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I. PANORAMA GENERAL: PATENTE O DERECHO DE AUTOR
 
Un ordenador no puede funcionar sin instrucciones, las cuales son conocidas como programas informáticos, y 
pueden encontrarse ya incorporadas en el ordenador. Dichos programas informáticos se crean, reproducen y 
distribuyen a través de medios separados del equipo, como los CD-ROM, los dispositivos de memoria USB o 
Internet. 

Los regímenes de propiedad intelectual más comunes para proteger aspectos relacionados con los programas 
informáticos son:

• Las patentes; y

• Los derechos de autor

En la mayoría de las legislaciones del mundo, el derecho de autor es claro en cuanto a la protección que otorga 
a los programas informáticos. En Europa, por ejemplo, la directiva sobre la protección jurídica de programas de 
ordenador los reconoce como obras literarias protegidas por derecho de autor. La Ley de Derecho de Autor, 
Dibujos y Modelos y Patentes del Reino Unido, de 1988, sigue el modelo de la mayoría de legislaciones al incluir 
los	programas	 informáticos	en	 la	definición	de	obras	 literarias,	en	el	marco	de	 lo	dispuesto	en	el	artículo	2	del	
Convenio de Berna. Por otro lado, en el artículo 10 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se dispone que los programas de ordenador 
serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna (1971).

En el Perú, los programas de ordenador, o también llamados programas informáticos o software, igualmente 
son considerados “obras” y, de cumplir con el requisito de originalidad, están protegidos por el Derecho de Autor, 
según se dispone en la Ley sobre Derechos de Autor Decreto Legislativo N° 822, los siguientes componentes 
del programa: el código fuente, el código objeto (o ejecutable), la documentación técnica (por ejemplo, memoria 
descriptiva), y los manuales de uso o usuario. 1

Sin embargo, considerar a los programas de software solamente como obras literarias resulta complejo, debido a 
que estos contienen aspectos técnicos que no quedan protegidos por el derecho de autor. El código fuente de un 
programa informático puede ser completamente distinto al de otro programa, y a pesar de ello cumplir la misma 
función y producir un conjunto parecido de instrucciones que den un resultado similar. 

Por ello, se ha considerado que la protección mediante patentes podría resultar aplicable también, en la medida 
en que los ordenadores, y los programas informáticos, son elementos que presentan aspectos funcionales 
relacionados con la ciencia y la tecnología, y por lo tanto con la propiedad industrial. De esta forma, las patentes 
podrían ofrecer un marco de protección en caso se cumplan los requisitos de patentabilidad como son:

• novedad;

• nivel inventivo; y

• aplicación industrial.

1 Guía de Derecho de autor para creadores de software (Indecopi-USAID)
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De estos tres requisitos, la novedad no suele ser un requisito difícil de superar, ya que en general se solicita 
la protección por patente para una nueva funcionalidad, que es resultado de la interacción de un nuevo 
programa	informático,	es	decir	de	un	código	que	se	acaba	de	escribir.	A	menudo,	la	principal	dificultad	reside	
en determinar la presencia o ausencia de nivel inventivo. Sin duda hay nuevos programas informáticos que 
suponen	una	actividad	inventiva,	pero	la	mayoría	de	ellos	evolucionan	(o	se	crean)	a	base	de	modificaciones	
y	mejoras	progresivas.	Estas	modificaciones	progresivas	son	casi	 inevitablemente	obvias,	 la	mayoría	de	 las	
veces, para una persona que trabaja en el sector (es decir, para el experto en la materia); y, por lo tanto, no 
suponen un efecto inesperado o inventivo. En la medida en que la mayoría de programas informáticos se 
elaboran y mejoran de forma progresiva, el problema de demostrar un efecto técnico inesperado deja una 
parte importante de la industria informática sin protección por patentes. 

Otro aspecto a considerar es que las patentes van asociadas a soluciones de carácter técnico, por ende, 
para que una invención pueda protegerse mediante patente tiene que producir algo que se considere una 
solución técnica. Esta consideración ha llevado a que algunos países excluyan los programas informáticos de 
la protección por patente a menos que las invenciones que contienen software produzcan un resultado 
técnico. 

A lo largo de las últimas décadas, los programas informáticos se han introducido en nuestras vidas cotidianas 
a través de los electrodomésticos, los autos, los relojes y los juguetes; al mismo tiempo que en la mayoría 
de países se excluye de la protección por patentes a los programas informáticos. En general, se considera 
que entran en la categoría de materias excluidas porque consisten en ideas abstractas, algoritmos, métodos 
matemáticos,	reglas	y	métodos	de	actividades	mentales	o	meros	principios	científicos	o	lógicos	aplicados	a	la	
solución de problemas técnicos. Por tanto, los programas informáticos por sí solos, “como tales”, quedan 
excluidos de la protección por patente.	Eso	significa	que	no	se	puede	otorgar	una	patente	únicamente	para	
el programa informático, independientemente del contenido del programa en cuestión. 

En opinión de la mayoría de países, para que una patente se pueda otorgar, la invención debe consistir en 
algo distinto del programa informático como tal, es decir, debe tratarse de una invención relacionada con la 
informática, más conocida como invención implementada por ordenador.

Se han realizado varios intentos de patentar programas informáticos incorporados en un dispositivo ROM, 
poniendo énfasis en el dispositivo en cuestión como elemento de equipo. También se han llevado a cabo 
intentos parecidos con grabaciones en cualquier otro tipo de soporte físico, sin embargo, no tuvieron éxito 
porque se consideró que las solicitudes de patente no tenían otro contenido más que el programa informático, 
o porque se trataba de un disco o dispositivo ROM en el que se registra físicamente las instrucciones, y, por 
ende, era solo un vehículo usado para almacenar dichos programas. 

Sin embargo, las invenciones relacionadas con la informática no siempre están excluidas de la patentabilidad. 
De hecho, se trata de una nueva categoría que se ha visto incrementada en las ultimas décadas debido a que 
cada vez son más las invenciones que implican el uso de programas informáticos incorporados en un 
aparato. Por ejemplo, los robots que se utilizan en las líneas de producción se controlan mediante un programa 
informático y lo mismo puede decirse de todo tipo de motores, desde el que va dentro de su auto, hasta el 
que mueve el líquido refrigerante del compresor de su refrigerador. Por tanto, en la medida en que se obtenga 
un efecto técnico y se resuelva un problema técnico a través de un resultado técnico, deja de aplicarse la 
exclusión del programa informático como tal y la invención sería patentable. Todo ello debido a que el programa 
o algoritmo subyacente, cargado y ejecutado en un computador produce un efecto técnico en el mismo 
ordenador o en el mundo externo del computador.

En el caso de Perú, un programa informático que es ejecutado en una computadora, donde el programa no es 
patentable – cuyo único uso concebible es el de ser ejecutado en una computadora – no necesariamente se 
convierte en patentable en caso se describan a los elementos convencionales del equipo. 
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Así, se puede concluir que la “invención” debe considerarse como un todo cuando se evalúa si un efecto 
técnico se produce como resultado del programa informático, y que la pregunta a responder es si la invención 
en conjunto, como combinación de programa informático y otros elementos, es patentable. Sin que sea 
relevante el momento concreto en que se produce el efecto técnico, y sin necesidad de ponderar los aspectos 
técnicos de la invención en relación con sus aspectos no técnicos (el programa informático). Si se dan estos 
requisitos, las invenciones que contienen software pueden patentarse siempre que cumplan con los demás 
requisitos generales de la patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial). 2

Patente Derecho de autor

Coste de adquisición3 Alto Bajo/cero

Coste de ejercicio44 Alto Relativamente alto

Alcance de la protección Amplio Reducido

Divulgación Sí No

2 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los regímenes de propiedad intelectual (PI) para los programas 
informáticos.

3 Coste de adquisición: Es el coste efectivo de una operación, que se obtiene añadiendo al precio de compra todos los gastos 
accesorios que sean necesarios para su puesta en condiciones de funcionamiento como son, en el caso de bienes o mercancías, 
el transporte, el seguro, la instalación, etc.

4	 Coste	de	ejercicio:	En	finanzas,	el	precio	de	ejercicio	de	una	opción,	es	el	precio	fijado	al	cual	el	propietario	de	la	opción	puede	
comprar (en el caso de una opción de compra), o vender (en el caso de una opción de venta), el valor o mercancía subyacente.

Fuente: Eduardo Martín (Oficina Española de Patentes y Marcas)
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II. INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR ORDENADOR

El término “software” es considerado ambiguo, porque está referido a un listado de comandos escrito en 
un lenguaje de programación para implementar un algoritmo, pero también al código binario cargado en un 
aparato basado en ordenador, y también puede abarcar la documentación adjunta. 

Los programas de ordenador se protegen como si fueran una obra literaria, como derechos de autor, el cual 
involucra la protección de:

• Programa de código fuente

• La documentación preparatoria

• La documentación técnica

• Manuales de uso

Es así que en lugar de este término ambiguo se ha introducido el concepto de una invención implementada por 
ordenador o las llamadas “patentes de software”.

El término “patente de software” es de uso frecuente, y se puede interpretar de distintas maneras, y más 
que a programas de ordenadores, está referido a aquellas invenciones implementadas por un ordenador. Una 
invención implementada en ordenador es aquella que implica el uso de un ordenador, una red informática u 
otro aparato programable en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo gracias a un programa de 
ordenador. 5

Aquellas	 invenciones	 que	 incluyan	 un	 programa	 de	 ordenador	 no	 significa	 que	 serán	 patentables	
automáticamente; sin embargo, si se pueden conceder patentes para invenciones implementadas en 
ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva, es decir deberán tener un carácter técnico, 
ser nuevas y realizar una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en el estado de la técnica 
en la fecha que se presenta la solicitud.

En general, no serán patentables aquellas invenciones que involucran programas informáticos que no producen 
ningún efecto técnico, además de la normal interacción física entre un programa y el ordenador, red o aparato 
programable de otro tipo en que se ejecute.

5	 Oficina	Europea	de	Patentes
                       Guidelines for Examination
                       3.6 Programs for computers 
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III. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede patentar el software?

No, el software como tal (puro) no se puede patentar.

¿Qué protegen las invenciones implementadas por ordenador?

Protegen aquellas invenciones donde el programa de ordenador es uno de los elementos que conforman la 
invención, y que además le brinda un carácter técnico a la misma. 

Se considera que una invención implementada por ordenador tiene un efecto técnico si:

1. Afecta el funcionamiento físico o técnico de un dispositivo.

2. Procesa datos que son parámetros operativos de un dispositivo y de cuyo resultado depende el 
funcionamiento técnico de dicho dispositivo.

3. Produce un efecto técnico como resultado de la interrelación entre el ordenador y el mundo exterior

4. En general, si resuelve un problema técnico.

¿Deben las solicitudes de patentes implementadas por ordenador incluir el código fuente del programa?

Las	oficinas	de	patentes,	no	solicitan	la	presentación	del	código	fuente	como	parte	del	documento	técnico	
de una solicitud de patente (descripción, reivindicaciones dibujos y resumen). Es decir, el código fuente no 
es necesario en la descripción de una invención implementada por ordenador; y más bien el solicitante debe 
describir de manera clara y completa, cuál sería el efecto técnico que resulta de este tipo de invención. 
Sin embargo, cabe indicar que en algunos países como en los Estados Unidos sí se adjuntan, pero no se publica 
el código fuente del programa.

¿Por qué se busca patentar las invenciones asociadas a programas informáticos?

No hay una única respuesta para esta interrogante, pero las razones de más relevancia pueden ser las 
siguientes:

1. Que la protección por medio del derecho de autor abarca solo las expresiones, y no los procedimientos, 
los métodos de funcionamiento ni los conceptos matemáticos como tales. 

2. El derecho autor protege la “expresión literal” de las aplicaciones o los sistemas informáticos, más no 
protege los aspectos técnicos subyacentes a dichos sistemas o aplicaciones, las cuales suelen tener un 
alto valor comercial.
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¿Por qué se busca patentar las invenciones asociadas a programas informáticos?

Los sistemas o aplicaciones informáticas pueden formar parte de un ordenador u otro tipo de aparato, desde 
un electrodoméstico hasta un automóvil. Sin embargo, el software inmerso en dichos sistemas o aplicaciones 
informáticas, se crea, reproduce y distribuye en soportes (como, por ejemplo: disquetes, CD-ROM, o en una 
red en línea) independientes del hardware. Los diversos tipos de software realizan diversas funciones técnicas 
como controlar una máquina, regular temperaturas, controlar sistemas de comunicación en red, o como 
interfaces	entre	un	ordenador	y	un	ser	humano,	o	sirven	para	procesar	datos	de	tipo	científico,	financieros,	
económicos, u otros. 

Por lo que, dependiendo de cómo se utilice el software junto con el hardware, puede variar lo que se decida 
proteger como patente. La parte esencial de una innovación asociada a un programa informático puede 
estar en un aparato, un sistema, o un método, una red de procesamiento de datos, o incluso un programa 
informático, por lo que el solicitante debe considerar estos aspectos al momento de valorar las posibilidades 
de proteger a través de una patente.
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IV. BENEFICIOS DE LAS INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR 
ORDENADOR PARA LA SOCIEDAD

El creciente impacto de la tecnología informática

A medida que la tecnología avanza, las invenciones implementadas por ordenador se utilizan cada vez más en 
todos ámbitos de la tecnología. Así se tiene que cada año se incrementa el número de solicitudes de patentes 
relacionadas con áreas en las que se usan. Algunas como los teléfonos inteligentes, los juegos de ordenador, 
y los sistemas de gestión de derechos digitales son muy visibles para el público. Sin embargo, existen muchas 
otras	tecnologías	que	han	aumentado	su	funcionalidad	y	eficiencia	gracias	a	invenciones	implementadas	en	
ordenador, tales como:

• Sistemas de control de motores que usan tecnología de inyección y combustión limpia,

• Métodos de ayuda a conductores y dispositivos de seguridad en automóviles,

• Reducción en el consumo de agua y electricidad en aparatos electrodomésticos, como lavadoras, 
refrigeradoras y aspiradoras,

• Equipos biomédicos,

• Herramientas	de	primeros	auxilios	como	desfibriladores	automáticos.

En muchos casos, es posible que la parte innovadora de un nuevo producto o proceso esté de manera 
subyacente en un programa de ordenador y/o en su implementación computacional, evidenciándose, de esta 
manera, que el impacto de dichas invenciones en nuestra vida diaria está aumentando, así como las ventajas 
tanto para las personas como la sociedad en su conjunto.

Las patentes son concedidas como un intercambio por hacer públicas las invenciones

Las	 oficinas	 de	 patentes	 conceden	 patentes	 para	 las	 invenciones	 que	 cumplen	 con	 los	 requisitos	 de	
patentabilidad establecidos en sus legislaciones que, por lo general, son novedad, nivel inventivo y aplicación 
industrial.	Si	la	invención	a	la	que	se	refiere	una	solicitud	satisface	estos	requisitos,	al	solicitante	se	le	otorga	una	
patente, la cual es un derecho exclusivo temporal que impide que otros utilicen la invención patentada sin el 
consentimiento del titular de la patente. A cambio de dicha protección, la invención debe ser completamente 
divulgada al público. Por lo tanto, los investigadores a menudo también innovan sabiendo que pueden obtener 
protección para sus inventos. De hecho, especialmente en las áreas que tienen altos costos de desarrollo 
de productos e inversión inicial, es difícil imaginar una oportunidad incluso de contemplar la posibilidad de 
comercializar sus productos sin una protección de patentes adecuada. Muy a menudo, por lo tanto, una patente 
es un elemento vital para una comercialización exitosa, constituyéndose en un incentivo esencial para innovar, 
y de hecho mucha innovación no tendría lugar sin patentes. Por lo que, es justo pensar que la protección de 
patentes es tan merecida para las invenciones implementadas en ordenador como para las innovaciones en 
tecnologías tradicionales, siempre que dichas invenciones tengan un carácter técnico, es decir, que incluyan 
una enseñanza técnica para un experto en la materia sobre cómo resolver un problema técnico en particular.
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Patentes para los innovadores, los consumidores y la sociedad

El	sistema	de	patentes	no	existe	únicamente	para	beneficiar	a	los	innovadores.	De	hecho,	todos	obtenemos	
beneficios	 de	 los	 avances	 tecnológicos,	 no	 solo	 como	 consumidores,	 sino	 también	 como	 individuos	
pertenecientes a una sociedad industrializada. De esta manera, dichos avances tecnológicos, facilitados por 
el sistema de patentes ayudan a crear empleos e ingresos; y, por consiguiente, contribuyen al crecimiento 
económico de la sociedad en general.
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V.  ALGUNOS INVENTOS COTIDIANOS IMPLEMENTADOS POR 
ORDENADOR

Un robot con un software “Pepper”, que puede mantener conversaciones 
sencillas con pacientes de demencia, instarlos a que realicen acciones como 
levantarse o tomarse sus medicinas, e incluso informar al doctor de cuántas 
pastillas han tomado a través de su conexión a internet. El robot también puede 
avisar al paciente cuando reciba un correo electrónico y hacerle preguntas como 
cuántos años tienen sus nietos para comprobar si recuerdan correctamente 
datos sobre su familia.

Identificador biométrico,	 que	 sirve	 para	 la	 identificación	 de	 una	 persona,	
mediante la detección de la presencia de la huella dactilar, generándose una 
primera radiación de una primera intensidad y así obtener un mapa vascular del 
dedo	de	la	persona	a	identificar,	a	partir	de	dicha	primera	radiación;	se	genera	
una segunda radiación de una segunda intensidad determinada para obtener 
un	 segundo	mapa	 vascular	 del	 dedo	 de	 la	 persona	 a	 identificar,	 a	 partir	 de	
dicha	segunda	radiación;	finalmente	un	software	de	comparación	de	patrones,	
compara el primer y segundo mapa vascular de los dedos de la mano.

Balón de fútbol inteligente, en cuyo interior presenta una tecnología más propia 
de un smartphone o incluso de un misil teledirigido que el de un balón. Un chip se 
encargará de registrar todos los datos del balón, que serán obtenidos por varios 
módulos y sensores; por ejemplo, cuenta con un sensor de movimiento de alto 
rendimiento, capaz de detectar hasta el más mínimo movimiento. También tiene un 
módulo diseñado para calcular trayectorias a altas velocidades.

Los drones agrícolas están montados con cámaras multiespectrales 
que captan información en un espectro distinto al que puede ver el ojo 
humano. Además, cuentan con software o programas que procesan 
estas imágenes y generan los mapas con información importante para la 
posterior toma de decisiones. Estos drones tienen múltiples posibilidades 
de uso dentro de las actividades rurales, como por ejemplo tareas de 
prevención, planeamiento, supervisión y tareas operativas.

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2VCmGvg

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2GVdGsS

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2GWSnHa

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2Leo82D
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Máquina de anestesia equipada con monitores, que procesan datos y calculan 
la exposición cuantitativa - el índice biespectral (profundidad anestésica y 
disminución de la función cerebral) en tiempo real. El aparato proporciona el 
cálculo online del efecto anestésico intravenoso durante procedimientos médicos. 
El software muestra el curso de anestesia actual y predice su desarrollo en dos 
dimensiones, ayudando al anestesiólogo a dirigir al paciente de la mejor manera 
posible durante la anestesia.

Fuente de la imagen: https://bit.ly/2IV09DW
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Oficina Española de Patentes 
y Marcas (OEPM)

Oficina Europea de Patentes 
(EPO)

Oficina de Patentes y Marcas 
de los Estados Unidos de 

América (USPTO)

Oficina Japonesa de Patentes Administración Nacional de 
Propiedad Intelectual, PRC 

(CNIPA) China

Superintendecia de Industria 
y Comercio.

Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

(Colombia)

Criterios de análisis

La OEPM excluye de la patentabilidad 
a un programa de ordenador “como 
tal”.

La concesión de una patente para 
una invención implementada por 
ordenador exige necesariamente la 
existencia de un problema técnico 
resuelto de una manera novedosa 
y no evidente para el experto en la 
materia.

Las directrices de examen de la 
OEP mencionan que los programas 
informáticos están excluidos de la 
patentabilidad.

Sin embargo, la exclusión no 
aplica para aquellas invenciones 
implementadas por ordenador que 
tienen “carácter técnico” (software 
con efecto técnico).

Para tener un carácter técnico y, 
por lo tanto, no estar excluido de 
la patentabilidad, un programa 
informático debe producir un “efecto 
técnico adicional” cuando se ejecuta 
en un ordenador. Un “efecto técnico 
adicional” es un efecto técnico que 
va más allá de las interacciones 
físicas “normales” entre el programa 
(software) y el ordenador (hardware) 
en el que se ejecuta.

En los Estados Unidos de América 
la protección por patente de las 
invenciones que contienen software 
se limita a las que se registran 
en medios grabables, y no a los 
programas informáticos como tales.

Sin embargo, en los últimos años se 
está tendiendo a ser más estrictos en 
cuanto a la protección de invenciones 
sin características técnicas.

El Tribunal Supremo, a través de sus 
litigios ha ido cambiando sus criterios 
de patentabilidad para las invenciones 
relacionadas con software, sin 
embargo, a la fecha no se aceptan 
invenciones cuyo propósito sea 
meramente abstracto.

La ley de patentes japonesa 
establece que, para que una invención 
relacionada con un programa 
informático sea patentable, la 
invención debe considerarse como 
una “creación de ideas técnicas que 
aplican leyes de la naturaleza”.

Las directrices de examen de la 
Oficina	 Japonesa	 de	 Patentes,	
mencionan que para que una 
invención que contenga software sea 
patentable debe demostrarse que el 
programa y el equipo informático 
funcionan conjuntamente.6

  

Las patentes relacionadas con 
invenciones implementadas por 
ordenador, está permitida, siempre 
y cuando se dé una combinación 
entre hardware y software que 
realmente implique un resultado que 
esté dirigido a solucionar un problema 
técnico.

Se evalúan 2 criterios:

(1) La invención 
reivindicada, debe estar dirigida a 
una de las dos categorías aceptadas 
por el artículo 14 de la Decisión 486: 
producto o procedimiento.

(2) La materia reclamada, 
no debe ser dirigida por completo a 
una excepción a la patentabilidad de 
las relacionadas en el artículo 15 de la 
Decisión 486.

En la aplicación del segundo criterio el 
examinador se pregunta 

¿La materia reclamada está dentro 
de lo considerado una excepción 
a la patentabilidad? o ¿Se puede 
considerar la materia reclamada una 
Aplicación Práctica?

Aplicación práctica:	 se	 refiere	 a	
cómo materia no patentable, puede 
ser aplicada en un producto o un 
proceso real.7 

6 Revista de la OMPI: La protección por patente de las invenciones implementadas por ordenador – febrero 2017
7 GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCIÓN Y MODELO DE UTILIDAD - Colombia

Si analizamos el panorama internacional podemos observar diversos planteamientos en la gestión de la patentabilidad de las invenciones implementadas por ordenador, tal 
como se muestra en la tabla siguiente:

VI.  PLANTEAMIENTOS EN OTROS PAÍSES PARA LAS INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR 
ORDENADOR
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LA HISTORIA DE LAS PATENTES DE SOFTWARE EN ESTADOS 

UNIDOS

Las patentes de software han sido un tema de debate durante décadas. Originalmente, la USPTO evitaba 
otorgar patentes a invenciones que usaban computadoras. En 1968, se crearon pautas que decían que los 
programas de computadora no eran patentables. Sin embargo, a través de una larga serie de casos judiciales, 
este punto de vista cambió gradualmente.

En 1996, la USPTO escribió “Directrices para exámenes de solicitudes relacionados con computadoras“, 
sin	 embargo,	 estas	directrices	estaban	 lejos	 de	 ser	 definitivas.	 Las	directrices	 cambiaron	 constantemente	
como resultado de los casos que se llevaban al Tribunal Supremo y al Tribunal Federal de Apelaciones. Los 
fallos emitidos en el 2013 dieron instrucciones sobre las patentes de hardware y software, con el propósito de 
ayudar	a	la	USPTO	a	decidir	si	las	invenciones	calificaban	como	patentes.

A	 fines	 de	 2014	 se	 publicaron	 algunos	 criterios	 debido	 al	 caso	Alice	Corp	 v.	 CLS	Bank,	 en	 donde	 la	Corte	
Suprema	decidió	que	el	software	no	calificaba	para	una	patente,	porque,	se	la	consideraba	una	idea	abstracta.	
En este caso el Tribunal decidió que las reivindicaciones de la solicitud de patente se enfocaban en una idea 
abstracta. Esto es relevante porque la mayoría de las patentes relacionadas con software tienen algún tipo 
de	 idea	 abstracta,	 pero	 en	 este	 caso,	 las	 reivindicaciones	 se	 enfocaron	 específicamente	 en	 esa	 idea.	 El	
fallo	final	tuvo	un	gran	impacto	en	el	mundo	de	la	ley	de	patentes	de	software.	De	esta	manera	el	caso	Alice	
sentó un precedente, ya que mencionaba que en caso el software mejoraba la forma en que funcionaba una 
computadora	u	otro	dispositivo,	era	probable	que	califique	para	una	patente.	Este	caso,	así	como	el	caso	Bilski	

v Kappos, contribuyeron a orientar sobre qué era patentable y qué no lo era.

Fuente: Adaptada de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby.htm



Caso
Diamond v. Diehr (U.S. 

Suprema Corte 3 de marzo, 
1981)

Alappat (Corte Federal de 
Apelaciones, 29 de Julio de 

1994)

Alice Corp v. CLS Bank (U.S. 
Suprema Corte 19 de junio, 

2014)

Caso Digitech v. Electronics 
for Imaging (Fed. Cir. 2014)

DDR HOLDINGS, LLC v. 
HOTELS.COM, LP (Patente 

US 7,818,399 Corte de 
Apelaciones, Circuito Federal 

2014)

CALIFORNIA INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY v. 

HUGHS COMMUNICATIONS 
INC. (Dist. Court, CD 

California,2014)

Criterio adoptado

Una de las primeras sentencias 
relacionadas con invenciones 
implementadas por ordenador (IIO) en 
los EEUU, referida a un procedimiento 
de vulcanización de caucho sintético, 
donde en una de sus etapas intervenía 
un programa de ordenador, para el 
cálculo del tiempo en que se debían 
abrir automáticamente los moldes.

La Suprema Corte de los Estados 
Unidos,	 ratifica	 la	 decisión	 de	 La	
Corte de Aduanas y de Apelaciones 
de Patentes, respecto a que el 
objeto de la patente versaba sobre 
el procedimiento industrial que 
incorporaba el programa, y no sobre el 
concepto abstracto desarrollado por 
el programa. 

El fallo consideró que el algoritmo 
no era patentable, por su naturaleza 
abstracta; pero que incorporado 
como parte del proceso de fundición 
de caucho le otorgaba una solución 
útil, por lo que, no había razón para 
que se excluya de la obtención de un 
derecho de patente.

Con este fallo se aceptó la 
posibilidad de patentar invenciones 
implementadas con programas de 
ordenador, bajo ciertas condiciones. 

Este caso consistía en un programa 
para mejorar la calidad de un 
osciloscopio digital en un monitor, 
por medio de un software, el cual 
fue patentado por considerarse 
que, al insertarse en una máquina, 
cumplía	 con	 un	 propósito	 específico	
e innovador. 

La Corte Federal reconoció tres 
categorías de objetos no patentables: 
leyes de la naturaleza, fenómenos 
naturales e ideas abstractas, 
siguiendo el criterio utilizado por la 
Suprema Corte.

Este caso fue de especial interés 
debido a que las patentes en litigio 
estaban referidas a un método 
comercial asistido por ordenador, por 
lo que se esperaba obtener ciertos 
criterios en materia de patentamiento 
de programas informáticos. 

Sin embargo, la sentencia de la 
Suprema Corte se limitó a los hechos 
en cuestión, omitiendo cualquier 
mención de la expresión “programa 
informático”.

Con este fallo se hizo hincapié al 
hecho de que proponer una idea 
abstracta, y añadirle la palabra 
“aplicada” mediante un ordenador 
genérico y funciones informáticas 
genéricas,	 no	 era	 suficiente	 para	 ser	
patentable. 

Asimismo, se explicó que la invención 
del caso Diehr si era patentable 
porque utilizaba una ecuación, para 
“resolver un problema tecnológico” 
y “mejorar un proceso tecnológico 
existente”.

Si bien la decisión de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos para el caso 
Alice no trató directamente sobre las 
invenciones asistidas por ordenador, 
esta fue importante debido a que en 
ella	 se	 confirmó	 la	 posición	 respecto	
a casos que tuvieron lugar en los 
decenios de 1970 y 1980, referidos 
a que las invenciones, que mejoran el 
funcionamiento del propio ordenador 
o que realizan una mejora en cualquier 
otra tecnología, son patentables. 

El Circuito Federal rechazó la patente 
que reivindicaba un método para 
la manipulación de datos en un 
sistema de procesamiento digital de 
imágenes, bajo el razonamiento de 
que la reivindicación de la patente 
describía un proceso abstracto no 
patentable para reunir y combinar 
datos que no requiere ser alimentado 
mediante un dispositivo físico. 

Sin limitaciones adicionales, un 
proceso que emplea algoritmos 
matemáticos para manipular la 
información	 existente	 con	 el	 fin	
de generar otra información no es 
susceptible de patentarse.

La patente trataba de una tecnología 
informática para resolver un problema 
que surge en el ámbito de las redes 
informáticas. 

En este caso la Corte consideró que las 
reivindicaciones describían diversos 
elementos de hardware de ordenador, 
pero que en esencia estaban referidas 
al desempeño de una práctica 
comercial abstracta en Internet o 
usando un ordenador convencional, lo 
cual no era patentable. 

El simple hecho de que un ordenador 
existe en el ámbito físico en lugar de 
puramente conceptual “está fuera 
de lugar”. Bajo el precedente de la 
corte suprema, las reivindicaciones 
de este caso fueron descritas de 
manera demasiado amplia y genérica 
para ser consideradas aplicaciones 
suficientemente	 específicas	 y	
significativas	 de	 sus	 ideas	 abstractas	
subyacentes.

Este es un caso importante ya que 
es compatible con el argumento de 
que el software generalmente es una 
materia patentable en los EE. UU., 
siempre que el monopolio buscado 
sea	“lo	suficientemente	estrecho”.

Las reivindicaciones de las patentes 
de este fallo estaban relacionadas con 
métodos y aparatos que mitigan el 
ruido en una señal binaria (“corrección 
de errores”). 

La Corte se pronunció indicando que 
el software es un tema patentable en 
general, sin embargo, si el propósito 
de la invención es abstracto, debe 
existir un concepto inventivo adicional 
que limite adecuadamente las 
reivindicaciones. 

Los algoritmos que simplemente 
resuelven problemas matemáticos 
no son un tema patentable, sin 
embargo, las fórmulas matemáticas 
combinadas con otros elementos 
pueden transformar una idea 
abstracta en un tema patentable, 
especialmente si los algoritmos están 
definidos	estrictamente.

Además, se mencionó que lo 
reivindicado para una actividad 
convencional, rutinaria o bien 
entendida	 no	 significa	 que	 no	 esté	
referida a una idea abstracta.

VII. JURISPRUDENCIA EN TORNO A PATENTES DE SOFTWARE EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cuadro de elaboración propia basado en información publicada en:
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/

https://books.google.com.pe/books?id=RzZydAHtUoIC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=Alappat+software&source=bl&ots=yKGrGyUDUX&sig=ACfU3U0KNhtXCL1YX4FbjzCyE6FujdRjxQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjquPqk1enhAhWx1lkKHVlyAlwQ6AEwC3oECAYQAQ#v=onepage&q&f=false

https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

https://www.bitlaw.com/source/cases/patent/Digitech.html

https://www.frostbrowntodd.com/resources-1700.html

https://casetext.com/case/cal-inst-technology-v-hughes-commcns-inc

http://www.usptotalk.com/Cases/Digital_Image_v_Electronics_for_Imaging.pdf

https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/13-1505/13-1505-2014-12-05.html
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VIII. CONCLUSIONES

• Las	 invenciones	 implementadas	 por	 ordenador	 son	 aún	 tema	 de	 estudio,	 tanto	 por	 las	 oficinas	 de	
patentes	como	por	los	tribunales,	que	aún	no	definen	reglas	aplicables	a	todos	los	casos,	de	modo	que	
se pueda dilucidar si una solicitud cumple o no con las condiciones para ser susceptible de ser patentada; 
por ello, es necesario que los examinadores realicen un análisis de cada caso.

• Solo después del análisis se puede ver claramente si una solicitud presenta características técnicas 
inmersas o no, luego de lo cual se decide si es patentable o no.

• Hay muchos casos “fronterizos” donde la patentabilidad de una invención implementada por ordenador 
no es tan clara, y aún es materia de discusión en muchos países, tales como las invenciones relacionadas 
con	la	inteligencia	artificial.

• La	decisión	de	si	una	invención	implementada	por	ordenador	es	patentable	o	no,	se	da	por	las	oficinas	de	
patentes, a través de sus examinadores.

• Los requisitos que se evalúan en las invenciones implementadas por ordenador son los mismos que 
para cualquier invención: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.
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