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I. INTRODUCCION

Si el segundo tercio de nuestro siglo ha sido denominado como la edad del
atomo, es evidente que el Gltimo tercio pasara a la Historia como la era de
la informitica o cibernética®.

Las posibilidades que ofrece al progreso humano son ciertamente grandes y
este sector, considerado «de punta» en todos los programas de investiga-
cién, se enfrenta en nuestros dias a un espectacular desarrollo favorecido
por los adelantos técnicos que han supuesto innovaciones tales como transi-
stores, microtransistores, circuitos integrados, aplicacién del teleproceso,
etc.2,

Obviamente, la utilizacién de esta nueva técnica incide, como no podia ser
menos, en la Ciencia del Derecho, llegindose a hablar de informatica juri-
dica, Tuscibernética o Jurimetria3, si bien no siempre con un contenido
univoco. ’

Prescindiendo de las consideraciones conceptuales que esta terminologia
suscita, asi como de sus relaciones con otros temas, como los que plantea la

ABREVIATURAS UTILIZADAS: ADI = «Actas de Derecho Industrial »; AJ = «Aranzadi. Repertorio
Cronolégico de Jurisprudencia»; BGH = « Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal. Ale-
mania)»; GRUR = «Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht»; GRUR Int. = « Gewerbli-
cher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil»; IIC = «International Review of In-
dustrial Property and Copyright Law»; JPOS = « Journal of the Patent Office Society»; L'Ing.
Cons. = «Revue de Droit Intellectuel. L’ingenieur-Conseil »; Prop. Ind. =«La Propriété Indu-
strielle »; RDI = «Rivista di Diritto Industriale»; RDM = «Revista de Derecho Mercantil».

1. O. KienzLE, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, Berlin, 1975, p. 9.

En este sentido se sostiene que no son los modernos conocimientos de la fisica atémica, sino la
generalizacién del uso de las computadoras, lo que marcari la revolucién técnica en curso, toda
vez que asi como el motor de explosién y el maquinismo liberé al hombre del trabajo corporal,
el computador le libera de trabajos rutinarios.

2. Una exposicién sobre la evolucién de la informatica a través de las sucesivas generaciones de
ordenadores habidas desde que en 1946 los profesores Eckert y Mauchly construyeron en la
Universidad de Pensilvania el ENIAC, el primer ordenador electrénico de la historfa, por encar-
go del ejército estadounidense, puede verse en Losano, Corso de informatica giuridica, volume 1,
seconda edizione, Milano, 1981, pp. 121 y ss.

3. En este sentido vid. Losano, Voz Giuscibernetica, vol. II1 del apéndice al Novissimo Digesto
Italiano, Torino, 1982, pp. 1077-1098. Hay traducién al castellano realizada por M. ATiENZA
bajo el titulo Introduccién a la Informatica juridica, Universidad de Palma de Mallorca, 1982.
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Légica juridica4, existe un amplio consenso en distinguir dos sectores en la
Informatica juridica: uno afecta a la utilizacién de la Informatica en el de-
recho — Informatica juridica en sentido estricto —5 y el segundo se ocupa
de los problemas juridicos que suscita Ja Informatica, la elaboracién de da-
tos.

En este segundo sector, denominado Derecho de la Informitica®, van a
moverse las consideraciones que siguen. De entre las exigencias que al or-
denamiento juridico plantea la aparicién y utilizacién en la vida social de
las técnicas informaticas, ocupa un lugar destacado el tema de la proteccién
juridica del denominado software. Esto es, la tutela que el ordenamiento
otorga a las creaciones destinadas a regir el funcionamiento de los ordena-
dores y que genéricamente son conocidas como programas de ordenadores.
A ello se dedican las paginas que siguen.

II. LA PROTECCION JURIDICA DEL SOPORTE LOGICO (SOFTWARE)
A) Consideraciones generales

El ordenador realiza sus actividades en base al programa que recibe. Dos
elementos entran, pues, en juego: el hardware, que hace referencia al con-
junto de elementos fisicos que constituyen el ordenador en cuanto tal?, y el
software, para el que ha sido propuesta — y utilizada — la expresién «so-
porte 16gico»®, y que podemos caracterizar en una primera aproximacién

4. Sobre las relaciones de la informatica con la légica y su entronque, bien en el hardware, bien
en el software, vid. Losano, Giuscibernetica, cit., p. 1084 (pp. 48 a 50 de la edicién espanola).
5. Asi, la obra de A. CHoURAQUI (L'informatigue au service deu Droit, Paris, 1974) se ocupa
de la aplicacién de las técnicas informaticas a las labores legislativas, judiciales y de la Admini-
stracion. Es este sector el que ha sido objeto de una mayor atencién y estudio, toda vez que es el
mis novedoso y el que ofrece unas mayores y mas tangibles posibilidades de transformacién y
tambien — por qué no decirlo — el que suscita mayores recelos. Losano (Corso..., cit., vol. 1, pp.
263 y ss. y vol. 2, pp. 319 y ss.) se ocupa de la informatica juridica en el sentido expuesto,
comeplwlrendiendo en ella tanto la informatica juridica, como la modelistica juridica, subsector de
aquélla.

En nuestra doctrina es de consulta obligada la obra de Perez Luwo (Cibernética, informitica y
Derecho, Publicaciones del Real Colegio de Espana en Bolonia, 1976) y los trabajos de SancHEZ
Mazas (Célculo de las normas, Barcelona, 1973; De la jurimetria a la informitica juridica actual,
«Sistema» n° 6, 1974, pp. 17 y ss.; asi como alguno articulos periodisticos, como el publicado
en «El Pais» de 24 de abril de 1981, bajo el titulo Informatica y justicia, entre otros).

6. CHOURAQUI, L'informatique..., cit., p. 14; KieNzLE, Die Patentierbarkest..., cit., pp. 16y ss.;
Losano, Giuscibernetica, cit., p. 1093 (pp. 71 y ss. de la edicién espaiiola).

7. Vid. ]. DEBETENCOURT, La protection juridique des programmes d'ordinateurs, 1. ing.-Cons.
1972, p. 6. :

8. Asi las Disposiciones-tipo elaboradas por la Officina Internacional de la Organizacién Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (Ginebra 1978), utilizan en su versién espanola la expresion
soporte légico para designar el software, siguiendo en este punto la expresién francesa « logiciel»,
empleada tambien en la version francesa de las citadas Disposiciones-tipo. No existe, como
sefiala KOLLE (DER RECHTSSCHUTZ DER COMPUTERSOFTWARE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH-
LaND, GRUR 1982, p. 444, nota 13) un término equivalente en lengua alemana, empleandose la
expresion inglesa software.
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como el conjunto de materiales elaborados conceptualmente para la solu-
cién de un problema de elaboracién de datos®.

La creacién del soporte légico (soffware) fue en sus inicios plenamente de-
pendiente de la del hardware. Prueba de ello era el hecho de que los con-
structores de ordenadores — y el caso de IBM es muy significativo — ven-
dian sus productos incluyendo el soporte légico existente?. Sin embargo,
la importancia econémica del soporte 16gico ha ido en constante aumento:
de suponer en 1950 del 5 al 10% de los gastos totales en la industria de los
ordenadores, los costes de elaboraciéon del soporte 16gico ascendieron en
1970 a cerca del 70% ! y en la actualidad esta relacién se mantiene e inclu-
SO se acrecienta.

Por otra parte, ya en la década de los 60 comenzaron a aparecer las empre-
sas de servicios informaticos 12 dirigidas a la elaboracién de programas para
satisfacer las necesidades de los usuarios. Esta actividad se vié favorecida
por el desarrollo técnico que posibilitaba la utilizacién de los programas por
distintos ordenadores 13.

Se origina asi la apariciéon de un nuevo mercado, cuyo objeto es el software,
el soporte légico. Como momento de su consolidacién se sefiala el ano de
1969 en el que la firma IBM decidi6 la «Unbundling», esto es, la separa-
cién de sus negocios de hardware y de software 14, medida a la que no fue-
ron ajenos los procedimientos incoados contra tal empresa por presunta vio-
lacién de las leyes antitrust.

9. WrrtMER, Der Schutz von Computersoftware. - Urheberrecht oder Sonderrecht?, Bern, 1981,
p. 35 (citado por KoLLE, Der Rechtsschutz der computersoftware in der..., cit., p. 444).

10. R.O. Nimrz, Development of the Law of Computer Software Protection, JPOS 1979, p. 7.
11.  Datos tomados de FIRESTONE, Economic Implications of Patents, Ottawa, 1971, p. 286. En
el mismo sentido, K1eENZLE (0b. cit., p. 21); KoLLE (Der Rechtsschutz von Computerprogrammen
aus nationaler und internationaler Sicht, GRUR 1973, p. 612, nota 5).

Se trata de datos referentes a los Estados Unidos. En Europa tiene lugar idéntico proceso, si bien
con algiin retraso. En Espana (vid. revista « Dinero», noviembre de 1982, pp. 83 y ss.) del total
de gastos en informaética en 1981, el 10%, unos 22.000 millones de pesetas, correspondian a
servicios informaticos.

12, Sobre el estado en nuestro pais de este subsector empresarial, vid el articulo de P. Zamar-
RO en la revista « Dinero», cit.

13. DEBETENCOURT, La protection juridigue..., cit., pp. 3-4; NOEL, Le point de vue des utilisa-
teurs d'ordinateurs, en Collogue de Strashourg - octobre 1967: La protection des resultats de la
recherche face a I'évolution des sciences et des techniques, Paris, 1969, p. 156.

14, DEBETENCOURT, La protection..., cit., p. 3; KoLLE, Der Rechtsschutz von Computer pro-
grammen aus nationaler..., cit., p. 612, nota 10. En realidad, ya con anterioridad habia aparecido
el citado mercado al haber surgido las llamadas empresas de servicios informaticos; no obstante,
el «Unbundling» de IBM en 1969 supuso, dada la potencia comercial de esta firma, la consoli-
dacién definitiva del mismo.

Es de destacar, en relacién con lo anteriormente expuesto y a los efectos del tema que aqui se
considera, el cambio de posicién de IBM en cuanto que de un escaso interés por el tema de la
proteccién del software (vid. la comunicacién de M. CunNINGHAM — directivo de IBM — al
Congreso de Estrasburgo de 1967, Les programmes d’ordinateur doivent-ils étre protégés?, en La
protection des resultats de la recherche..., cit., p. 149; asi como las manifestaciones de GoMEZ
SEGADE en su trabajo La proteccion juridica de los programas de los ordenadores electrénicos,
RDM 1969, p. 422, pionero en nuestra doctrina mercantil), pasé a una profunda preocupacién
por el mismo (vid. Nivtz, Development of the Law..., cit., p. 9).
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Todas estas circunstancias ponen sobre el tapete la necesidad de dotar al
soporte légico de una proteccion juridica. Proteccién juridica, que consti-
tuye hoy todavia la principal y més delicada cuestién que plantea el llamado
Derecho de la informaticas, y que se considera deseable en base a las si-
guientes razones *¢: :

a) Las fuertes inversiones que exige la realizacién del soporte légico, que
alcanzaron en Estados Unidos 13.000 millones de délares en 1977.

b) El fomento del progreso en este 4mbito, toda vez que la existencia de
una adecuada proteccion juridica favorece la difusién de las creaciones y
evita el que se dediquen esfuerzos para conseguir objetivos ya alcanzados.

¢) Asimismo, la divulgacién, favorecida por la existencia de proteccién juri-
dica, permitird poner al alcance de més amplios sectores de la Humanidad
este importante elemento de la tecnologia moderna. De este modo se evita
el que los productores del soporte logico tengan que recurrir a la via del
secreto industrial como medio de defensa frente a divulgaciones no autori-
zadas.

Para examinar las vias de proteccién juridica del soporte légico, del softwa-
re, es preciso recordar previamente el proceso de la programacién. Sinteti-
zando, éste es el siguiente: analizado el problema a resolver por el ordena-
dor, se deberd adoptar un método para su solucién que permita esquemati-
zar las principales etapas. En un momento posterior serd necesario desglo-
sar estas etapas, de forma que se puedan traducir en las instrucciones a dar
al ordenador para que éste pueda efectuar su tarea. Estas instrucciones, ex-
presadas en alguno de los lenguajes usuales de programacion (COBOL,
ALGOL, FORTRAN, Assembler, BASIC, etc.) e incorporadas a un soporte
legible por el ordenador (cinta magnética, tarjeta perforada, ROM, etc.),
han de traducirse el lenguaje miquina. Esta operacién — denominada com-
pilaciéon — suele realizarla por si el ordenador en base a un programa pre-
vio'7.

De acuerdo con la labor de programacién, las Disposiciones-tipo del OMPI
no dan una definicién global del soporte légico, sino que, a efectos de su
proteccién juridica, contemplan las manifestaciones especialmente impor-
tantes del soporte logico, del computersoftware. En concreto, el art. 1 de las
Disposiciones-tipo considera soporte légico, a efectos de su proteccion:

a) el «programa de ordenador», que se define como «conjunto de instruc-
ciones que, una vez incorporado a un soporte legible por miquina, puede

15. Asi se expresa CHOURAQUI, L'informatigue..., cit., p. 15.

16. Izlixpg:idone:—tipo para la proteccién del soporte l6gico, Ginebra, OMPI, 1978, Introduccién,
apartado 6.

Para una exposicién de los intereses que confluyen en la proteccién del soporte légico vid.
GoMEZ SEGADE, La proteccién juridica..., cit., pp. 421 y ss.

17.  Vid. Disposiciones-tipo..., cit., apartado ¢) al Comentario al art, 1. En sentido similar Go-
MEZ SEGADE, 0b. cit., pp. 420-421. Una interesante exposicién de la labor de programacién
puede verse en KIENZLE, 0b cit., pp. 45 y ss.
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hacer que una maquina capaz de procesar informacién indique, realice u
obtenga una funcién, una tarea o un resultado especifico»;

b) «descripcién de programax, esto es, «una presentaciéon completa de pro-
cedimientos en forma verbal, esquemadtica u otra, lo suficientemente detalla-
da para determinar un conjunto de instrucciones que constituya el progra-
ma del ordenador correspondiente »;

¢) «material auxiliar», que es «todo material distinto de un programa de
ordenador o de una descripcién de programa, creado para facilitar la com-
prensién o aplicacién de un programa de ordenador, como, por ejemplo,
descripciones de problemas o instrucciones para el usuario».

El «programa de ordenador», definido en los términos antes expresados,
constituye el producto final del desarrollo del software utilizable ya por la
méquina. Sera tal el que se encuentre ya incorporado a un soporte legible
- por la maquina, pero también el que, siendo susceptible de tal incorpora-
cién, se encuentra redactado en un lenguaje de programacién que, traduci-
do con los medios apropiados al lenguaje maquina, puede ser asimilado por
el ordenador 8.

La «descripcién de programa» comprende los antecedentes inmediatos del
programa, en particular el ordinograma, que es el antecedente esencial para
la codificacién del programa, esto es, para su conversion en programa, me-
diante la formulacién de las pertinentes instrucciones en el lenguaje ade-
cuado 19,

El «material auxiliar» abarca la restante documentacién que se incluye en
el denominado «paquete de software», de cardcter accessorio, pero cuya
importancia no se puede desconocer.

Para concluir estas consideraciones previas al examen de su proteccién ju-
ridica, hay que apuntar un dato de interés. El instrumento bdsico para la
programacién es el algoritmo?°, que constituye la idea abstracta de solu-
cién, la base de un programa de ordenador. La elaboracién de un programa
para que el ordenador resuelva determinados problemas no es otra cosa que

18. Vid. KoLLE, Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik..., cit., p. 444;
Denkschrift iiber den Rechtsschutz der Datenverarbeitungssoftware emitido por la Deutsche Verei-
ningung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urbheberrecht, GRUR 1979, p. 302; Disposiciones-ti-
po..., cit., comentario al art. 1, apartado e).

19. KoLLE, 0b. y loc. ult. cit.; Denkschrift diber..., loc. ult. cit. El interés de la proteccién de la
«descripcién de programa» — modalidad del soporte [6gico al que las Disposiciones-tipo dan un
sentido mds restringido que el habitual — reside en que con su ayuda es posible producir un
programa de ordenador que se diferenciard mas o menos de otros elaborados en base a la misma
descripcién, si bien conducirdn a un mismo resultado.

De ahi que las Disposiciones-tipo le otorgen una proteccién similar a la del programa del orde-
nador.

20. Un algoritmo es un conjunto finito de reglas que permitirdn realizar mecanicamente (esto
estd en un namero finito de pasos) toda operacién particular correspondiente a un tipo de opera-
cién general. IBM: Programa de Educacion Modular. Introduccién al Proceso de Datos, segunda
edic., Madrid, 1978, Introduccién 1-400,
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la transposicién de la solucién algoritmica del problema en una serie de ins-
trucciones a desarrollar automdticamente. Es manifiesta la importancia de
este dato a efectos de la proteccién juridica del soporte 16gico; como se ha
senalado?!, algoritmo y programa desde la perspectiva del Derecho de pa-
tentes se relacionan como invencién y construccién y desde la del Derecho
de autor como contenido y forma; si seguimos el razonamiento y afiadimos
que objeto del Derecho de patentes son las invenciones que, ademads, reu-
nan los requisitos de ser nuevas, implicar una actividad inventiva y tener
aplicacién industrial y que el Derecho de autor protege la forma en que se
manifiesta una obra, no el contenido, ya podemos prever la direccién en
que nos vamos a mover y a intuir alguna de las dificultades que se habran de
afrontar,

En punto a los cauces o vias a través de los cuales es susceptible de reali-
zarse la proteccién del soporte l6gico se mencionan la constituida por el
Derecho de patentes, Derecho de autor, reglas relativas a la competencia
desleal, asi como la derivada de los vinculos contractuales que el titular del
soporte l6gico pueda establecer con terceros. Por supuesto, la que ofrece un
mayor interés — y a ella se prestara, atencién — es la que confiere un dere-
cho exclusivo, oponible erga ommnes, esto es, la derivada del Derecho de pa-
tentes y la del Derecho de autor. Ello no supone que sean desdefables las
posibilidades que ofrecen las normas sobre competencia desleal y la fuerza
obligacional de los pactos contractuales?2, pero evidentemente es mds efec-
tiva la proteccién que puede derivar del hecho de que el soporte légico
pueda ser objeto de patente u objeto tutelado por el Derecho de autor. La
gran atencién que la doctrina ha prestado a la tutela del soporte légico por
estos cauces exime de ulteriores comentarios?23,

21. KoOLLE, 0b. ult. cit., p. 445.

22. Vid. en este sentido KoLLE, Der Rechtsschutz von Computerprogrammen aus nationaler...,
cit., p. 613; KoLLE, Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik..., cit., p. 458.
En nuestra doctrina vid. GOMEZ SEGADE, 0b. cit., pp. 424-426.

23. Sin pretensiones de exhaustividad vid. en la doctrina alemana HaBERSTRUMPE, Zur urhe-
berrechtlichen Beurtetlung von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1982, pp. 133
y ss.; HUBER, Zur patentrechtlichen Wertung der Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen,
GRUR 1969, pp. 642 y ss.; KIENZLE, 0b. cit.; KINDERMAN, Zur Lebre der technischen Erfindung,
GRUR 1979, pp. 443 y ss.; KoLLg, Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht, GRUR 1977,
pp. 538 y ss.; KOLLE, 0b. cit. en nota 22; PAGENBERG, Patentability of Computer Programs on the
National and International Level, IC 1974, pp. 1y ss.; ULMER-KOLLE, Der Urheberrechtsschutz
von Computerprogramme, GRUR Int. 1982, pp. 489 y ss.

En la doctrina estadounidense pueden citarse, entre otros, NiMtz, Development of the Law..., cit.
(con una exhaustiva relacién bibliogrifica hasta 1978 en pp. 26 y ss.); BLUMENTHAL-RITER,
Statutory or Non-Statutory?: An Analysis of the Patentability of Computer Related Inventions,
JPOS 1980, pp. 454 y ss.; GORENSTEIN, The Dual Standard of Patentability: A New Look at the
Computer Issue, JPOS 1980, pp. 96 y ss.; STERN, La protection juridigue du logiciel et des innova-
tions en rapport avec l'informatique aux Etats-Unis d'Amerigue, Prop. Ind. 1982, pp. 157 y ss. y
186 y ss. )

En F};'ancia pueden verse las aportaciones realizadas sobre esta cuestién en el Coloquio de Estra-
sburgo de 1967 recogidas en el volumen La protection des resultats de la recherche face a I'evolu-
tion des sciences et des technigues, cit., asi como las referencias al tema contenidas en las mono-
grafias generales de Derecho de patentes.
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B) La proteccion del soporte logico por el Derecho de patentes

1. Planteamiento

Pese a haber aparecido los ordenadores afos antes, hasta bien entrada la
década de los sesenta no se plantea en el ambito juridico con intensidad la
problematica de su proteccién??. Las razones que condujeron a ello ya han
sido mencionadas con anterioridad?s. Pero las creaciones constitutivas del
soporte légico, del software, presentan peculiaridades que dificultan su in-
clusién automatica bajo la proteccién del Derecho de patentes. Asi como el
ambito de los ordenadores, la creacién del hardware, es materia de la cien-
cia de la ingenieria y, en cuanto tal, objeto indudablemente técnico, en el
sentido de la técnica industrial2®6 — encuadrable, por lo tanto, en los objetos
susceptibles de proteccién por el Derecho de patentes —, el soporte 16gico
presenta diferencias. Las creaciones del soporte légico se encuadran bajo la
ciencia de la Informatica y, a diferencia de las creaciones del hardware, la
Informatica se encuentra entre ciencias del espiritu — como es la matemati-
ca — y la ingenieria. De aqui que, como se ha dicho acertadamente??, la
Informitica y sus resultados se muevan, desde el punto de vista del trata-
miento juridico de los bienes inmateriales, entre el Derecho de autor, Dere-
cho de patentes y la tierra de nadie. Lo que hace inexcusable un cuidadoso
examen al objeto de determinar ante cada caso concreto en dénde hay que
situar la tutela juridica.

En la actualidad el problema ha sido objeto de atencién por algunas legisla-
ciones y existe una jurisprudencia sobre el tema que permite inferir conclu-
siones con validez general. Asi, el Convenio para la Patente Europea,
firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, establece en su art. 52, aparta-
do 2, que «no son invenciones los programas de ordenadores» y, conse-
cuentemente, no son susceptibles de patentabilidad. En el mismo sentido
las leyes de patentes, que recientemente han sido promulgadas en diversos
paises europeos al objeto de adaptar su legislacién interna a las reglas de los

24. Nwvrz (Development of the..., cit., p. 11) sefala como razones que explican la ausencia en
un primer momento de preocupacién por la proteccién juridica del soporte 16gico: 1) el hecho
de que los primeros usarios de ordenadores fueran personas, generalmente cientificos, pertene-
cientes a centros de investigacién, en cuyos esquemas mentales no entraba facilmente la idea de
proteccién de los programas como un bien distinto del ordenador; 2) en un primer momento los
programas, elaborados para concretos ordenadores, eran dificilmente intercambiables; 3) la pro-
pria préctica de los grandes febricantes de ordenadores de suministrar conjuntamente con sus
productos el software.

25. Vid. supra p. 00.

26. Como ha puesto de relieve Bercovitz (Algunas nociones prelininares para el estudio del
Derecho de Patentes, RDM 1967, p. 84), en nuestro idioma la voz técnica tiene una acepcion
amplia que no se limita a las reglas para transformar la naturaleza, por lo cual en el 4mbito del
Derecho de patentes tal vocablo ha de calificarse con el adjetivo industrial.

27. KovvrE, Technik, Detenverarbeituny..., cit., p. 66.
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Convenios europeos?® — Francia??, Alemania3®, Italia3!, Inglaterra3?, etc.
—, recogen literalmente el planteamiento del Convenio. E idéntica es la po-
sicion adoptada por el Proyecto de la Ley espafola de patentes?3.

En otros ordenamientos — y muestra de ello puede ser el estadounidense —
no existe una explicita previsién legislativa en tal sentido3*. No obstante, la
actividad jurisprudencial al respecto ha sido notablemente amplia y de ella
pueden extraerse interesantes directrices para el tratamiento del tema3%.

Sin embargo, la expresa previsién legislativa contenida en el Convenio de
Munich y en las legislaciones que en él se han inspirado no constituye una
solucién totalmente clara al problema. En efecto, en los redactores del Con-
venio, pese a las fuertes presiones existentes a favor de la patentabilidad en
aquellos momentos36, han pesado fuertemente consideraciones de orden
practico, concretamente las dificultades a que se veria expuesta la Oficina

28. Téngase presente que el Convenio de Munich para la concesién de la patente europea no
tiene por objeto la concesién de una tnica patente vilida para el espacio europeo, sino — como
grificamente se ha dicho (vid. en nuestra doctrina BErcovitz, Problemitica actual y reforma del
Derecho de Patentes espariol, Madrid, 1978, p. 130; FERNANDEZ Novoa, La Patente Europea, en
Hacia un nuevo sistema de Patentes, Madrid, 1982, pp. 75 y ss.; GOMEZ SEGADE, Espania ante la
unificacion del Derecho de Patentes en Europa, ADI 4, 1977, p. 64) — se traduce en una simplifi-
cacién y unificacién del procedimiento de concesién de la patente, que desemboca en un haz de
patentes nacionales. Ello, no obstante, no es ébice para que — por exigencias del propio proce-
dimiento de concesién — se haya llegado en alguna medida a una unificacién del Derecho mate-
(riial cLljJ gatentes en temas tales como requisitos de patentabilidad, efectos de la patente y causas
e nulidad.

Como subsiste la posibilidad de que se otorguen patentes por el cauce del Derecho nacional,
incluso tras la firma del Convenio de Luxemburgo, los Estados miembros de la CEE declararon
su intencion, al tiempo de la firma de éste, de adaptar sus legislaciones internas a las disposicio-
nes de los Convenios citados y del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes.

29. Vid. el texto en Prop. Ind., octobre 1979, Lois et Traités, texte 2-001. Es preciso tener en
cuenta que ya la Ley francesa de Patentes de 2 de enero de 1968 se habia adelantado a las
restantes legislaciones al negar la patentabilidad de los programas de ordenadores.

30. Vid. el texto en Prop. Ind., avril 1977, Lois et Traités, text 2-002,

31. Vid. el texto en Prop. Ind., juillet-aout 1982, Lois et Traités, texte 2-002.

32. Vid el texto en Prop. Ind, fevrier, mars, avril 1978, Lois et Traités, texte 2-001.

33, Vid. el texto en «Boletin Oficial de las Cortes Generales». Congreso de los Diputados.
Serie A-Proyectos de Ley, de 5 de abril de 1982, n°® 259-1.

Con el cambio de legislatura el citado Proyecto ha quedado retirado; no obstante, existen funda-
das razones para pensar que en breve serd presentado de nuevo sin sustanciales modificaciones.
Sobre el citado Proyecto vid. Bercovrrz, Aspectos del Proyecto de Ley de Patentes relevantes
para la industria farmacéutica espariola, en Problemitica de la industria farmacéutica espanola ante
el Mercado Comitin europeo, Real Academia de Farmacia, Madrid, 1982, pp. 25 y ss.; GoMEz
SEGADE, Proyecto de Ley de Patentes espariola, ADI 7, 1981, pp. 503 y ss.

34. El texto legal vigente en Estados Unidos es la Patent Act en su versién de 19 de julio de
- 1952. Vid. Prop. Ind. 1952, pp. 134 y ss., 153 y ss. y 177 y ss. Es preciso tener en cuenta que
bajo el mandato del Presidente Johnson se creé una Comisién Presidencial para la reforma del
Derecho de patentes (vid. su informe en GRUR Int. 1967, pp. 37 y ss.) que condujo a la elabora-
cién de un Proyecto (vid. referencias en GRUR Int. 1967, pp. 213 y ss.). Una breve sintesis se
contiene en NimTz, 0b. ct., pp. 11-12.

35. Vid. los estudios de Nimtz, cit.; BLUMENTHAL-RITER, Statutory or Non-Statutory?..., cit.,
pp. 454 y ss.; Moskowitz, Patentability of Software Related Inventions after Diebr and Bradley,
JPOS 1981, pp. 222 y ss.

36. Kovrvrg, The Patentable invention in the European Patent Convention, IIC 1974, p. 150,
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Europea de Patentes a la hora del examen?3”. Estas dificultades se ha trata-
do de obviarlas mediante la propia eliminacién del problema, es decir, ex-
cluyendo el acceso de los programas de ordenadores a la proteccién de la
patente. Pero, por otra parte, una consideracién sistematica del parrafo 2 ¢)
del art. 52 del Convenio de Munich, permite inferir que la exclusion de la
patentabilidad de tales programas se explica por la ausencia de caricter in-
dustrial en los mismos3®. Efectivamente, ésta es sin duda la razén de que
«planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades comerciales» no se reputen invenciones y la men-
cién de los programas de ordenadores junto a ellos responde al mismo cri-
terio.

Consecuentemente, el camino adecuado a seguir reside en examinar si las
creaciones del soporte légico pueden considerarse industriales con vistas a
su proteccién por el Derecho de patentes. De este modo se determina el
ambito de la exclusién contenida en el art. 52, 2 ¢) del Convenio de Mu-
nich y en las legislaciones que siguen su pauta, y se reduce a los limites
exigidos por su propia naturaleza de creaciones no industriales.

2. El caracter industrial de la invencion: exigencia para su patentabilidad

Como es sabido, la finalidad del Derecho de patentes se centra en la pro-
mocién y fomento del progreso tecnolégico. La sociedad confiere al inven-
tor un monopolio de explotacién temporal a cambio del beneficio que ésta
experimenta al incrementar su acervo tecnoldgico con la nueva regla inven-
tiva. Como la recompensa consiste en la exclusiva de explotacién, el inven-
tor para hacerla efectiva debe poner en prictica su invencién, lo que re-
dunda, no sélo en su interés, sino también en el de Ia sociedad a la que se
hacen asi accesibles los productos y procedimientos que contribuyen a su
bienestar3°.

El Derecho de patentes se refiere a invenciones industriales. Es decir, la re-
gla para el obrar humano que implica toda invencién ha de tener caracter
industrial®. El caricter industrial ha sido objeto de multiples definiciones,

37. PaneL (La protection des inventions en Droit Européen des brevets, Paris, 1977, p. 61)
considera determinante este motivo. En sentido similar, Van EmpeL, The Granting of European
Patents, Leyden, 1975, pp. 33-34.

Similar explicacién posee el tratamiento que el PCT da a los programas de ordenadores. Vid.
Borana, E/ Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), en Hacia un nuevo sistema...,
cit., p. 61.

38. PawgL, La protection..., cit., p. 56.

39. Bercovirz, Algunas nociones preliminares..., cit., pp. 119 y ss.

40. Bercovirz, Los requisitos positivos de patentabilidad en el Derecho alemin (Con una refe-
rencia final al Derecho espariol), Madrid, 1969, pp. 90 y ss. Critica acertadamente este autor la
disociacién, frecuente en la doctrina alemana, entre el caricter industrial de la invencién y la
susceptibilidad de aplicacién industrial.
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tanto doctrinales*! como jurisprudenciales#2. Decisivo resulta el hecho de
que para que una regla para el obrar humano sea reputada industrial ha de
implicar la utilizacion de fuerzas de la naturaleza. De este modo se excluyen
del ambito del Derecho de patentes las reglas que tienen por objeto la acti-
vidad intelectual del hombre y, en este sentido, se ha acunado en la doctrina
alemana la expresién «indicaciones para el espiritu humano» (Anweisungen
an den menschlichen Geist) para contraponer estas reglas a las de caricter
industrial, porque tienen por objeto la utilizacion de fuerzas de la naturale-
za*3, En realidad, toda regla para el obrar humano es también de alguna
manera una indicacién al espiritu humano, toda vez que la indicacién para
la utilizacién de las fuerzas de la naturaleza se dirige también a la mente
humana que a través de su comprensién puede ponerla en practica44.

La utilizacién de las fuerzas de la naturalezza como nota distintiva del ca-
racter industrial de la invencién ha de completarse con el dato de que tal
utilizacién ha de ser objeto directo de la regla para el obrar humano y que
tal utilizacién produce también directamente un resultado material y con-
creto*5. Esta inmediatividad medios-fin4é permite excluir del dmbito de las
invenciones patentables aquellas reglas en las cuales la solucién del proble-
ma reinvidicado ya ha tenido lugar antes de que se proceda a la utilizacién
de las fuerzas de la naturaleza.

41. BerRNAHRDT (Lebrbuch des Patentrechts, 3. Aufl., Miinchen, 1973, p. 23) define la invencién
industrial como « creacién intelectual que senala, cémo a consecuencia de un nuevo conocimien-
to puede producirse, por medio del aprovechamiento de la naturaleza, un efecto hasta el momen-
to desconocido, que satisface necesidades humanas de una manera peculiar y progresiva».

Para Buse (Patentgesetz, 4. Aufl,, Berlin-New York, 1972, nota 43 al paragrafo 1, p. 100) el
caracter industrial de la invencién supone la utilizacién de medios industriales en una actuacién
industrial o con un fin industrial. A esta misma definicién, inspirada en una resolucién del
Patentamt se remite BENKARDT (Patentgesetz. Gebrauchmustergesetz, bearbeitet von BALLAHAUS,
BrRUCHAUSEN, ROGGE, ULLMANN, 7. Aufl., Miinchen, 1981, nota 43 al paragrafo 1, p. 135).
Bercovrtz (Reguisitos..., cit., pp. 70 y ss.) recoge un amplio elenco de definiciones doctrinales y
(0b. cit., p. 91) afirma que «es necesario para que la invencién se considere industrial que tanto
los medios a utilizar en la ejecucién de la invencién, como al resultado a conseguir por ella
puedan ser calificados de industriales »,

42. Vid. por todas en la jurisprudencia alemana la sentencia del Bundesgerichtshof de 27 de
marzo de 1969 (GRUR 1969, pp. 672 y ss.) que define la invencién industrial como «una regla
para actuar conforme a un plan mediante la utilizacién de fuerzas de la naturaleza dominables
con vistas a la consecucién de un resultado causalmente previsible». La importancia de esta
definicién es grande, no sélo por su incidencia en el 4mbito de las invenciones microbiolégicas,
sino por la aceptacién que ha tenido en posteriores resoluciones.

Vid. asimismo la mencién que de diversas sentencias hace BErcovrrz, Los reguisitos..., cit., p.
90.

43, KovrirE (Technik..., cit.,, p. 62) se expresa criticamente respecto a la utilizacién de esta
expresién que, empleada por primera vez por el Reichspatentamt, ha tomado carta de naturaleza
en la doctrina.

44. Vid. KoLLE, 0b. y loc. ult. cit. Se senala, ademis, que, en dltimo término, la actividad
meramente intelectual no esta alejada del 4mbito de las fuerzas de la naturaleza, si consideramos
las reacciones quimicas que origina la actividad cerebral.

45. KoLLE, 0b. cit., p. 63.

46. Caracteristico de la invencién es, como ha destacado Bercovitz (Los requisttos..., cit., p.
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3. El soporte légico ante el Derecho de patentes

Con esta breve exposicién relativa al caracter industrial de la invencién po-
demos proceder al examen de la susceptibilidad de proteccién del soporte
légico a través del Derecho de patentes.

Como primera medida es preciso dejar al margen aquellas manifestaciones
del soporte logico, como el denominado «material auxiliar» o «descripcién
de programas». Evidentemente, ninguna de las mencionadas posee caricter
industrial, pues ni implican el empleo de fuerzas de la naturaleza, ni su uti-
lizacién genera un resultado material y concreto. Se trata de estadios pre-
vios a la elaboracién del programa del ordenador. De una indudable impor-
tancia, pero es obvio que en modo alguno pueden acceder a la tutela que
confiere el Derecho de patentes??.

Centrado el tema, pues, en el programa del ordenador, es preciso recordar
que en su elaboracién el programa parte del algoritmo, concebido como so-
lucién abstracta, de naturaleza 16gico-matemadtica, de un problema a través
de un nimero determinado de pasos. El algoritmo, en cuanto tal, no es sus-
ceptible de acceder a la proteccién de la patente; es una mera elaboracién
intelectual, un método matemdtico, que no posee caricter industrial#®, La
programacién exige, partiendo del algoritmo, expresar la regla de solucién
expresada por el mismo en una serie de instrucciones adaptadas al ordena-
dor que ha de recibirlas4®. Ciertamente el programador deberi tener pre-
sente las caracteristicas fisicas del ordenador, pero ello no supone que en
la elaboracién del programa utilice las fuerzas de la naturaleza: simplemente
se limita a expresar en instrucciones accesibles al ordenador la solucién
contenida en el algoritmo, que es la auténtica aportacién. Su utilizacién en
un ordenador no altera esta afirmacion toda vez que el empleo de fuerzas
que ello implica tiene lugar ex-post; la solucién al problema ya esti dada.

85) la relacién medios-fin, a diferencia de la relacién causa-efecto, propia de los descubrimientos,
que estan excluidos del 4mbito de la patente.

47. Vid. KieNzLE, Die Patentierbarkeit..., cit., p. 46; KoLLE, Der Rechtsschutz von Computer-
programmen aus nationaler..., cit., GRUR 1974, p. 14.

48. El propio art. 52-2 del Convenio de Munich establece, junto a los programas de ordenado-
res, la no patentabilidad de los métodos matematicos y actividades intelectuales. A este respecto
es interesante en la jurisprudencia alemana la mencién de la sentencia del Bundesgerichishof
(BGH) de 22 de junio de 1976 (Dispositionsprogramm, GRUR 1977, pp. 96 y ss.) donde la
reinvidicacién, a juicio del Tribunal, versaba sobre un algoritmo, que, por su caricter no indu-
strial, no era susceptible de acceder a la proteccion de la patente. Similar criterio recogen las
sentencias del BGHde 27 de abril de 1977 (Straken, GRUR 1977, pp. 657 y ss) y de 16 de
septiembre de 1980 (Walzstabteilung, GRUR 1981, pp. 39 y ss.).

En el marco de la jurisprudencia estadounidense son importantes las sentencias del Tribunal
Supremo Federal de 20 de noviembre de 1972 (Bensor, GRUR Int. 1973, pp. 75 y ss.) asi como
la de 2de junio de 1978 (Flook, GRUR Int. 1978, pp. 465 y ss.) que declaran que los algoritmos
matemiticos no pueden ser objeto de patente por su carécter de mental steps.

49. Por supuesto, no se trata de dar al ordenador las instrucciones directamente comprensibles
por éste. Téngase en cuenta que el programador trabaja con lenguaje de programacién elaboran-
do el llamado programa fuente que, a través de la compilacién, pasa a ser el programa objeto
expresado en lenguaje maquina. Vid. KIENZLE, 0b. cit., pp. 45 y ss.
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En este sentido, no cabe duda de que el programa del ordenador constituye
una regla para el obrar humano, no industrial, que contiene una mera ela-
boracién intelectual y, consecuentemente, no patentableS°.

Sin embargo, no cabe desconocer que el programa estd destinado a condu-
cir las operaciones a realizar por un ordenador y, ademas, que el programa
se materializa en un objeto fisico, como es el soporte (tarjeta perforada, cin-
ta magnética, ROM, etc.) que lo contiene. Son estas consideraciones, sobre
todo la primera, las que han movido a un determinado sector doctrinal a
propugnar la patentabilidad de los programass!. Se argumenta — y este ra-
zonamiento atiende fundamentalmente a los ordenadores universales — que
el ordenador sin el programa es un objeto inerte, sin posibilidades de fun-
cionamiento; es con el programa cémo el ordenador puede desarrollar su
misién, al ordenar debidamente sus conexiones internas para la realizacion
de una determinada operacién. De esta forma — se afirma$? — puede decir-
se que cada programa da origen a un nuevo ordenador en cuanto que di-
spone de una forma determinada sus circuitos electrénicos. En la progra-
macién de un ordenador universal — se ha sefialado — nos encontrariamos
ante una situacién similar a la de la construccién de un ordenador especial,
esto es, un ordenador construido para la realizacién de una determinada ta-
rea y que ya contiene de un modo fijo sus elementos dispuestos para ello.

No obstante, esta similitud es funcional, no estructural®®, El ordenador
universal no se convierte en un producto nuevo a consecuencia de la pro-
gramacién: las instrucciones se almacenan en su memoria y sélo se produ-
cen alteraciones en sus elementos durante la ejecucién del programa, pero,
por otra parte, estas alteraciones han sido ya previstas por el constructor del
ordenador5*. Es evidente, pues, que, asi considerado, el programa de orde-
nador no constituye un procedimiento de fabricacién susceptible de ser ob-
jeto de patente. Distinto es el supuesto — que mencionaré posteriormente —

50. Asi se manifiestan en nuestra doctrina BErcovirz (Los requisitos..., cit., p. 96) y GOMEZ
SEGADE (La proteccion juridica..., cit., p. 428). Idéntica postura es sustentada mayoritariamente
por la doctrina en otros paises. Asi, BERNHARDT, Lehrbuch..., cit., pp. 27-28; BLUMENTHAL-RI-
TER, 0b. cit., p. 455; KIENZLE, 0b. cit., p. 53; KoLLE, Technik..., cit., p. 66; LINDENMAIER, Das
Patentgesetz, 6. Aufl. bearbeitet von WEeiss, ZEUNERT, ROHL, K6In-Berlin-Bonn-Miinchen, 1973,
nota 9 al paragrafo 1; NimTz, 0b. cit., p. 14; PaNEL, 0b. cil., p. 58.

En sentido similar se han manifestado mayoritariamente los informes presentados por los distin-
tos Grupos nacionales a la Cuestién 57-B: proteccion de los programas de ordenadores en el
Congreso de la ATPPI celebrado en Sn Francisco en 1975 (Vid. AIPPI, Annuaire 1975/1. Con-
grés de San Francisco [3-10 mai 1975]. Rapports des Groupes).

51. Entre otros, Laucuske, Uber die Patentierbarkeit einer Folge von Steuernkriterien und an-
derer Merkmale datenverarbeitender Anlagen, GRUR 1973, pp. 341 y ss.; LuzzaTo-RaiMonb,
Patentability of Software particulary in the european Legislation, RDI 1981, I, pp. 65 y ss.; ZIPSE,
Sind Computerprogrammen Anweisungen an den menschlichen Geist?, GRUR 1973, pp. 123 y ss.
52. Luzzaro-Rammonbi, ob. cit., p. 73.

53. KieNzLE, ob. cit., p. 61. Afirma este autor que, asi como el ordenador construido para un
determinado fin con una programacién fija que forma parte de su estructura existe en el espacio,
el ordenador especifico que resulta de la programacién de un ordenador universal existe sélo en
el tiempo.

54. Kovrg, Der Rechtsschutz von Computerprogrammen aus nationaler..., cit., p. 11.
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de que de un programa se deriven las instrucciones precisas para la con-
struccién de un ordenador o de un elemento basico de él.

Podria pensarse en que el programa de un ordenador universal constituye
un procedimiento de utilizacién (Arbeitsverfabren)55 del ordenador. Cierta-
mente ha de considerarse que la indicacién de las conexiones a realizar por
un ordenador y su funcionamiento como resultado de las mismas posee ca-
racter industrial 6, Sin embargo, la existencia de este caracter industrial es
requisito necesario, pero no suficiente para atribuir la tutela derivada de la
patente, Es preciso que la regla para el obrar humano, ademis de ser indu-
strial, contenga los otros requisitos de patentabilidad, en particular la nove-
dad y la altura inventiva$?. Si tales requisitos concurrieran seria accesible a
la patente la regla que nos ocupa y en este sentido se ha manifestado la
jurisprudencia alemana®®. La doctrina, no obstante reconoce en linea de
principio tal posibilidad, considera que posee escasa virtualidad a la vista de
la flexibilidad y casi ilimitadas posibilidades de utilizacién que presentan los
ordenadores universales 3°.

Finalmente, es preciso rechazar, asimismo, la patente del programa en cuan-
to que, una vez incorporado a un soporte legible, constituye un producto
material y tangible en cuya elaboracién se han utilizado fuerzas de la natu-
raleza. En realidad el soporte como tal no es patentable por clara falta de
novedad. La regla para el obrar humano eventualmente nueva se encuentra
en los datos recogidos en tal soporte, datos que no poseen en absoluto ca-
racter industrial y, consecuentemente, no pueden acceder a la proteccién de
la patente®©.

55. Sobre este tema, que presenta una notable complejidad, vid. KLAUER-MoOHRING, Patent-
rechtskommentar, Band 1, 3. Aufl., Miinchen, 1971, nota 13 al pardgrafo 1; LINDENMAIER, 0é.
cit., nota 50 al paragrafo 1.

56. Asi, KienzLE (0b. cit., p. 65), KorLe (Technik..., cit., p. 72), Terzner (Das materielle
Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt, 1972, nota 80 al paragrafo 1).

57. Sobre la altura inventiva, requisito positivo de patentabilidad, no consagrado positivamente
por las legislaciones hasta épocas relativamente recientes como requisito auténomo, aunque si
recogido por doctrina y jurisprudencia, vid. BErcovitz (Los requisitos..., cit., pp. 299 y ss.),
quien pone de relieve su inclusién dentro de la exigencia de novedad de la invencién como
novedad implicita (0b. cit., p. 315). Independizada la altura inventiva de la novedad en las
nuevas leyes de Patentes, la construccién realizada sigue vigente para nuestro actual Derecho de
patentes, como ha sefialado BErcovrrz, Consideraciones sobre la novedad y la altura inventiva en
las patentes de invencion y en los modelos de utilidad, ADI 1, 1974, pp. 255 y ss. En contra
GoMEz SEGADE, Espasia ante la unificacion..., cit., p. 69.

58. Vid. sentencias del BGH de 22 de junio de 1976 (Dispositionsprogramm, cit., p. 98), 27 de
abril de 1977 (Straken, cit., p. 638).

59. KovrtLE (Technik..., cit., p. 73) senala que, incluso en tal caso, seria mas adecuado proceder
a la proteccién por la via del Derecho de autor, pues la patente de tal procedimiento, aparte del
tiempo y del coste que implicaria su eventual concesién, tendria escaso sentido econémico.
KiENZLE (0b. cit., pp. 63 y ss.) apunta que, reconociendo el caricter técnico, faltaria altura
inventiva. )

60. KIENZLE, 0b. cit., p. 67; PANEL, 0b. cit., p. 58.
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4. El soporte logico en el marco de otras invenciones

En el marco de la proteccién juridica de los programas de ordenadores a
través del Derecho de patentes hay que hacer referencia al supuesto de la
vinculacién de estos programas con otros elementos. Aparece, en primer lu-
gar, la posibilidad de que en la labor de programacién, partiendo del algo-
ritmo®!, se sefialen las conexiones precisas para la construccién de un or-
denador, o mejor dicho, de su elemento fundamental. Ciertamente, estaria-
mos ante un producto o un procedimiento cuyo caricter industrial seria in-
negable y, en consecuencia, susceptible de ser objeto de patente, siempre
que concurran los restantes requisitos precisos®2. Ahora bien, es preciso te-
ner presente que en este caso no puede hablarse de patente de programa.
La patente se concederia para el producto o el procedimiento en cuestion;
es cierto que de alguna manera la solucién l6gico matematica se veria afec-
tada por dicha patente, pero en modo alguno dicha patente implicaria un
derecho de explotacién exclusiva del concepto basico.

En todo caso, frente a las posibilidades de los ordenadores universales pa-
rece dificil que puedan prosperar tales patentes, e incluso desde el punto de
vista practico no suelen tener gran sentido. Su utilizacién tiene lugar alli
donde determinadas tareas se realizan duraderamente y suelen incorporarse
como microprocesadores o dispositivos fijos 3.

Mayor interés presentan, sin duda, las consideraciones que suscita la utiliza-
cién de ordenadores programados de determinada forma, como un elemen-
to més de la invencién. El tema es de trascendencia, porque rara vez se
solicita una patente para un «puro» programa de ordenador, sino que fre-
cuentemente se pretende enmascarar la regla para el espiritu humano, no
industrial, describiendo en las reivindicaciones el funcionamiento del orde-
nador asi programado e indicando los resultados a obtener en el conjunto
del proceso industrial en que se integra la actividad del ordenador.

A este respecto el Convenio de Munich (art. 52-3) sefiala que la exclusién
de patentabilidad contenida en el apartado 2 del citado precepto sélo inter-
viene en la medida en que el objeto para el que se solicita la patente com-
prenda alguna de las invenciones alli mencionadas. Es en este 4mbito don-
de la reciente jurisprudencia estadounidense ha generado algunas resolucio-
nes que pueden inducir a confusion 64,

El problema mencionado deberia ser resuelto determinando en cada caso
concreto cudl es la verdadera regla para el obrar humano para la que se
reivindica la proteccién de la patente, sin consideracién a la formulacién

61. El algebra de Boole, como senala KIENZLE (0b. ¢it., pp. 68 y ss.), suministra los fundamen-
tos tedricos para ello.

62. Asi, BERNAHRDT, 0b. dit., p. 28; KIENZLE, 0b. cit., p. 69; KOLLE, ob. ult. cit., pp. 72-73;
PANEL, 0b. cit., p. 59. En el mismo sentido vid. jurisprudencia citada en nota 58.

63. KOLLE, 0b. y. loc. ult. cit.

64. Vid. STERN, La protection juridique..., cit., p. 171.
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utilizada por el solicitante®5. Ademds, ante la presencia en una reivindica-
cién de elementos de caracter industrial y de cardcter no industrial, se hace
preciso examinar si el nacleo de la invencién, lo que se reivindica como
nuevo, posee caracter industrial®6, Esta forma de proceder fue acogida por
el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos en el ya citado caso
Flook. En esta resolucion, tras reiterar — de acuerdo a la decisién Benson —
la no patentabilidad de los algoritmos, rechazé que «post-solution activity,
no matter how conventional or obvious in itself, can trasform an unpaten-
table principle into a patentable process». Ciertamente esta regla implica
examinar dénde reside la novedad y actividad inventiva, de forma que si se
encuentra en los elementos no industriales de la regla reivindicada, no pro-
cedera la concesién de la patente por recaer sobre un objeto no indu-
strial 67,

Posteriores sentencias ®® han alterado el enfoque del Tribunal Supremo. Re-
conociendo, como se ha sefialado®®, que se mantiene la declaracién basica
de no patentabilidad de los algoritmos, el Tribunal rechaza que el «Point of
Novelty-Approach» sea el criterio adecuado para valorar si una invencién
puede ser objeto de patente conforme al 35 USC § 101. A juicio del Tribu-
nal, la reivindicacion del solicitante ha de ser apreciada — a estos efectos —
en conjunto, como un todo, sin seccionar sus elementos ni dejando fuera de
consideracién los no nuevos para delimitar el auténtico contenido de la rei-
vindicacién7°,

Como consecuencia de esta actitud se concedié una patente para un proce-
dimento de vulcanizacién del caucho que no aportaba nada nuevo sobre los
procesos quimicos, materiales a emplear, importancia de determinadas va-

65. Asi se manifiesta el BGH en sentencia de 7 de junio de 1977 (Priifverfabren, GRUR 1978,
p. 102, con nota de KoLLE), recogiendo declaraciones contenidas en anteriores sentencias como
la de 21 de abril de 1977 (Straken, cit.).

Es de destacar, no obstante, la importancia que a este respecto presenta la redaccién de las
solicitudes de patentes, hasta el punto de que BLUMENTHAL y RITER (0. cit., pp. 518 y ss.)
recogen unas recomendaciones a quienes desempeian tales actividades en orden a la forma a dar
a la redaccién de tales solicitudes.

66. Bercovrrz, Los requisitos..., cit., pp. 97 y ss.; KOLLE, 0b. ult. cit., pp. 64-65. Apunta este
autor dos criterios para proceder en dicho tema: el Uberwiegensgrundsatz y el Ausscheidungs-
grundsatz, senalando los problemas a que puede conducir una rigida aplicacién de los mismos y
alabando la prudente actitud del BGH al respecto.

67. Se trata del « Point of Novelty Approach», sefialado por Nivmtz, 0b. cit., p. 16 y explicitado
mis ampliamente por NusBaum, 35 USC 101 Claim Analysis. - The Point of Novelty Approach,
JPOS 1980, pp. 521 y ss.

68. Sentencias de 3 de marzo de 1981 (Diehr, GRUR Int. 1981, pp. 646 y ss. Vid. asimismo
nota de Botana en ADI 7, 1981, pp. 489 y ss.) y de 12 de marzo de 1981 (Bradley, GRUR Int.
1981, p. 339).

69. BobpEewiG, Anmerkung al caso Diehr, GRUR Int, 1981, p. 651.

70. GRUR Int. 1981, p. 649. Senala el Tribunal Supremo que no es correcto introducir consi-
deraciones sobre la novedad y no evidencia, temas tratados en 35 USC 102 y 103, en el examen
de un tema perteneciente al 35 USC 101, relativo a qué puede ser objeto de patente. Sin embar-
g0, es preciso tener presente que no se trata, a estos efectos, de hacer el examen de novedad,
sino de determinar cuél es el contenido de la reinvidicacién.
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riables, como temperatura, tiempo de vulcanizacién, etc. La tnica diferencia
del procedimento reivindicado frente a los usuales residia en la utilizacién
de una férmula matemitica a través de un ordenador para fijar los tiempos
de apertura de la prensa de vulcanizacion.

Aparte de las consideraciones criticas relativas a la importancia que con tal
doctrina adquiere la redaccién de las reinvidicaciones, la actitud del Tribu-
nal Supremo Federal suscita importantes cuestiones que la Oficina de Pa-
tentes y la Court of Customs and Patents Appeals han comenzado a afron-
tar 7!, Entre ellas, no es la menor, si la — eventual — proteccién por medio
de patentes de los programas de ordenadores, apuntada por la jurispruden-
cia norteamericana, habria de quedar limitada al denominado soporte l6gico
de aplicacién, excluyendo el de base, toda vez que el primero permitiria
limitar la exclusiva conferida por la patente a una utilizacién concreta’?.

En todo caso, podemos concluir sefalando que el soporte légico, los pro-
gramas de ordenadores, no son en cuanto tales suceptibles de proteccién
por la via del Derecho de patentes. Eventualmente, podrian gozar de una
tutela indirecta, en cuanto que indiquen una forma nueva de utilizar un or-
denador, o en cuanto de ellos, 0 — mas precisamente — del algoritmo que
les sirva de base, se infieran las reglas para la construccién de un nuevo
ordenador o un elemento esencial del mismo. Distinto es el caso de las in-
venciones que incorporan, junto a reglas de caracter industrial, un programa
de ordenador, la proteccién de la patente no deberd extenderse a éste, si
bien no cabe desconocer que en este ambito la jurisprudencia norteameri-
cana parece marcar derroteros divergentes.

C) La proteccion del soporte légico por la via del Derecho de autor

1. Planteamiento

De la precedente exposicion se infiere que el soporte légico no encuentra
en el Derecho de patentes el cauce adecuado para su tutela. Corresponde,
pues, ahora aludir a las posibilidades que el Derecho de autor ofrece a tal
efecto.

A este respecto, es significativo que ya en 1964 el Registro de Copyrights
estadounidense hiciera una declaracién en el sentido de que admitia el regi-
stro en el mismo de los programas de ordenadores?3. Posteriormente, la
Comisién creada en 1974 para el estudio del empleo de nuevas técnicas en
las obras protegidas por el Derecho de autor (National Commission on New
Technological Uses of Copyrighted Works - CONTU)7 se manifesté de una

71. Moskowirz, 0b. cit., pp. 223 y ss.

72. STERN, 0b. cit., pp. 171-172, nota 67. :

73. Vid. GRUR Int. 1964, p. 635, asi como las consideraciones de Cary, Copyright - Eintra-
gung und Rechenprogrammen, GRUR Int. 1964, pp. 623 y ss.

74. Nmvtz (Development of the Law..., cit., pp. 17 y ss.) recoge una breve sintesis de los
trabajos de la Comisén.
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manera decidida por la proteccién de los programas de ordenadores me-
diante el Derecho de autor y sus recomendaciones fueron asumidas por el
Congreso al reformar en diciembre de 1980 las secciones 101 y 117 de la
Copyright Act de 1976. De aqui que se afirme que no cabe duda de que en
los Estados Unidos los programas de ordenadores son objeto de proteccién
por el Derecho de autor en cuanto obras cientificas o literarias7°.

En otros ordenamientos la legislacién no contempla de una manera expresa
la tutela de los programas de ordenadores a través del Derecho de autor.
No obstante, tanto la doctrina como la prictica judicial son concordes en la
posibilidad de proteger estas creaciones por la indicada via7¢, habiendo en-
contrado eco en Italia la tesis de que el cauce idéneo se ha de ver a través
de la figura de los derechos afines o conexos al de autor, concretamente a
- través del art. 99 de la Ley de 194177

La importancia del Derecho de autor para la proteccién de los programas
de ordenadores se pone de relieve, asimismo, en el hecho de que en las
Disposiciones-tipo elaboradas por el OMPI en 1977 para la proteccién del
soporte l6gico se adopta — como sefala la propia Introduccién de las mi-
smas’® — «un enfoque inspirado en la legislacion sobre el Derecho de au-
tor, que tiene en cuenta las afinidades de su objeto con el Derecho de au-
tor», si bien contienen tambien elementos propios del Derecho de la com-
petencia desleal’®. Aunque estas Disposiciones-tipo no han sido expresa-
mente asumidas por ningtin Estado, es obvio su valor modélico.

75. Urmer-KoLrrg, Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, cit., p. 491. STERN (La
protection juridigue..., cit., pp. 160 y ss.), coincidiendo en términos generales con la afirmacién,
expresa notables reservas respecto a que el programa objeto, esto es, el programa expresado en
lenguaje maquina, pueda merecer la tutela del Derecho de autor.

La nueva redaccién de las indicadas secciones puede verse en «Le Droit d’auteur», septembre
1981, Lois et Traités, téxte 1-01.

76. Asi en Alemania HABERSTUMPF, Zur urheberrechtlichen Beurteilung..., cit., pp. 142 y ss.;
HusMann, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Miinchen, 1974, p. 93; KoLLg, Der Rechtsschutz
der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland, cit., pp. 449 y ss.; ULMER-KOLLE, 0b. y
loc. cit. En este tltimo trabajo se citan varias recientes sentencias de Tribunales inferiores, en las
que se reconoce mayoritariamente la sujeccion del soporte 16gico al Derecho de autor.

En Francia CoLOMBET (Proprieté litteraire et artistique, deuxiéme edition, Paris, 1980, p. 41),
Dessois (Le Droit d'auteur en France, troisiéme edition, Pari, 1978, pp. 55 y ss.). En la jurispru-
dencia puede citarse la reciente sentencia de la Cour d’Appel de Paris de 2 de noviembre de
1982 (publicada en « Expertisses des systémes d’information», n° 46, decembre 1982, pp. 243 y
ss.), que declara que «la elaboracién de un programa de aplicacién de ordenador es una obra del
espiritu original en su composicién y expresion...».

En Inglaterra el Report of the Commuttee to Consider the Law of Copyright and Designs (Whitford
Report), presentado al Parlamento en 1977 recomienda la proteccién del soporte l6gico por la via
del Derecho de autor (datos tomados de ULMER-KOLLE, 0b. y loc. ait.).

77. CataLINI, Alcune considerazioni in materia di protezione giuridica dei programmi per ordina-
tori, «1l Diritto di Autore», 1981, pp. 306 y ss.; GALTIERL, Note sulla proteggibilita dei program-
mi degli elaboratori elettronici, «1l Diritto di Autorex», 1972, pp. 425 y ss. y [ quaranta anni della
legge italiana sul diritto d'autore, «1l Diritto di autore», 1982, p. 172.

78. Apartado 7 b), p. 5 del texto publicado por el OMPL

79. En el mismo sentido vid. Denkschrift iiber den Rechtsschutz der Datenverarbeitungssoftware
elaborado por la Deutsche Vereinigung fiir gewerblichen Rectsschutz und Urheberrecht (GRUR
1979, p. 301).
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2. Derecho de autor y Derecho de patentes

El Derecho de autor tiene por finalidad la proteccién de determinados bie-
nes inmateriales8. Coincide en ello con el Derecho de patentes, si bien las
diferencias con el mismo son evidentes. Tienen de comdn ambas ramas del
ordenamiento que su objeto estd constituido por bienes inmateriales, que,
en cuanto tales, se apoyan en creaciones de la mente humana que el orde-
namiento juridico hace objeto de derechos subjetivos8!; por consideracio-
nes de interés publico los derechos sobre estos bienes estin temporalmente
limitados y, ademas, estan sometidos a la regla de la territorialidad.

Las diferencias se cifran en que el Derecho de patentes tiende al fomento
del progreso tecnolégico, motivo por el cual sé6lo pueden ser objeto de pa-
tente las creaciones de caricter industrial en el sentido anteriormente ex-
puesto. Por el contrario, el Derecho de autor atiende basicamente al autor,
al creador de una obra del ingenio, con el fin de tutelar el fruto de su crea-
ci6on®2, De aqui una mayor preponderancia de los intereses de la colectivi-
dad en el Derecho de patentes, que se manifiesta tanto en que la patente
sélo nace a consecuencia del acto administrativo de concesién, como en el
hecho de que la proteccién al inventor es efecto reflejo del progreso técnico
aportado a la sociedad®?. En el 4mbito del Derecho de autor, por su parte,
el nacimiento del derecho no requiere inscripcién registral 84, el derecho na-

80. Sobre el concepto de bienes inmateriales — formulado originariamente por KOHLER y de-
sarrollado por TROLLER (Inmaterial Giiterrecht, 1, zweite Aufl., Basel und Stuttgart, 1968, pp. 59
y ss.) — vid. en nuestra doctrina la espléndida y documentada exposicion de Gomez SEGADE (E/
secreto industrial (Know how). Concepto y proteccién, Madrid, 1974, pp. 70 y ss., en especial pp.
73-74). Asimismo pueder consultarse BayLos (Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1978, pp.
95 y ss.) y mds recientemente VICENT CHULIA (Compendio critico de Derecho Mercantil, tomo 2,
Valencia, 1982, pp. 13 y ss.).

ULMer (Urbeber- und Verlagsrecht, Zweite Aufl., Berlin-Géttingen-Heidelberg, 1960, pp. 11 y
ss.) hace algunas matizaciones, en cuanto que — estima — se ha puesto excesivamente el acento
sobre el contenido econémico de los bienes inmateriales, dejando a un lado el derecho moral del
autor, cuya tutela derivarfa de los derechos de la personalidad. Planteamiento éste que — a su
juicio — no se adecua correctamente a la auténtica significacién de la obra objeto del Derecho de
autor.

81. Asi se infiere de la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 1940 (A]
1940, 1148), en la que utiliza la expresién «derecho de autor» como comprensiva del derecho
que compete a todos los autores, tanto de creaciones industriales como de obras que caen bajo la
llamada Propiedad Intelectual.

Recuérdese, por otra parte, cémo en las discusiones que precedieron a la aprobacién en la
Asamblea Nacional francesa de la Ley de Propriedad Intelectual de 1791 se calificaba el derecho
del autor sobre su obra como el — entonces — mas sagrado derecho subjetivo: el de propriedad
(PouILLET, Traité de la Proprieté litteraire et artistique, 3 , ed., Paris, 1908, p. 13). Similar la
valoracién que con respecto al derecho del inventor se hace en la misma sede con ocasién de la
discusién de la Ley de Patentes de 7 de enero de 1791 (vid. referencias en BErcoviTz, La
formacion del Derecho de la competencia, ADI 2, 1975, p. 66).

82. CoOLOMEET, 0b. cit., p. 28; HuBMANN, 0b. cit., p. 2; ULMER, 0b. at., p. 3.

83. Asi BErcovitz, Algunas nociones preliminares..., cit., pp. 116 y ss.; ULMER, 0b. cit., p. 20.
A este respecto es significativa la figura del preuso, admitida generalmente por las legislaciones
para atemperar las rigurosas consecuencias que derivan de los planteamientos del Derecho de
patentes.

84. Este es el criterio seguido por la mayoria de los ordenamientos. En este sentido, tanto la
Ley francesa de 1957 (DesBors, 0b. cit., p. 7), como la alemana de 1965 (HuBMANN, 0b. cit., p.
90) senalan que la proteccién de las obras no requiere formalidad alguna. Siguen, pues, la linea
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ce con la creacién de la obra y, en este sentido, un autor — a diferencia del
inventor — no vera excluida su obra de la proteccién del Derecho de autor
por el hecho de que otro haya creado otra obra conteniendo las mismas
ideas y principios.

En dltimo término, como se ha senalado?®3, las diferencias entre Derecho de
patentes y Derecho de autor se ponen claramente de relieve en que, mien-
tras el primero exige la novedad — nocién de caracter objetivo — para que,
entre otros requisitos, una regla para el obrar humano sea objeto de paten-
te, el Derecho de autor requiere la originalidad — nocién de caracter subje-
tivo — en la creacién, esto es, que refleje la personalidad de su autor, que
contenga su impronta.

El Derecho de autor recae, pues, sobre las obras del ingenio (oeuvres de
Pesprit, geistige Werke) que sean originales, que expresen una creacion per-
sonal (persénliche Schépfung).

La obra, producto del genio, del espiritu de su autor, ha de plasmarse ma-
terialmente hacia el exterior, de forma que pueda ser percibida por los sen-
tidos. Esta obra, asi expresada, es objeto del Derecho de autor, el cual — se
suele afirmar — protege su forma, el modo en que se expresa, no el conte-
nido. Sin perjuicio de compartir las acertadas criticas que a esta formula-
cién se han dirigido8¢, es evidente que con ella se pretende expresar que las
ideas no son susceptibles de apropiracion y este pensamiento es el que sub-
yace al art. 4 de las Disposiciones-tipo para la proteccion del soporte 16gi-
co, al decir que «los derechos conferidos por esta Ley no serdn extensivos a
los conceptos en que se base el soporte 16gico».

3. Soporte légico y Derecho de autor

Estas breves consideraciones sobre el Derecho de autor nos dan pie para
entrar a considerar si el soporte légico es susceptible de proteccion a través

marcada tanto por el Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y artisticas del
1886 (vigente en Espana la revision efectuada en Paris en 1971), como por la Convencién Uni-
versal de Ginebra de 1952 (revisada en 1971 en Parfs) sobre los derechos de autor (en esta
tltima basta la mencién del copyright).

Nuestra vetusta legislacién (Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879), por el contra-
rio, hace depender de la inscripcion en el Registro de la Propiedad Intelectual (art. 36) el goce de
los derechos conferidos por dicho texto legal. Con valoraciones criticas al respecto, vid. BayLos
(0b. cit., p. 651) y Vicent CHULIA (0b. ait., p. 135).

85. Dessors, ob. cit., p. 6.

86. ULMER (0b. cit., pp. 105 y ss.) critica esta expresion, utilizada, entre otros, por KOHLER,
alegando que en la obra protegida por el Derecho de autor existe una estrecha relacién entre
forma y contenido que no permite facilmente su delimitacién, lo que se muestra, por ejemplo, en
las obras musicales, pintura abstracta, etc. En este sentido, propugna este autor (0b. cit., p. 108)
que en vez de distinguir forma y contenido, debe atenderse a la distincién entre los rasgos
individuales de la obra y el material comin, de libre uso, artistico o literario, de que se ha
servido el autor. .

En todo caso, no deja de ser significativo que los propios sostenedores de la distincion forma-con-
tenido hablaran de la «forma interna» para incluir en la tutela del Derecho de autor algo mas
que la simple forma.
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del Derecho de autor. Evidentemente tanto el «material auxiliar» como la
«descripcién del programa» pueden englobarse dentro de la categoria de
«obras» objeto del Derecho de autor. Dejando a un lado — por incorrecta
— la exigencia de que para ser objeto del Derecho de autor la obra ha de
ser estética, en el sentido de bella87, las creaciones que conducen a la ela-
boracién del programa de ordenador (p. €j., descripcién de programa) con-
stistuyen manifestaciones del espiritu humano, obras calificables como cien-
tificas o literarias, expresadas a través del lenguaje y resultado en suma del
esfuerzo de la mente humana388,

Pero, ademas de ser un producto del espiritu humano, la «descripcién del
programa» y el «material auxiliar» han de ser originales para gozar de la
proteccién del Derecho de autor. Esto implica que la creacién en cuestién
exprese las notas o rasgos de la personalidad del autor, su impronta®®. No
cabe duda de que tanto en la «descripcién del programa» como en el de-
nominado «material auxiliar» existe 4mbito suficiente para que el autor de-
je su impronta en el diagrama de proceso o en el plan para el desarrollo del
programa o incluso en otros materiales, como manuales de instrucciones,
etc.?0. Téngase en cuenta, por otra parte, que la exigencia de originalidad
de las legislaciones sobre el Derecho de autor no es rigida: la originalidad
puede ser absoluta o relativa®! y, consecuentemente, residir en la mera ex-
presién, en la composicién y ordenacién del material, en ambas, de forma
que son originales tanto una traduccién o una adaptacién como una sinfo-
nia o una novela de ficcién 2.

El hecho de que las creaciones previas a la elaboracién del programa estén
orientadas a la realizacién de éste no es obsticulo para su proteccién. Es

87. La critica a la exigencia de TROLLER (Inmaterialgiiterrecht cit., p. 427) de un contenido
estético en la obra es muy generalizada; vid. HusMANN (0b. cit., p. 35), KoLLE (ob. ult. cit., pp.
451-452), ULMER (ob. cit., pp. 108-109), ULMER-KOLLE (0b. y loc. ult. cit.).

Una de las tltimas decisiones jurisprudenciales emanadas de los Tribunales alemanes en materia
de proteccién de un programa de ordenador por el Derecho de autor, la sentencia del Landge—
richt de Mannheim de 12 de junio de 1981, deniega dicha proteccién alegando la falta de carac-
ter estético en dicho programa. Vid. una valoracién critica en ULMER- KoLLE, ob. y loc. ult. cit.
En sentido similar, en la doctrina francesa DesBoIs (0b. cit., p. 3) senala la irrelevancia del mérito
de la obra de acuerdo a lo prevenido en el art. 2 de la Ley francesa.

88. A este respecto se alude a la proteccién por el Derecho de autor de las obras denominadas
Kleine Miinze (vid. ULMER, 0b. cit., p. 120) para poner de relieve que no es precisa una elevada
actividad intelectual y que, consecuentemente, la creacion del soporte légico cumple, por lo
general sobradamente, tal exigencia. Asi KoLLE, 0b. cit., p. 453 y la sentencia del BGH de 3 de
junio de 1981 (NJW 1981, p. 2684).

89. COLOMBET, 0b. cit., p. 28, DesBoIS, 0b. cit., pp. 5 y ss.; HuBMANN, 0b. cit., p. 88; ToNa-
sco, Le Droit d’auteur. La radio et la television, Rapports généraux aux [X Congrés international
de Droit Comparé. Teheran 27 septembre-4 octobre 1974, Bruxelles, 1977, p. 455 (separata);
ULMER, 0b. cit., pp. 109 y ss.

90. Asi Denkschrift..., cit., p. 302.

91. Dessors, 0b. cit., p. 9.

92. Obsérvese a este respecto cémo es la originalidad de la obra la que determina el 4mbito de
la proteccién otorgada por el Derecho de autor (ULMER, ob. cit., p. 110), de acuerdo con las
consideraciones recogidas en la nota 86.
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pacifica la doctrina® en reconocer a bocetos, proyectos, etc. la cualidad de
obras, siempre que presenten el grado adecuado de originalidad.

Si de la «descripcién del programa» y del «material auxiliar» pasamos al
programa de ordenador la primera cuestién que se plantea es si, frente al
caricter de obras tuteladas por el Derecho de autor que tienen las creacio-
nes previas al programa, existe margen suficiente para afirmar que el pro-
grama de ordenador también lo es. En base a las afirmaciones de los profe-
sionales de la informdtica la respuesta ha de ser afirmativa: en la elabora-
cién del producto final del soporte légico, el programa, existe un margen de
posibilidades para que el programador deje su impronta personal en el con-
junto de instrucciones destinadas al ordenador, que constituyen el progra-
ma®. A estos efectos, es frecuente comparar el supuesto con el de las obras
cinematograficas, y, sin prejuicio de las cuestiones que puedan plantearse
respecto a la condicién de autor?3, es dominante la opinién de que, excepto
en los programas absolutamente triviales, se cumplen las exigencias del De-
recho de autor.

El hecho de que el programa esté redactado en alguno de los distintos len-
guajes de programacién no obsta a su caricter de obra literaria. Se trata de
un auténtico lenguaje, esto es, de signos convencionales con los cuales es
expresado un pensamiento, comprensible por el circulo profesional conoce-
dor del mismo®. Por otra parte, el hecho de que el programa esté destina-
do a ser utilizado en un ordenador tampoco constituye obsticulo alguno:
sabido es que el destino de la obra es irrelevante a los efectos del Derecho
de autor?7.

Establecido, pues el caracter del programa de ordenador de obra tutelada
por el Derecho de autor, es preciso hacer referencia — siquiera breve — a
los derechos que a su autor confiere. En el 4mbito de los derechos patri-

93. HusMmanN, 0b. at., p. 91; ULMER, 0b. cit., p. 114.

94. Asi DEesBoIs, 0b. cit., p. 56; GOMEZ SEGADE, La proteccion juridica..., cit., p. 434; HABER-
STUMPF, Zur urheberrechtlichen..., cit., p. 147, HuBMANN, ob. cit., p. 93; KorrEk, Der
Rechtsschutz von Computerprogrammen aus..., cit.,, GRUR 1974, p. 9; Korrg, Der Rechtsschutz
der Computersoftware..., cit., pp. 452-453; ULMER-KOLLE, ob. al., pp. 493-494.

En el mismo sentido Denkschrift..., cit., p. 303 y la jurisprudencia menor alemana citada por
UrMeR-KOLLE, 0b. y, loc. ult. cit.

95. Se trata, en suma, de si el programa puede ser una obra derivada de las que constituyen los
estadios previos de su elaboracién y de los problemas que podria plantear el hecho de que los
autores de tales estadios previos al programa y los del programa sean distintos. El tema en
realidad es infrecuente, porque, generalmente, la produccién del soporte l6gico se realiza en el
marco de relaciones laborales, asumiendo, en consecuencia, el empleador los resultados del tra-
bajo — en su dimensién econémica, por supuesto —. Vid. al respecto HABERSTUMPF, 0b. y loc.
ult. cit., y Denkschrift..., loc. ult. cit.

96. HusMmanN, o0b. dit., p. 92; KoLLE, Der Rechtsschutz der Computersoftware..., cit., p. 450.
97. DesBors, op. cit., pp. 54 y ss.
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moniales 8, compete al autor el derecho a explotar su obra®, explotacién
que, a los efectos aqui relevantes, se realizara a través del derecho de re-
produccién (Vervielfiltigungsrecht) y del derecho de comercializacion (Ver-
breitungsrecht) entendido en el sentido de ofrecer e introducir en el trafico
objetos que contienen reproducida la obra, es decir, ejemplares1°°,

La reproduccién tiene lugar cuando se producen uno o varios ejemplares,
es decir, cuando se realiza la fijacién de una obra en un objeto corporal
susceptible de ser percibido por la mente humana 101, Aplicado al programa
de ordenador, existird reproduccién y, por tanto, salvo consentimiento del
autor (o del titular de los derechos patrimoniales), violacién del Derecho de
autor, siempre que el programa elaborado sea transcrito sobre cualquier ti-
po de soporte (papel, cinta magnética, tarjeta perforada, etc.)1°2. En este
sentido, ya constituye una reproduccién la transcripcién de un programa,
generalmente plasmado por el programador de forma manuscrita, a un so-
porte magnético.

Es sabido que los programas para ser utilizados por el ordenador precisan
que el conjunto de sus instrucciones sea expresado en lenguaje maquina.
Ello tiene lugar mediante la operacién llamada de compilacion, en la que el
programa fuente es transformado en programa objeto. Esta operacién es
también una reproduccién: el programa objeto es la versién en lenguaje
méquina del programa fuente redactado en alguno de los lenguajes de pro-
gramacion; no puede considerarse una nueva obra derivada del programa
fuente (como es el caso de las traducciones), porque falta toda actividad
“creadora, al ser hecha la conversién autométicamente mediante un progra-
ma previo 193, Cabe afirmar, pues, que el programa objeto es un ejemplar de
la obra que es el programa, ya que se incorpora a un objeto corporal 104 y,
ademids, su contenido es perceptible por el ser humano%5, Cierto que el
programa objeto — conjunto de series de sefales de 0 y 1 — puede requerir
un notable esfuerzo para percibir su mensaje, pero no es imposible; por
otra parte, siempre cabe la descompilacién 196,

98. Independientemente de que en la caracterizacién del Derecho de autor se acepten los plan-
teamientos monistas o dualistas (vid. al respecto ULMER, Urbeber- und..., cit., pp. 95 y ss.), es
evidente que con la creacién de la obra el autor es tutelado tanto en sus intereses patrimoniales,
como personales, otorgandosele a tal efecto un haz de derechos orientados a ello y que, conse-
cuentemente, pueden agruparse en derechos de contenido patrimonial y derechos de contenido
personal (el llamado «droit moral» del autor).

99. Asi el art. 428 de nuestro Cédigo civil.

100. La reproduccién y la comercializacién iran frecuentemente unidas, en cuanto que la co-
mercializacion requerird la reproduccion; sin embargo, cabe su disociacién: piénsese, por ejem-
plo, en las obras aristicas.

101, HuBMANN, 0b. cit., p. 133; ULMER, 0b. ct., p. 190.

'102.  CAaTaLINg, 0b. cit., p. 299; HABERSTUMPF, 0b. cit., p. 148; ULMER-KOLLE, 0b. cit., p. 498.
103. HABERSTUMPF, 0b. y loc. cit.

104. Puede contenerse tanto en cinta, ficha, etc., como en la propia memoria del ordenador,
del cual puede obtenerse y que en tal caso actua como soporte.

105. En contra se pronuncia STERN, 0b. cit., p. 164.

106. La Copyright Act estadounidense se refiere en la seccién 101, reformada en 1980, al pro-
grama de ordenador como un «conjunto de indicaciones o instrucciones que deben ser utilizadas
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Estando reservado al autor el derecho de reproduccién, es obvio que toda
copia del mismo constituye una violacién del Derecho de autor y asi se
pronuncia el art. 5, iii) de las Disposiciones-tipo. Sin embargo, existe una
notable polémica doctrinal respecto a si la utilizacién de un programa en un
ordenador puede constituir una reproduccién y, por tanto, una violacién
del Derecho de autor. Las Disposiciones-tipo (art. 5, vi) recogen el derecho
del titular del soporte légico a impedir «utilizar el programa de ordena-
dor... para controlar el funcionamiento de una maquina capaz de procesar
informacion...», y reconocen que tal atribucién se situa fuera del 4mbito del
Derecho de autor 107, Idéntico criterio es el sustentado por un sector doc-
trinal que estima dudoso el encaje de tal facultad entre las que emanan del
Derecho de autor198, No obstante, cualificadas voces se han alzado 199 para
reputar existente una reproduccién del programa: se estima que al ejecutar
un programa el ordenador introduce en su memoria las instrucciones. Se
produce asi, aunque sélo sea provisionalmente, una nueva reproduccién del
programa en el ordenador, distinta de la cinta, ficha o disco con que le fue
suministrado. En este sentido se habla de que aparece un nuevo ejemplar.

En realidad con esta construccién se pretende atender a una necesidad fuer-
temente sentida para la proteccién del soporte légico, pero es problematico
que por la via del Derecho de autor se pueda alcanzar tal objetivo: los actos
de utilizacién de la obra no lesionan el Derecho de autor 10, Ciertamente,
seria precisa una especifica previsién legislativa para cubrir sin género de
dudas este importante aspecto de la proteccién del programa.

El derecho de comercializacién se realiza a través de la oferta al publico del
original o de los ejemplares de la obra o de su introduccion en el trafico 111
Con el derecho de reproduccién — frecuentemente su presupuesto — cons-
tituye el medio para que el autor obtenga el fruto econémico de su crea-

directa o indirectamente en un ordenador para producir un resultado determinado» (el subraya-
do es nuestro). Parece claro que con el término directa(mente) se esta aludiendo al programa
objeto, pues el programa fuente no puede utilizarse directamente en el ordenador; es preciso
para ello que las instrucciones consten en lenguaje maquina.

Por otra parte, el apoyo jurisprudencial alegado por STERN (0b. cit., p. 162) para excluir el
programa objeto de la tutela del Derecho de autor es endeble, pues, como él mismo reconoce
(0b. cit., p. 163, nota 25), el fallo del Tribunal de instancia fue confirmado en apelacién en base a
motivos diferentes que permiten suponer infundada la doctrina que tal autor pretende inferir.
Por tltimo, de una manera explicita la Cour of Appeals for the 3d. Circuit en el caso Willians
Electronics Inc. v. Artic International Inc. ha otorgado la tutela del Derecho de autor al programa
objeto, estimando que es un ejemplar de una obra (GRUR Int. 1982, pp. 764-765).

107. Asi, comentario al art. 5, apartado /), p. 14.

108. HABERSTUMPE, 0b. cit., pp. 149 y ss.

109. KoOLLE, 0b. ult. cit., p. 455; ULMER-KOLLE, 0b. cit., p. 499; Denkschrift..., cit., p. 305.
110. HABERSTUMPF (0b. cit., p. 150), que cita como ejemplo la realizacién de una declaracién
de impuestos, siguiendo las indicaciones suministradas por un Manual de la materia.

En todo caso, no cabe ignorar, como se apunta en Denkschrift (loc. ult. cit.), que, si bien el
Derecho de autor no protege contra los meros actos de utilizacién, en materia de soporte 16gico
su utilizacién, concretamente el registro del programa en el ordenador y el funcionamiento de
éste segun tal programa, es la mas importante forma de explotacién.

111.  Asi el pargrafo 17-1 de la Ley alemana de Derecho de autor. Por su parte, el art. 5, vii y
viii de las Disposiciones-tipo se refiere a la comercializacién del soporte légico.
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cién y, obviamente, su juego en lo referente al soporte 16gico es evidente 112,
En este sentido, al igual que sucede en el ambito de los derechos de pro-
piedad industrial 113, en el Derecho de autor juega tambien el llamado prin-
cipio del agotamiento, en cuya virtud, una vez introducido en el trafico con
el consentimiento del autor (o del titular de los derechos patrimoniales) un
ejemplar de la obra, éste no podrd oponerse a su ulterior comercializa-
cién 114, Sin embargo, el principio del agotamiento interviene solamente en
los supuestos de enajenacién, esto es, cuando los ejemplares son transmiti-
dos en pleno dominio. Si no fuere asi, si la transmisién se realizare, por
ejemplo, a titulo de arrendamiento, cediéndose el mero uso, es obvio que el
mencionado principio no entraria en juego. A este respecto, tal parece ser
el supuesto habitual en la cesién del soporte 16gico 115,

Dentro del 4mbito de los derechos patrimoniales del autor se puede incluir
la reelaboracién de obras?16, Como es sabido, en su creacién el autor toma
datos, temas e ideas del mundo exterior y sobre ellos proyecta su intelecto,
dando lugar a una obra original en cuanto que contiene la impronta de su
autor, en cuanto que refleja su personalidad!?. Estos materiales de que se
ha servido el autor pueden ser materiales libres o, por el contrario, puede
haber utilizado también materiales tomados de otras obras tuteladas por el
Derecho de autor. En este dltimo caso nos encontraremos ante una reelabo-
racién, ante una obra derivada, cuyo caracter de obra dependeri de que
posea el suficiente grado de originalidad. El ordenamiento juridico recono-
ce el caricter de obras de estas reelaboraciones, pero la tutela que confiere
no se extiende a su explotacién, salvo con expreso consentimiento del autor
de la obra originaria: la razén no es otra, sino que la obra derivada contiene
y reproduce, de alguna manera, la obra originaria 118, Ciertamente, ya la ree-
laboracién supone una reproduccién de la obra originaria, derecho que

112. UrmEer-KoLLE, 0b. y loc. ult. cit.

113. En materia de patentes vid., por todos, LINDENMAIER, 0b. cit., nota 46 al paragrafo 6 de la
Ley alemana; MARCHETTI, Sull’esaurimento del brevetto d’invenzione, Milano, 1974.

En materia de marcas vid. BE1ER, Territorialitit des Markenrechts und internationaler Wirtschaft-
sverkehr, GRUR Int. 1968, pp. 8 y ss.; EisnoLp, Der Verbrauch der Warenzeichenrechte, Diss.,
Wiirzburg, 1971.

114. Asi HuBmaANN, 0b. cit., pp. 136 y ss.; Rewmer, Der Erschipfungsgrundsatz im Urheberrecht
und gewerblichen Rechtsschutz unter Beriicksichtigung der Rechisprechung des Europaischen Ge-
richthofs, GRUR Int. 1972, pp. 221 y ss.; ULMER, Die Entscheidungen zur Kabeliibertragung von
Rundfunksendungen im Lichte urbeberrechtlicher Grundsitze, GRUR Int. 1981, pp. 375-376;
ULMER, Urbeber- und..., cit., pp. 194 y ss.

El pérrafo 2 del pardgrafo 17 de la Ley alemana de Derecho de autor recoge expresamente el
principio del agotamiento.

115. KoLLE, 0b. at., p. 455; ULMER-KOLLE, 0b. y loc. ult. cit.; Denkschrift..., loc. ult. cit.

116. HuBMaNN (0b. cit., pp. 145 y ss.) la estudia como uno mas de los derechos de explotacién
de la obra (Verwertungsrechte). ULmER (0b. dt., p. 213), por su parte, incluye la reelaboracién
dentro de los Nutzungsrechte, estudiandola en el apartado relativo al ambito de proteccién confe-
rido por tales derechos.

117.  Vid. las consideraciones de ULMER (0b. cit., pp. 105 y ss.) respecto a la forma y el conte-
nido de la obra, ya apuntadas supra, nota 86.

118. HuBMANN, 0b. cit., pp. 145-146,
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compete a su autor, pero ésta se considera licita en tanto se limite exclusi-
vamente al uso privado11?,

No es éste el caso en materia de soporte 16gico. La reelaboracién de un
programa de ordenador o de una descripcién del programa (por ejemplo,
traduciéndolo a otro lenguaje o con variaciones no sustanciales) no estd de-
stinado al uso privado, sino industrial 12°, Por esta razén las Disposiciones-
tipo (art. 5, iv y v) prohiben, salvo consentimiento del titular — y dejando a
salvo la creacién independiente (art. 6, parr. 2) — utilizar el programa de
ordenador o la descripcién de programa para elaborar un programa o des-
cripcién de programa idéntico o sustancialmente similar. Sélo la legislacion
estadounidense recoge explicitamente una posicién préxima a las Disposi-
ciones-tipo, aun cuando no en términos tan absolutos!2!; en las restantes
legislaciones se hace precisa una labor interpretativa que seria deseable en-
contrar la adecuada plasmacién normativa, atendiendo a las propias pecu-
liaridades del soporte 16gico.

En alguna ocasién se ha objetado al Derecho de autor su inadecuacién para
la tutela del soporte I6gico en base a su excesivamente amplio plazo de du-
racién 22, En realidad la objecién es de escasa consistencia: la duracién del
Derecho de autor es ciertamente amplia, pero esa amplitud no se pone de
relieve s6lo en relacién con las creaciones del soporte légico, sino también
se manifiesta en una gran cantidad de obras. Para un elevado nimero de
obras carece de toda relevancia el plazo de proteccién otorgado por el De-
recho de autor, toda vez que mucho antes de que concluya ha perdido todo
interés su explotacién. Por otra parte, no cabe desconocer que la proteccion
que dimana del Derecho de autor, a diferencia de los derechos de propie-
dad industrial, no produce efectos de bloqueo. En este sentido, si bien las
Disposiciones-tipo proponen una duracién de la proteccién no superior a
veinticino afos (art. 7), parece evidente que la sujecién del soporte logico al
plazo de proteccién de las leyes del Derecho de autor no constituye ningiin
obstdculo serio 123,

119. Asi el pardgrato 23 de la Ley alemana de Derecho de autor en relacién con el paragrafo 53
(vid. HUBMANN, 0b. y loc. cit.). En el Derecho francés el art. 41-2 de la Ley de 11 de marzo de
1957 no exige el consentimiento del autor para las copias o reproducciones estrictamente reser-
vadas al uso privado del copista y no destinadas a una utilizacién colectiva.

120. Denkschrift..., cit., pp. 304-305. Similar es la explicacién de Husmann (0b. cit., p. 147)
con relacién al diferente tratamiento que el parigrafo 23 de la Ley alemana da a las obras
cinematogréficas, planes y proyectos de las artes plésticas, en relacién a otro tipo de obras.

121. El texto reformado del citado precepto no considera violacién del Derecho de autor la
realizacién de otro ejemplar del programa o de una adaptacién del mismo, cuando: 1) tal nuevo
ejemplar o tal adaptacién sea realizado en cuanto fase esencial para la utilizacién del programa en
relacién con una méquina y no de otra manera, o 2) que el nuevo ejemplar o la adaptacién
tengan la mera finalidad de archivo, debiendo ser destruidos cuando cese la legitima posesion del
programa.

122. Esta objecién es realizada por Zaun, Urbeberrecht und Computer Programme. Versuch
einer Bestandsaufnahme, GRUR 1978, pp. 207 y ss., en especial p. 213,

123. KOLLE, 0b. ult. cit., p. 456; Denkschrift..., cit., pp. 305-306.
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IIT. A MODO DE CONCLUSION

La tutela del soporte légico encuentra, como ya se ha visto, serias dificulta-
des a través del Derecho de patentes. La falta de caricter industrial de la
regla para el obrar humano que el mismo contiene conduce a que — excep-
to en supuestos que bien pueden calificarse de marginales y a la espera de
la evolucién de la jurisprudencia estadounidense — haya de excluirse esta
via.

Distintas son las perspectivas que el Derecho de autor presenta. Dentro de
la categoria de obras se encuadran sin dificultad las creaciones del soporte
légico. Por otra parte, en lineas generales, el contenido patrimonial del De-
recho de autor se manifiesta adecuado para su tutela. Es cierto que el legis-
lador al redactar las leyes de Derecho de autor no tenia presente la pro-
blematica que suscita el soporte 16gico y, en este sentido, las peculiaridades
de tal objeto presentan unas exigencias de proteccién que requieren ser
contempladas legislativamente de modo expreso. Piénsese en temas tales
como la utilizacién del programa en el ordenador o como la reelaboracién
de programas — ya aludidos anteriormente —, donde los planteamientos del
Derecho de autor no se adecuan plenamente a las necesidades de la tutela
del soporte 14gico.

Ahora bien, de aqui a deducir la necesidad de una normativa especial para
la proteccién del soporte 16gico media un amplio trecho. En favor de tal
regulacién especifica se alega la conveniencia de que se atienda de modo
especifico a la tutela juridica de un bien peculiar, cuya relevancia no solo es
grande, sino tambien creciente. Pero, ademds, frecuentemente late en el
fondo la pretensién de proteger de alguna forma los algoritmos, conceptos
bésicos en la programacién, ya que — excluida la via de las patentes — el
Derecho de autor, como es sabido, no se extiende a las ideas 124,

Este problema, en todo caso, excede del ambito de estas consideraciones
para entrar en el campo de la politica legislativa. Las ideas no son apropia-
bles; son el instrumento fundamental para el progreso y, consecuentemente,
tal progreso se veria obstaculizado si no se garantiza el libre acceso a las
mismas. Una cuidadosa ponderacién del amplio espectro de intereses afec-
tados se impone a la hora de decidir si en el sistema del Derecho de los
bienes inmateriales se introduce esta especifica proteccién que, hoy dia,
constituiria un cuerpo extrafio 23,

No cabe desconocer, sin embargo, que a nivel internacional 126 la solucién
que ha cristalizado es la contenida en las «Disposiciones-tipo para la pro-

124. Asi STERN, 0b. cit., p. 190.

125. KoLLE, 0b. ult. cit., p. 459.

126. Un elenco de las diversas propuestas para la proteccién del soporte légico puede verse en
KINDERMANN, Special Protection Systems for Computer Programms. A Comparative Study, IIC
1976, pp. 301 y ss.
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teccién del soporte logico», elaboradas por el OMPI y que estas Disposi-
ciones, que pretenden recoger el contenido minimo de la proteccién del
soporte l6gico, se basan esencialmente en un enfoque propio de la legisla-
cién sobre el Derecho de autor. En este sentido, aceptada como opcion de
politica legislativa la tutela a través del Derecho de autor, parece convenien-
te se contemple especificamente la adecuacién de la normativa a las particu-
laridades del soporte 16gico. Aunque un sector doctrinal12? considera que
una correcta interpretacion de los textos legales cubre las exigencias de pro-
teccién del soporte légico, tal problematica — en absoluto pacifica — pre-
senta la suficiente importancia para merecer la atencién del legislador 128,

127. Denkschrift..., cit., p. 305; KoLLE, 0b. y loc. ult. cit. Las Disposiciones-tipo (Introduccién,
apartado 23, p. 8) reconocen que sus reglas pueden ya estar recogidas en las legislaciones nacio-

nales.
128. Este ha sido el caso de los Estados Unidos de América al reformar en 1980 la Copyright
Act.
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