativo enmarcado en el movi-
miento de conocimiento abierto. Desde los actores relacionados con la educacidn,
destaca la academia de la OMPI, universidades y los espacios de capacitacion de cier-
tas oficinas de patentes nacionales y regionales. Respecto a la academia, los aspectos
relacionados con las invenciones implementadas por computador se abordan bajo
tematicas como legislacion, examen de patentes, inclusion y exclusién en materia
patentable, temas de actualidad y desafios de la propiedad intelectual (OMPI, 2021b).
Mucho de lo anterior se asocia con las oficinas regionales o instituciones guberna-
mentales encargadas de la propiedad intelectual y universidades.

Finalmente, respecto a los usuarios, el término técnico de invenciones implemen-
tadas por computador no es representativo de las transformacion que trae consigo
la revolucién digital. Lo es mas, términos como inteligencia artificial, internet de las
cosas, simulacion de procesos, almacenamiento de datos en la nube; todos en su con-
junto hacen parte de una realidad que hoy representa la modificacion de las formas
de hacer, el escenario de la empleabilidad, la educacién y tantos otros sectores que se
ven abocados a procesos de crisis y reencauzamiento de la labor del ser humano y la
misma sociedad.

Informe de la revision

Respecto a la dimension conceptual, es evidente la claridad que se va adquiriendo
con el paso del tiempo si se comparan las definiciones de las invenciones implemen-
tadas por computador propuestas entre 2010 a 2022. Al principio, la mayoria de los
autores procuraban encontrar limites tanto técnicos como juridicos entre el concepto
de software tradicional (protegido como obra literaria) y las invenciones implemen-
tadas por computador (protegidas mediante patente), pero es a partir de 2016 que
los autores demuestran mayor interés en explicar el alcance del término «solucién
técnica adicional» cuando esta se relaciona con un software.

Respecto a la dimension regulatoria, algunas de las mayores dificultades detecta-
das, y que dieron origen al desarrollo de este articulo, se centraban precisamente en
este componente, pues el papel unificador de los organismos plurinacionales sobre el
término de invenciones implementadas por computador no se evidencia en el mar-
co normativo. Es decir, los tratados que administran la OMPI y la OMC no son un
referente claro sobre su proteccion y, en su lugar, es la jurisprudencia la fuente del
derecho desde la cual se ha otorgado claridad, limite y alcance a lo que se entiende
por este tipo de invenciones. Esto demuestra que es especialmente para los paises
de tradicion latina y positivista, ahi donde se acenttan las dificultades ante el vacio
normativo que ello implica.
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Es asi, entonces, como, a la hora de presentarse casos de conflicto, son los tribu-
nales y altas cortes —a nivel regional e incluso nacional— los encargados de brindar
claridad sobre cuales son las caracteristicas de una solucién técnica adicional que
debe tener un software para ser protegida como una invencién implementada por
computador. Estas entidades se han decantado por caracteristicas no generales, sino
particulares segtin se trate de, por ejemplo, inteligencia artificial o simulacién de pro-
cesos. Esto hace presumir que continuaran decantandose por criterios de valoracién
para los examinadores de patentes, a partir de las caracteristicas de estas soluciones
técnicas adicionales que van componiendo nuevos subconjuntos dentro de las inven-
ciones implementadas por computador.

No obstante, definir lo anterior no resulta tan claro en algunos casos, pues si bien
existen algunos sectores abocados al desarrollo de invenciones implementadas por
computador, también es cierto que, al crearse cada vez mds empresas de consultoria
ocupadas de crearlas por encargo segun las necesidades de los clientes, se amplian
los sectores tecnoldgicos en los cuales se puede hacer presente, de manera directa o
indirecta, una de estas invenciones. Su presencia es, por tanto, transversal a un gran
numero de sectores y subsectores definidos y aceptados a nivel mundial en la clasifi-
cacion internacional de patentes creada en virtud del Arreglo de Estrasburgo de 1971
(OMPI, 1971).

Resulta relevante entonces mencionar cémo, en el caso de la OMPI, se han gene-
rado estudios que abogan por la flexibilizacién de los sistemas de patente regionales,
y han dedicado esfuerzos por hacer seguimiento al comportamiento de los paises
sobre el tratamiento dado a las invenciones implementadas por computador. Los es-
tudios sirven de apoyo para los examinadores de patentes, los tribunales y altas cortes
nacionales y el publico en general. En el caso de la OMC, el ADPIC genera una inclu-
sion implicita en el articulo 27, el cual ha servido como plataforma para el comercio
internacional.

Respecto a la dimension estructural, referida a los actores, la estructura da cuenta
de un relacionamiento en la que la jerarquia institucional lineal y descendente no
aporta claridad en términos de seguridad juridica. No es desde los entes internacio-
nales, sino desde el actor Gobierno (regional y nacional) donde se estan definiendo
los limites de las invenciones implementadas por computador a dos niveles: adminis-
trativo en las oficinas de patentes y judicial en tribunales y altas cortes.

En el caso de las empresas, es importante resaltar que estas, ademas de utilizar
la propiedad intelectual para proteger sus bienes intangibles, también tienden a uti-
lizar el secreto comercial para proteger resultados de la innovacion. De hecho, las
empresas «sea cual sea su tamano, valoran los secretos comerciales tanto como las
patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como
una herramienta de gestién de la competitividad empresarial y de la innovacién en
investigacion» (Diario Oficial de la Unién Europea, 2016: 1). Si bien el secreto co-
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mercial tiene la potencialidad o ventaja que la protecciéon no caduca, los actos de
competencia desleal, la ingenieria inversa y otras conductas, son una amenaza para
sus titulares, quienes encuentran a nivel internacional en el Acuerdo sobre los AD-
PIC, articulo 39, la herramienta juridica para «<impedir que la informacién que esté
legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por
terceros sin su consentimiento» (OMC, 1994). En el mismo sentido, en la Unién Eu-
ropea, mediante la Directiva A 2016/943, se reguld su proteccion contra los actos de
obtencion, utilizacion y revelacion ilicita del secreto comercial. No obstante, para la
necesaria proteccion del secreto comercial es importante mantener equilibrios entre
lo privativo y lo colaborativo, de hecho alcanzar una justa medida tiene impactos
positivos en la sociedad y en el mismo desarrollo del comercio, ya que «la difusion de
conocimientos e informacion debe considerarse fundamental a efectos de garantizar
oportunidades dinamicas, positivas y equitativas para el desarrollo de las empresas,
en particular las pymes» (Diario Oficial de la Unién Europea, 2016: 2).

Respecto al actor como asociaciones de propiedad intelectual, al tratarse de un
nivel superior de organizacion donde confluyen diferentes actores (empresa, acade-
mia, usuarios, etcétera), estas cumplen una funcién de presion, especialmente en los
actores clasificados como sector internacional y sector gobierno. Esto, ya que quieren
influir en la modificacién de sus politicas y orientacién de la normativa, obviamente
en representacion de los actores privados que principalmente son los desarrolladores
de software.

Conclusiones

Segun los datos estadisticos de la OMPI, las invenciones relacionadas con los sectores
de la informacién y las comunicaciones son las que tienen mayor nivel de participa-
cion en el total de las solicitudes presentadas y publicas, superando a otros sectores
como pueden ser los tradicionales de mecanica o quimica.

Por su naturaleza y origen el software fue dificil de ubicar en las categorias juri-
dicas tradicionales, y no fue hasta a mediados del siglo pasado cuando se escindié
la industria del hardware y el software. Pero, al nacer los programas de computador
como un ente independiente, si gener6 el debate acerca de la forma mas eficiente de
proteger este activo intangible. Esta proteccion por el sistema del derecho de autor
tiene sus ventajas, ya que su proteccion es automadtica y no requiere de un proceso
administrativo ante ninguna entidad de un Estado para que se otorgue dicho derecho
de exclusividad, de hecho, en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996
quedo consignada la obligacion de proteger este activo por esta disciplina.

La industria del software ha venido criticando la proteccion por el sistema del
derecho de autor, ya que por este solo se protege la expresion de una idea y no la regla
técnica en si ni tampoco las funcionalidades del programa. Sin embargo, hay muchos
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ejemplos en donde las creaciones, producto del intelecto humano, tienen multiples
protecciones a través de la propiedad intelectual. En este caso, los software son un
buen ejemplo de doble proteccion, ya que el derecho de autor protege programas de
computador originales contra copias no autorizadas y, a la vez, las patentes se utilizan
para proteger las funcionalidades del programa, la regla técnica o la idea técnica,
ademas de los principios subyacentes.

Estudios futuros pueden ocuparse de revisar los precedentes judiciales respecto
a las formas en que los tribunales y oficinas de patentes explican y definen criterios
para evaluar la existencia de «efectos técnicos adicionales» relacionados con inte-
ligencia artificial y simulacion de procesos. Esto es importante pues parece haber
mayor madurez en su tratamiento legal en comparacién con otras tipologias de in-
venciones implementadas por computador.
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