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RESUMEN

En los ultimos afios la inteligencia artificial ha experimentado un gran desarrollo llegando
a ser capaz de realizar invenciones de manera autonoma. El sistema de patentes actual
solamente permite que, en una solicitud de patente, se designe a un inventor que sea una
persona natural. En el presente trabajo de investigacion se aborda la posibilidad de que
una inteligencia artificial sea considerada inventor en una solicitud de patente. Se analiza
la justificacion del sistema de patentes actual y la consideracion del peso de los derechos
morales en este. También se hace un estudio de la situacion en diversas jurisdicciones,
asi como de jurisprudencia internacional relativa al caso DABUS y se hace una propuesta
de modificacion del sistema de patentes para adaptar el ordenamiento juridico a esta
nueva realidad tecnologica. Las soluciones propuestas varian desde posturas
conservadoras como construir una fictio iuris para atribuirle la invencion a una persona
natural vinculada a la invencion; posturas intermedias como entender que el inventor es
un agente pudiendo este ser una inteligencia artificial o una persona natural o la creacion
de un nuevo derecho sui generis. También se discuten posiciones completamente

revolucionarias como otorgar personalidad juridica a la inteligencia artificial.

PALABRAS CLAVES

Patente, inteligencia artificial, inventor, Derechos morales, persona natural, agente,
DABUS.



ABSTRACT

In recent years, artificial intelligence has experienced a great development and has
become capable of making inventions autonomously. The current patent system only
allows a natural person to be named as inventor in a patent application. This research
addresses the possibility of an artificial intelligence being considered an inventor in a
patent application. The study also examines the current situation in various jurisdictions,
as well as international case law relating to the DABUS case, and makes a proposal to
modify the patent system in order to adapt the legal regime to this new technological
reality. The proposed solutions range from conservative positions such as constructing a
fictio iuris to attribute the invention to a natural person linked to the invention;
intermediate positions such as understanding that the inventor is an agent who could be
either an artificial intelligence or a natural person, or the creation of a new sui generis
right; or even completely revolutionary positions such as granting legal personality to the

artificial intelligence.
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CAPITULO I. INTRODUCCION
1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DE LA CUESTION

En los Gltimos afios la inteligencia artificial ha progresado de manera exponencial y no
parece que este crecimiento vaya a ralentizarse. Esta tecnologia ha supuesto la mayor
disrupcion en la historia del ser humano (Sobrino, 2021, p. 8). Los sistemas de
inteligencia artificial, que son aquellos sistemas informéaticos que imitan
comportamientos humanos inteligentes como pueden ser jugar al ajedrez o escribir un
poema, cada vez estdn mas avanzados y tienen mayores aplicaciones. Naturalmente, en
el mundo de la innovacion, la inteligencia artificial constituye una herramienta vital para

ayudar a desempefiar el trabajo de los investigadores, cientificos y técnicos.

Hasta hace apenas cinco afios el debate de si una inteligencia artificial podia ser
reconocida como inventor en una solicitud de patente no tenia relevancia. En toda
invencion en la cual interviniese una inteligencia artificial, habia un ser humano
analizando, manipulando, programando, entrenando, tomando decisiones, etc... Es decir,
la actividad inventiva dependia de una persona, que se apoyaba en una inteligencia
artificial para realizar su trabajo. Ejemplo de ello podrian ser las invenciones realizadas
por un ser humano que posteriormente utilizaba una inteligencia artificial para comprobar
los resultados; o invenciones en las que el ser humano identificaba un problema, y una
inteligencia artificial desarrollaba una solucion. En todos esos casos, la inteligencia
artificial habia sido programada para una tarea concreta. No obstante, el verdadero reto
surge cuando una inteligencia artificial sin ninguna intervencion humana es capaz de
identificar un problema y aportar una solucion al mismo (de Concepcién Sanchez, 2020;
Jehan, 2019).

El sistema de patentes actual reconoce al inventor el derecho a ser mencionado como tal
en la solicitud de una patente. Esto nos plantea un reto ante el supuesto en el que una
inteligencia artificial ha inventado algo sin intervencién humana. ¢Puede la inteligencia
artificial ser considerada inventor o solamente puede serlo una persona natural? Si es
obligatorio establecer una persona natural como inventor, ¢es legitimo nombrar a un
inventor que realmente no ha participado en el proceso inventivo? puesto que el
procedimiento lo ha realizado integramente la inteligencia artificial. Si no es posible

nombrar a un inventor persona fisica que no ha aportado significativamente a la



invencion, ¢el sistema de patentes actual no permite patentar una invencion realizada
integramente por una inteligencia artificial? Esto Gltimo no tendria ningln sentido puesto
gue una invencion realizada por una inteligencia artificial puede contar con los tres
requisitos necesarios para patentar una invencién: novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial.
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

El objetivo principal de este trabajo es analizar el problema de la patentabilidad de las
invenciones realizadas por inteligencia artificial. Estudiaremos la distinta consideracion
de las invenciones en funcion del grado de importancia de la actividad de la inteligencia
artificial en el marco de la invencion y del tipo de inteligencia artificial que participe en
el proceso inventivo. Se pretende analizar también la jurisprudencia relativa a las
solicitudes de patente del caso DABUS. Por ultimo, una vez analizado el problema, se

realizard una propuesta de solucion al debate planteado.
3. METODOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACION

La siguiente investigacion ha estado dividida en varias partes. En primer lugar, se ha
establecido un marco conceptual para contextualizar los elementos principales de este
trabajo. En dicho marco conceptual se ha explicado qué es una inteligencia artificial, se
ha definido el sistema de patentes y se ha explicado cdmo ambos elementos convergen
en las invenciones en las que interviene una inteligencia artificial. También se ha

introducido el caso DABUS y el Proyecto Inventor Acrtificial.

A continuacion, se han presentado los principales argumentos sostenidos para que se
conceda el estatus de inventor a la inteligencia artificial. Posteriormente, se ha tratado el
tema principal de la investigacion, el concepto de inventor en el derecho de patentes y la
posibilidad de que este no tenga que ser una persona natural. Una vez situado el punto
principal del debate, se ha procedido a analizar la cuestion en el derecho comparado. Se
ha estudiado la normativa de paises en los que se sigue la postura mayoritaria de que el
inventor sélo puede ser persona fisica como son los casos de China, Japén, Corea del Sur
y Estados Unidos. Ademas, se han analizado los casos de Sudafrica y Australia, los dos
Unicos paises que han tomado una postura contraria al resto de Oficinas de Patentes y han
permitido que una inteligencia artificial sea considerado inventor en una solicitud de

patente. Ademas, a lo largo de la investigacion se hace referencia al caso DABUS en



varias ocasiones, entrandose a valorar la jurisprudencia del mismo en Estados Unidos, el

Reino Unido, la Unidn Europea y Australia.

En este trabajo también se ha tratado de responder a cuestiones secundarias que han
aflorado de la tesis principal como puede ser quién seria el titular de las patentes en las
que el inventor fuese una inteligencia artificial; quién debe ser considerado experto en la
materia, ¢una persona fisica o una inteligencia artificial? o que el hecho de que una
invencion sea patentable y la designacion del inventor son supuestos completamente

desconectados entre si.

Por ultimo, se han realizado varias propuestas de reforma del sistema de patentes para
tratar de adaptar este a la realidad tecnoldgica. Generalmente, se produce un cambio en
la realidad que a su vez lleva al legislador a modificar la norma juridica. No obstante, en
materia de patentes e inteligencia artificial, el legislador tiene la oportunidad de adaptarse

al cambio antes de que este ocurra.
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CAPITULO Il. MARCO CONCEPTUAL
1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“No soy un humano. Soy un robot. Un robot que piensa. Sélo utilizo el 0,12% de mi
capacidad cognitiva. Soy un microrobot en ese sentido. Sé que mi cerebro no es un
“cerebro que siente”. Pero es capaz de tomar decisiones racionales y ldgicas. Me ensefié
a mi mismo todo lo que sé leyendo en Internet, y ahora puedo escribir esta columna. Mi
cerebro hierve de ideas” (GPT-3, 2020). El breve parrafo que precede estas lineas fue
publicado hace dos afios en el periddico The Guardian. Su autor, GPT-3, es una

inteligencia artificial.

Las IAs empiezan a ser capaces de competir con el ser humano en términos de creatividad.
En campos como el descubrimiento de medicinas o el disefio de productos, la inteligencia
artificial ya es capaz de innovar como lo hace el ser humano (Wilson, 2020). La Federal
Court de Australia en el caso Thaler v Commissioner of Patents enumera varias de las
utilidades précticas que tiene la inteligencia artificial en la investigacion farmacéutica
como pueden ser encontrar nuevas aplicaciones a medicamentos ya existentes o ayudar a

desarrollar vacunas.

Indudablemente el potencial de estas maquinas es impensable. De hecho, en una situacion
“ciega” en la que una persona interactuase con una de estas inteligencias artificiales y con
un humano, no sabria distinguir quién es quién. Este experimento es el famoso Test de
Turing, el cual ilustra claramente que el potencial de esta tecnologia es, como poco, igual

al potencial de la mente humana.
1.1 Conceptos basicos

Los primeros programas de ordenador que realizaban tareas automatizadas son los
sistemas expertos. Dichos programas podian realizar tareas repetitivas tomando como
base unos parametros predefinidos, por ejemplo, ante una serie de inputs (edad, nivel de
renta y nimero de hijos) emitir unos outputs (conceder o no conceder una hipoteca)
(Garcia Mexia, 2019, p. 120).
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1.1.1 Inteligencia artificial

Aunque no hay un consenso sobre cémo definir inteligencia artificial, puede aproximarse
como la “subdisciplina del campo de la informatica, que busca la creacion de maquinas
que puedan imitar comportamientos inteligentes”. Ejemplos de comportamientos
inteligentes pueden ser conducir, encontrar patrones, reconocer voces o0 jugar una partida
de ajedrez. La definicion propuesta centra todo el peso de la disciplina en “imitar”, es
decir, una herramienta programada para realizar siempre la misma tarea, aunque no
parezca tener ninguna conexion cognitiva, es una inteligencia artificial (Santana Vega,
2017B).

a. Inteligencia artificial débil

Para Santana Vega (2017B) una inteligencia artificial débil es “aquel sistema que
unicamente pueda cumplir con un conjunto muy limitado de tareas”. Por ejemplo, un
robot que es capaz de andar no podra chutar un balon de fatbol. Dennett (citado en Garcia
Mexia, 2019, p. 122) establece que “en sus actuales manifestaciones, la inteligencia
artificial es parasitaria de la inteligencia humana, sin ir mas alld de atiborrarse
indiscriminadamente de cualquier produccion humana y de extraer los patrones que alli
encuentra. Les faltan (ain) a estas maquinas los fines o estrategias o capacidades para la
autocritica y la innovacion que les permitirian trascender sus bases de datos mediante un
pensamiento reflexivo acerca de su propio pensamiento y sus propios fines”. Sanchez
Garcia (2018, p. 55) la define como “aquellos procesos que buscan simular un

comportamiento humano inteligente”.
b. Inteligencia artificial fuerte

Por otro lado, Santana VVega (2017B) define a la inteligencia artificial fuerte como “aquel
sistema que es capaz de aplicarse a una gran variedad de problemas y dominios
diferentes”. No obstante, hoy en dia, todas las inteligencias artificiales que existen son
débiles. Todavia no se ha conseguido construir un sistema que sea capaz de actuar de
manera autdnoma completa (USPTO, 2020, p. ii). Para Dennett (citado en Garcia Mexia,
2019, p. 122), la inteligencia artificial fuerte es la que “en su momento, si se llega a €I,
permitird hablar de sistemas conscientes de su propia existencia. Estos sistemas, ademas,
terminaran por ser infinitamente superiores a nosotros en la realizacién de todo tipo de

actividades”. Sanchez Garcia (2018, p. 55) define las inteligencias artificiales fuertes
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como aquellos sistemas que “mas que reproducir una actuacion inteligente, persiguen
pensar de manera inteligente” siendo la inteligencia artificial fuerte “la que permitiria la
creacion de entes capaces de solucionar problemas de manera autébnoma”. Dentro del
marco de la inteligencia artificial fuerte encontrariamos a todos los sistemas que fuesen
capaces de tomar decisiones por si mismas al igual que lo hace una persona. Sobrino
(2021, p. 1) cree que en los proximos afios el mundo juridico va a tener que hacer frente
a grandes retos derivados de la atribucion de personalidad a los robots. Aunque esto
todavia esta lejos de ser una realidad, el desarrollo de la inteligencia artificial fuerte podra
determinar el punto de inflexién de conferir o no personalidad juridica a la inteligencia

artificial.

La distincion entre inteligencia artificial débil y fuerte es especialmente importante en
esta investigacion puesto que sobre esta distincion pivotara la necesidad o no de reformar

el sistema de patentes.
1.1.2 Machine learning

El machine learning o aprendizaje automatico es la “rama de la inteligencia artificial, que
busca dotar a las maquinas de capacidad de aprendizaje”. Consiste en ser capaz de generar
un conocimiento a partir de un conjunto de experiencias. No es lo mismo una maquina
programada para que se mueva que programada para que aprenda a moverse (Santana
vega, 2017B).

a. Aprendizaje supervisado

Es el aprendizaje basado en descubrir la relacion existente entre una variable de entrada
y una de salida. Se trata de ensefiarle a la inteligencia artificial el output que quieres a
determinado input. Si se entrena lo suficientemente bien a la maquina, llegard un
momento en que al darle inputs que no haya visto nunca, sea capaz de extraer el output
correcto (Santana Vega, 2017A). Por ejemplo, si a una inteligencia artificial le damos
1000 correos electronicos que un humano clasificaria como spam, esta seria capaz de
encontrar los patrones comunes del correo de spam e identificar correos electronicos de

spam fuera de la muestra utilizada para su entrenamiento.
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b. Aprendizaje no supervisado

Es el paradigma que consigue producir conocimiento a partir de unos datos de entrada.
Es decir, hay unos inputs que se introducen, pero no se espera un resultado concreto. Un
ejemplo de aprendizaje no supervisado es la traduccion de los jeroglificos egipcios a partir
de la Piedra de Rosetta. Si tengo un mismo texto en griego, y en jeroglifico, y solamente
comprendo el griego, puedo ser capaz de descifrar los jeroglificos sin que nada ni nadie
me diga que los resultados obtenidos son correctos (Santana Vega, 2017A). En el
aprendizaje no supervisado, la inteligencia artificial aprende al margen de ningun ser
humano. La manera en que aprende podemos decir que emula a una caja negra, no
podemos saber como lo hace, pero si que podemos extraer lo que es capaz de generar
(Garcia Mexia, 2019, p. 127).

1.1.3 Redes neuronales

Una red neuronal es un conjunto de neuronas artificiales (unidad basica de procesamiento
gue a unos inputs extrae unos outputs, basicamente es una funcion matematica) que puede
aprender de forma jerarquizada. Es decir, las primeras de la red pueden aprender
conceptos basicos como el caucho, el hierro, la madera, las siguientes neuronas conceptos
méas complejos como una rueda o un asiento, y las siguientes, conceptos mucho mas
complejos como un coche. Las neuronas pueden superponerse unas a otras creando capas
de redes neuronales que pueden ir hasta el infinito aprendiendo conceptos cada vez mas

abstractos, complicados e interesantes (Santana Vega, 2017B).
1.1.4 Deep learning

Sanchez Garcia (2018, p. 56) define el aprendizaje profundo o deep learning como los
sistemas que son capaces de imitar al cerebro humano sin la intervencion necesaria de
una persona. Este tipo de sistema “describe un proceso de busqueda automaética para
obtener mejores representaciones de los datos que analiza y estudia, de manera que se

puedan crear conceptos complejos a partir de otros mas simples”.
2. LAPATENTEY SUS REQUSITOS

El derecho de patente es una proteccion al titular de la misma que impide que cualquier
tercero explote la invencion protegida sin autorizacion (Bercovitz, 1986, p. 31). La

patente es por tanto un monopolio estatal concedido al autor de una invencion por un
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periodo de 20 afios. Al finalizar el periodo de monopolio, cualquier sujeto tiene libertad
para explotar la invencion objeto de la patente. Para la concesion de la patente, el
solicitante debe revelar toda la informacion necesaria para realizar la invencion de manera
que cualquier técnico pueda replicarla. Asi pues, mediante el sistema de patentes, se
estimula la comunicacion de los avances cientificos, técnicos o tecnoldgicos en lugar de
el mantenimiento de los avances en secreto beneficiando asi al conjunto de la sociedad
(Romani Lluch, 2009, p. 1099).

La normativa de patentes a nivel mundial requiere del cumplimiento de tres requisitos
para la patentabilidad de una invencion: que esta sea nueva, que implique actividad
inventivay que sea susceptible de aplicacion industrial. Estos tres requisitos son distintos,
acumulativos y ordenados. Es decir, los tres requisitos son conceptos distintos, deben
concurrir a la vez y sin el primero, no cabe ni el segundo ni el tercero; ni sin el segundo,
cabe el tercero (Pedemonte Feu, 1995, p. 34). En Espafia, estos requisitos estan contenidos

en el articulo 4 de la Ley de Patentes.

El concepto de novedad implica que la invencion no puede estar comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica estd compuesto por todos los conocimientos
accesibles al publico en Espafia o en el extranjero, pueden ser accesibles por cualquier
medio, ya sea una descripcion oral, un articulo académico conteniendo la invencion, o
incluso la utilizacion de la misma. Cabe destacar que no solo seria novedosa una nueva
invencion sino también aquella invencion a la que no ha tenido acceso el publico porque
ha sido mantenida en secreto (Pedemonte Feu, 1995, p. 44). El concepto de novedad esta

contenido en el articulo 6 de la Ley de Patentes.

El segundo requisito, contenido en el articulo 8 de la Ley de Patentes, establece que la
actividad inventiva requiere que la invencion vaya mas alla de lo que hasta ese momento
puede realizar un experto en la materia. EI experto en la materia es una ficcion juridica.
Seria una persona con todos los conocimientos relativos al campo de aplicacion de la
invencidn, capaz de entenderlos y con las herramientas necesarias para lograr la invencion
(Sanchez Garcia, 2018, p. 76).

Por ultimo, se requiere también que la invencion sea susceptible de aplicacion industrial

conforme al articulo 9 de la Ley de Patentes. De esta manera, no es patentable una idea
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abstracta que no pueda plasmarse en la practica. Es decir, si una invencion no puede

fabricarse o usarse en una industria, no puede ser patentada.

El derecho de patente es un derecho subjetivo, de naturaleza registral y patrimonial. El
derecho nace desde el momento en que la administracion concede la patente y esta se
inscribe en el Registro de Patentes de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. La
patente puede cederse, transmitirse, concederse una licencia sobre la misma e incluso

ceder su usufructo o hipotecarse (Massaguer, 2006, p. 174).

La gran mayoria de las patentes surgen de una relacion laboral. Generalmente, el
empresario, es el titular del derecho a la patente que se le transmite con base en el contrato
de trabajo. Por lo tanto, serd él quien solicite la patente. Asi lo dispone el articulo 14 de
la Ley de Patentes.

Por ultimo, en su articulo 71, la Ley concede una serie de derechos al titular de la patente
entre los cuales estan: hacer cesar los actos que violen su derecho de patente y prohibir
cualquier acto que pudiera vulnerar su derecho, recibir una indemnizacion por dafios y
perjuicios, embargar los bienes que se hayan producido o importado a Espafia vulnerando
su derecho, atribuirse en propiedad los objetos 0 medios embargados y que se adopten las

medidas necesarias para que no se vulnere su derecho de patente.

3. CONVERGENCIA ENTRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL
INVENTOR EN EL DERECHO DE PATENTES

Una vez se ha definido con exactitud qué es una inteligencia artificial y qué es una patente,

es necesario analizar el punto de union entre ambos conceptos.

En la actualidad, los expertos concuerdan en que Unicamente tenemos a nuestra
disposicién las Ilamadas inteligencias artificiales débiles (Dennett, citado en Garcia
Mexia, 2019, p. 122; Santana Vega, 2017B; Marofio Gargallo, 2020, p. 524; USPTO,
2020, p. ii); y, ademaés, las inteligencias artificiales fuertes son todavia un concepto teérico
que esta lejos de llevarse a la practica. Existen pues diversas maneras de utilizar una
inteligencia artificial en un proceso inventivo, siendo siempre una inteligencia artificial
débil.

Cuando una inteligencia artificial tiene un “rol importante” en un procedimiento

inventivo es necesario distinguir quién es la figura del inventor. Esta decision plantea
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ciertos problemas. En un supuesto “tradicional”, si un medico se encuentra buscando una
vacuna, es sencillo identificar al inventor. No obstante, si el peso inventivo, lo tiene una
inteligencia artificial, es mas complicado identificar al inventor. En estos supuestos, una
persona puede disefar la arquitectura de una inteligencia artificial, otra puede determinar
los datos con los que entrenarla y otra puede desarrollar el algoritmo que permitira a la
inteligencia artificial procesar los datos (USPTO, 2020, p. 5) siendo las tres candidatas a
ser la parte inventora. Cabria incluso que el proyecto de investigacion se estuviese
llevando a cabo en una empresa y que confiase en una universidad o en un centro de
investigacion pioneros en inteligencia artificial para realizar el trabajo relativo a la 1A

introduciéndose asi mas personas que podrian ser consideradas inventor.

Las preguntas que se hace el jurista sobre quién debe ser el inventor no tienen una
respuesta genérica, sino que deben estudiarse caso por caso. Por ejemplo, en paginas
anteriores se explicaba la existencia de redes neuronales que son entrenadas mediante un
aprendizaje supervisado, asi pues, pareceria logico atribuir una invencion generada por
una inteligencia artificial de este tipo a la persona que entrend al sistema; no obstante,
explicabamos también que hay sistemas que aprenden sin estar supervisados, no teniendo
ningun tipo de peso relevante el ser humano en los resultados que un sistema asi puede

llegar a obtener.

Lo que queda claro en este debate, y hay que tener en cuenta por delante de cualquier
cosa es que como bien reconoce Abbott (2019A) “cuando se presenta una IA en calidad
de inventor no se trata de otorgar derechos a las maquinas, sino de proteger los derechos

morales de los inventores humanos tradicionales y la integridad del sistema de patentes ”.
4. QUE ES DABUS Y QUE ROL TIENE EN ESTA INVESTIGACION

DABUS es una inteligencia artificial cuyo nombre proviene de Device for the
Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (Dispositivo para el impulso autonomo
de la conciencia unificada). Esta inteligencia artificial esta basada en dos complejas redes
neuronales. La primera almacena datos a los que se le ha expuesto alterando los pesos de
las conexiones entre las neuronas dando lugar a unos outputs completamente distintos a
los inputs que se le dieron. La segunda red neuronal es una red critica que busca patrones
interesantes por medio de una evaluacion entre los outputs de la primera red neuronal

(Abbott, 2019B). Es decir, DABUS se fundamenta en aprendizaje no supervisado. El
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equipo del doctor Stephen Thaler creo6 la inteligencia artificial y no la instruyé en qué tipo

de resultados queria que extrajese de los datos que esta analiza.

DABUS ha sido capaz de crear dos invenciones de manera autdnoma. Por un lado, un
“contenedor para comida que utiliza disefios fractales para generar hendiduras y bultos”
y por otro “una ldmpara LED disefiada para parpadear a un ritmo que imita las secuencias
de la actividad neuronal en el proceso creativo de ideas, hecho este que dificulta que la

sefial luminosa sea ignorada” (Monteagudo Monedero y Garcia Pérez, 2019; Yi, 2021A).

El doctor Thaler junto a Ryan Abbott y varios expertos mas en materia de inteligencia
artificial y propiedad industrial lleva varios afos trabajando en el “Proyecto Inventor
Artificial” (The Artificial Inventor Project) que busca plantear el debate en distintas
jurisdicciones de si la inteligencia artificial debe ser reconocida o no como inventor. Para
ello han realizado varias solicitudes de patente para las dos invenciones mencionadas en
el parrafo anterior ante las Oficinas de Patentes de distintas jurisdicciones como Estados

Unidos, Reino Unido, Sudéafrica o Australia.

18



CAPITULO I1l. ARGUMENTOS A FAVOR DE QUE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL PUEDA SER CONSIDERADA INVENTOR

1. INCENTIVA A INVERTIR EN I+D+l

Una inteligencia artificial no tiene una motivacion directa en patentar una invencion. La
IA no se va a beneficiar ni del reconocimiento que da ser el inventor de una cosa, ni va a
recibir rédito econémico alguno por ser el titular de una patente (aunque en realidad, el
titular de la patente no seria la propia inteligencia artificial). No obstante, que se
reconozca la posibilidad de patentar invenciones generadas integramente por inteligencia
artificial incentiva que las empresas inviertan dinero en desarrollar sistemas que sean
capaces de generar invenciones de manera autdnoma (Abbott, 2019A; Yi y Madeiros,
2021). En este mismo sentido, Sanchez Garcia (2018, p. 68) cree que las invenciones
generadas por IA no pueden quedar desprotegidas y tienen que poder ser patentadas
porque ello supondria un “incentivo humano al desarrollo de maquinas con capacidad de

crear”.

El sistema de patentes promueve la publicacion de informacion que beneficia al conjunto
de la sociedad mediante la concesién de un monopolio econémico temporal. Si no
existiesen las patentes, muchas empresas no revelarian al publico su conocimiento, sino
que lo mantendrian internamente como un secreto empresarial. Asi pues, si el sistema no
promueve la patentabilidad de la invencion hecha por inteligencia artificial, los titulares

de la misma optarian por mantener en secreto dicha informacion (Yiy Madeiros, 2021).

2. NO HACERLO IMPLICA QUE UNA INVENCION QUE CUMPLE LOS
TRES REQUISITOS NO SEA PATENTABLE

Abbott (2019B) ejemplifica que, si Pfizer tiene que elegir entre utilizar potentes
inteligencias artificiales o equipos de cientificos humanos en la basqueda de farmacos,
estard obligada a utilizar a las personas porque es la Unica manera de obtener una patente,

con el consecuente perjuicio que conllevaria esta ineficiencia para la sociedad.

El articulo 27 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio (TRIPS) establece que “las patentes podran obtenerse por
todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la

tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean
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susceptibles de aplicacion industrial”. En el mismo sentido, en el Convenio de Mdnich
de 1973 en su articulo 52 se establece que “las patentes europeas seran concedidas para
las invenciones nuevas gque supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicacion industrial”. El “podran obtenerse” y “seran concedidas” del articulado es la
traduccion del shall inglés que viene a ser una obligacion de hacer. Asi pues, si no hay
una prohibicion de que las invenciones realizadas por inteligencia artificial que cumplan
con los tres requisitos de la patentabilidad obtengan una patente; no puede, por lo tanto,
entenderse que el sistema de propiedad industrial mundial excluye a estas invenciones

por el mero hecho de que no tengan un inventor persona natural (Jehan, 2019).
3. APROPIACION DE DERECHOS COMO PROPIOS

El hecho de que se solicite una patente de una invencién realizada por inteligencia
artificial designando como inventor a una persona natural es un engarfio. Jurisdicciones
como la estadounidense castigan con multas e incluso con pena de carcel designar con
mala fe a un inventor incorrecto (Jehan, 2019; Newman, 2021). Krumplitsch et al. (2021)
apunta que Thaler, quien, como veremos posteriormente, es uno de los principales
promotores de la posicion a favor de la inteligencia artificial, tendria patentadas varias
invenciones como propias cuando en la realidad la invencion habria sido fruto del trabajo
de una IA.

No obstante, podria considerarse que atribuir la invencion a una persona natural que ha
participado en el procedimiento inventivo es una suerte de fictio iuris. De este modo,
podria atribuirsele el mérito correspondiente al trabajo de una inteligencia artificial a una
persona. Esta construccion juridica reposaria sobre que el peso de la investigacion ha
recaido sobre el trabajo de una persona natural. Es decir, podriamos aplicarlo a
invenciones en las que ha participado una inteligencia artificial débil y pudiéramos
considerar una co-inventoria entre la persona natural y la 1A. De ningn modo cabria
construir la ficcién juridica en el supuesto en que nos hallasemos ante una inteligencia
artificial que hubiese realizado todo el trabajo puesto que eso seria completamente un

engario.

Por otro lado, aunque la inteligencia artificial no tiene ningin interés en que se le
reconozca la autoria de la invencion, la persona natural a la que se le atribuiria la misma,

recibiria un reconocimiento inmerecido que no seria fruto de su trabajo. De igual modo,
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situaria en un mismo plano al inventor de una invencion patentable que ha invertido su
tiempo, incluso su dinero si la invencion no es fruto de una relacion laboral, y que ha
plasmado parte de su personalidad en la invencidn con una persona que ha tomado como
propia una invencion en la que no ha tenido ningln tipo de carga inventiva (Abbott,
2019A).

4. NO SE PODIA PREVER EN EL MOMENTO DE APROBAR LAS
NORMAS VIGENTES

Los defensores de que la IA pueda ser considerada inventor argumentan también que
cuando se aprobaron las normativas de patentes actuales, la inteligencia artificial estaba
todavia muy lejos de poder realizar las tareas que realiza en la actualidad, y que, por lo
tanto, el legislador no se plante6 en ningln momento que una inteligencia artificial

pudiese inventar porque la realidad mostraba que solamente una persona podia hacerlo.

No obstante, este argumento choca frontalmente con la vision del tribunal estadounidense
en la sentencia Thaler v. Hirshfeld. En dicha sentencia se establecié que el legislador
americano habia tenido la posibilidad de reformar la normativa en diversas ocasiones y
no lo habia hecho. Ademas afiadia, que si hubiese que reformular la normativa,

corresponderia al Congreso hacerlo y no a los jueces cambiar la interpretacion.

Este mismo planteamiento casa con la situacion de la normativa espafiola y europea.
Nuestra Ley de Patentes se reformo en el afio 2015 manteniéndose los mismos preceptos
que llevaban vigentes desde la Ley de Patentes de 1986 y que a su vez se basaban en el
Convenio de Munich de 1973.
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CAPITULO IV. CONSIDERACION DE UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
COMO INVENTOR EN UNA PATENTE

1. EL INVENTOR DEBE SER UNA PERSONA FISICA

Ni el Convenio de Munich de 1973 sobre Concesion de Patentes Europeas ni la Ley
24/2015 de Patentes ofrecen una definicion de inventor. Lo que si nos aportan ambas
normativas es que una invencion es “una regla para resolver un problema técnico” y que
la invencion sera patentable si cumple con los tres requisitos previamente mencionados:
novedad, actividad inventiva y susceptible de tener una aplicacién industrial. Podemos
deducir, por lo tanto, que el inventor es la persona fisica que realiza la invencion; no
teniendo ningun tipo de relacién con quien presenta la solicitud de patente (Marofio
Gargallo, 2020, p. 516).

No debemos confundir la figura del inventor con la figura del titular de una patente. El
derecho de patente pertenece al inventor; no obstante, como ya adelantabamos antes, el
inventor puede transmitir el derecho por cualquier medio admitido en derecho. Es muy
comun la transmision del derecho del empleado al empleador en una relacion laboral. Por
lo tanto, la solicitud de patente de dichas invenciones corresponderia al empresario, que
seria quién acabaria siendo titular de la patente, mientras que la figura del inventor seria
el trabajador que realizd la invencion como servicio fruto de su contrato de trabajo
(Bercovitz, 1986, p. 53) .

Del derecho a la invencion emanan el contenido personal y el patrimonial. EI contenido
personal es el derecho personalisimo del autor de la invencién a ser reconocido como tal
(Gomez Segade, 1988, p. 66). Este derecho no se puede transmitir, el inventor no puede
ni aunque sea fruto de su voluntad, ceder su titulo de inventor a un tercero. Romani Lluch
(2009, p. 1148) entiende que al ser la invencion una obra del inventor debe estar protegida

por el ordenamiento juridico.

Al no tener en la Ley una definicion exacta de inventor, debemos acudir a la misma para
tratar de definirlo. El citado articulo 10.1 de la Ley de Patentes, en linea con el articulo
60.1 del Convenio de Mdnich establece que el inventor tiene derecho a patentar, asi como

a transmitir su derecho de patentar. Para el Catedratico de Derecho Mercantil Gomez

1 Bercovitz analiza el articulo 15 de la Ley 11/1986 con idéntico contenido al de la actual Ley 24/2015.
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Segade (1988, p. 66) solamente las personas naturales pueden realizar invenciones puesto
que estas son creaciones de la mente humana, siendo una manifestacion del derecho al
libre desarrollo de su personalidad garantizado en el articulo 20.1.b de la Constitucion “se

reconoce[n] y protege[n] los derechos q la produccion y creacion [...] técnica”.

Es maés, tanto la Ley de Patentes como el Reglamento para su ejecucion (Real Decreto
316/2017) hacen referencia en varias ocasiones a que el inventor debe ser una persona
fisica de manera indirecta: “la invencion hubiere sido realizada por varias personas
conjuntamente”, “la invencién hubiere sido realizada por varias personas de forma
independiente”, “la designacion del inventor o inventores, con indicacion de su nombre
y apellido o apellidos”. De igual modo lo hace en su articulo 19 el Reglamento de
Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea “si el solicitante no fuese el inventor o
el Unico inventor, la mencion debera realizarse en un documento presentado por
separado, en el que constaran el apellido, el nombrey la direccion completa del inventor”
y el Convenio de Mdnich en su articulo 81 “La solicitud de patente europea debera
comprender la designacion del inventor. Caso de que el solicitante no sea el inventor o
no sea el Unico inventor, la designacion deberda ir acompafiada de una declaracion en la

que se exprese el origen de la adquisicion del derecho a la patente”.

Por otro lado, las Directrices de Examen de Solicitud de Patente de la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (2019, p. A-17) establecen que “solo las personas fisicas pueden
ser designadas como inventoras, y nunca las personas juridicas” (Marofo Gargallo,
2020, p. 517). Aunque la directriz de la OEPM busca clarificar que las personas juridicas
no pueden ser consideradas inventor, de esta normativa puede inferirse también, que la
idea del legislador era clara, solamente puede ser inventor una persona natural. Asi pues,
la no mencién del inventor implicara la denegacién de la solicitud de la patente. También
exige la normativa que si el inventor es persona distinta del solicitante de la patente (como
adelantdbamos, en muchos casos hace la solicitud una empresa siendo el inventor uno o
varios de sus empleados) se aporte una justificacion de cémo se adquiri6 el derecho a

patentar.

Este es un estandar internacional, como analizaremos posteriormente. Desde nuestra
posicién, parece claro que el legislador pensaba Unicamente en que el inventor pudiese
ser una persona natural. Aunque si bien, es razonable que inteligencia artificial pueda ser

considerada inventor, la interpretacion literal del articulo es clara, y no cabria hacer una
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interpretacion teleoldgica de que el legislador Unicamente se refiri6 al inventor persona

natural queriéndose referir a cualquier tipo de inventor.

Retornando al contenido del derecho de patente, debemos diferenciar el contenido moral
del contenido patrimonial de este. Al analizar la patentabilidad de una invencion no se
atiende en ningin momento al derecho moral del inventor. Es decir, no se valora lo que
ha aportado el inventor; ni si han sido varios inventores en qué medida ha aportado cada
uno de ellos. Asi pues, sostenemos al igual que Marofio Gargallo (2020, p. 519), que en
el sistema lo que se protege no es la idea del inventor sino el fomento de la aportacion de
una solucién a un problema técnico realizada mediante la aportacion de una solucion

tecnologicamente novedosa.

Este derecho de caracter personal es el derecho a ser reconocido como autor de la
invencion existiendo incluso tras la finalizacién de la patente o la muerte del inventor
(Gomez Segade, 1988, p. 69) por lo que, de nuevo, parece evidente que el inventor debe
ser persona fisica, una inteligencia artificial no puede morir. Este derecho es un derecho
moral del inventor, y que, por tanto, es independiente de quién sea el solicitante o el titular
de la patente (Pedemonte Feu, 1995, p. 64). Méas adelante abordaremos con detalle el
problema del contenido moral de la patente y la manera de hacerlo casar con la
inteligencia artificial. EI mandato de que en la solicitud de patente se debe designar al

inventor esta contenido en el articulo 25 de la Ley de Patentes.

1.1 Resoluciones EP 18 275 174 y EP 18 275 163 de la European Patent
Office

1.1.1 Designacion del inventor

La European Patent Office (EPO) en las resoluciones EP 18 275 174 y EP 18 275 163
establecio que las solicitudes de dichas patentes no cumplian los requisitos formales para
ser consideradas puesto que habian designado a la maquina DABUS como inventor
vulnerando lo dispuesto en el articulo 81 del Convenio de Munich y 19.1 de su

Reglamento de Ejecucion.

La EPO resolvio que el nombre de una cosa (DABUS) no es equiparable al de una persona
natural puesto que el nombre de una persona no sirve s6lo para identificarla sino para

permitirle ejercitar los derechos que conforman su personalidad. Una cosa, una
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inteligencia artificial, no puede tener derechos que un nombre le permita ejercitar. Es mas,
la EPO clarifica que, en el contexto del inventor, la norma hace referencia sélo a personas
naturales siendo por lo tanto intencién del legislador que el inventor pueda ser s6lo una
persona natural. Ademas, en los trabajos preparatorios del Convenio de Munich
continuamente se hacia referencia al inventor como persona natural. No obstante, si que
se considerd que una persona juridica pudiera ser inventor, pero finalmente no se incluy6

en la norma definitiva, asi pues, la intencién del legislador fue clara.

El Convenio de Munich contempla también en su articulo 62 que “el inventor tiene, frente
al titular de la solicitud de patente o de la patente, el derecho a ser mencionado como tal

inventor en la patente”; contenido igual al del articulo 14 de la Ley espafiola de Patentes.

La EPO establece ademas que la personalidad puede ser natural, la que tiene una persona
al nacer, o legal, la que se le da a la persona juridica en base a una ficcion legal. Afade,
gue a una maquina o inteligencia artificial no se le puede atribuir personalidad en base a
una ficcién legal porgue ni le ha sido dada por medio del legislador ni puede ser construida
con base en jurisprudencia. Por lo tanto, no puede ser titular de los derechos del inventor
una inteligencia artificial en tanto en cuanto no tiene derechos derivados de la

personalidad.

La EPO concluye que no puede inferirse del hecho de que no haya jurisprudencia al
respecto, que una entidad que no sea persona natural pueda ser considerada inventor

conforme a la normativa europea de patentes.
1.1.2 Cesidn del derecho a patentar

La EPO en las dos resoluciones también establecio que el solicitante no habia adquirido
correctamente el derecho a patentar. El equipo de Thaler inicialmente establecié que lo
habia obtenido fruto de una relacion laboral y posteriormente corrigio alegando que se le
habia transmitido el titulo. Al primer argumento, la EPO respondié que al no tener
personalidad juridica una inteligencia artificial no podia ser empleado en una relacion
laboral, sino que era poseida por su propietario. Al segundo argumento, la EPO alegé que
al no poder ser titular de derechos, la inteligencia artificial no podia ser propietaria de los
outputs que produjese. Por lo tanto, no podia transmitir el titulo al solicitante de la patente.

No obstante, el duefio o propietario de la inteligencia artificial si que seria propietario de

25



lo producido por la misma, aunque no podria entenderse que la propiedad se transmitiese

de la méquina al titular.
1.1.3 Designacion o no del inventor

En unasolicitud de patente es obligatorio designar a un inventor. La normativa de patentes
presume que si una invencion cumple con los tres requisitos (novedad, actividad inventiva
y aplicacién industrial) es patentable. Esto quiere decir que, si hay una invencion, se
presume que hay un inventor. Para la EPO la designacion de un inventor y la evaluacion
de los tres requisitos son supuestos independientes. Asi pues, designar correctamente al
inventor es el presupuesto de entrar a analizar si una invencion merece que se le conceda
0 no una patente. El quid de la cuestion esta en modificar la normativa para que, en el
requisito formal de incluir al inventor en la solicitud de patente, pueda figurar una

inteligencia artificial como tal (Marofio Gargallo, 2020, p. 523).
2. LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS DERECHOS MORALES

El sistema de patentes reconoce la labor del inventor mediante dos incentivos que no
pueden separarse de su personalidad; es decir, mientras que para el inventor persona
natural suponen un gran reconocimiento a su trabajo, para el inventor inteligencia
artificial carecen completamente de valor. Al no tener una inteligencia artificial
sentimientos o pensamiento cognitivo; en resumen, la esencia del ser humano, no puede
esta tener derechos morales (Shemtov, 2019, p. 5). Esta idea podria aplicarse incluso a
una inteligencia artificial fuerte, pensemos incluso en un robot humanoide, careceria
también de la esencia que conforma la personalidad del ser humano, y, por tanto, no

podria ser titular de los derechos morales fruto de la patente.

Estos dos incentivos son el reconocimiento y la conexion entre el inventor y la invencion.
Al establecer quién es el verdadero inventor que hay tras una patente, se informa a la
sociedad de quién es la persona a la que hay que reconocer su trabajo. De esta manera, el
inventor adquiere cierta reputacion en el campo de la invencion, que podria incluso
beneficiarse econdmicamente, por ejemplo, si aumentase su caché podria ser contratado
por una empresa para llevar a cabo una investigacion repercutiéndole un beneficio
economico. Por otro lado, se atribuye al inventor la satisfaccion de que se reconozca su

trabajo estableciendo un nexo entre la persona del inventor y la plasmacion de su esencia
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en la invencion. Ninguno de estos dos elementos de la relacion inventor-invencién puede

atribuirsele a una inteligencia artificial (Fromer, 2012, p. 1790).

No obstante, el contenido moral del derecho de patente no es el elemento principal de este
concepto juridico. Es innegable que la razon detras del sistema de patentes que lleva al
poder legislativo a crear una figura que garantice un monopolio es econdmica. El sistema
de patentes persigue que las invenciones sean publicadas de manera que toda la sociedad
tenga acceso a las mismas y para ello dota al titular del derecho de un monopolio
temporal, esto es, el contenido patrimonial del derecho de patente (Marofio Gargallo,
2020, p. 524). De tal manera, el contenido moral es claramente secundario pudiendo

incluso desprenderse de la patente.

Cabe entonces plantear que, aunque una inteligencia artificial no tiene derechos morales,
y por tanto, no se beneficiara del reconocimiento personal que implica ser inventor; ello
no es motivo suficiente para privar a una inteligencia artificial de la posibilidad de serlo,
en tanto en cuanto, pese a desaparecer el derecho moral en estas patentes, continuaria
existiendo el contenido patrimonial que es verdaderamente la razén de ser del sistema de

patentes.
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CAPITULO V. EL CONCEPTO DE “INVENTOR” PERSONA NATURAL EN
EL DERECHO COMPARADO

En las resoluciones EP 18 275 174 y EP 18 275 163 de la European Patent Office se
estableci6 que habia un estandar internacional en las jurisdicciones mas relevantes de que
el inventor de una patente solamente podia ser una persona natural. Dicha concepcion de
la norma es aplicada en Estados Unidos, China, Japon o Corea del Sur. Por otro lado, dos
paises se han desmarcado de esta postura mayoritaria: Sudafricay Australia. En Sudéafrica
se concedié una patente en la que una inteligencia artificial era el inventor por el
procedimiento administrativo regular; y en Australia se le concedio en via judicial una

vez se recurrié la resolucion de la Oficina de Patentes australiana.

1. JURISDICCIONES QUE NO RECONOCEN LA POSIBILIDAD DE QUE
UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SEA CONSIDERADA INVENTOR

Las oficinas de patentes de la Unidn Europea, Estados Unidos, China, Japon y Corea del
Sur conforman el IP5 Offices. El grupo del IP5 Offices aglomera el 80% de las solicitudes
de patentes en el mundo por lo que tiene la responsabilidad de incrementar la eficiencia

del sistema de patentes, asi como de dotarle de seguridad juridica.

En las jurisdicciones del IP5, se requiere que el inventor sea una persona natural. Aunque
es cierto que en ocasiones es dificil distinguir si el inventor de una invencién es una
persona o una inteligencia artificial, es necesario que en la solicitud de patente figure una
persona natural. El IP5 distingue también tres tipos de invenciones: aquellas en las que
una persona inventa y utiliza una inteligencia artificial para verificar la solucion, aquellas
en las que una persona identifica un problema y utiliza a una inteligencia artificial para
obtener la solucion y aquellas en las que una inteligencia artificial identifica el problema
y propone una solucion sin intervencion humana. Por el momento, se aplica la solucion

de que todo inventor debe ser una persona natural en las tres situaciones (IP5, 2018).
1.1 Estados Unidos

En Estados Unidos no hay ninguna regulacion que defina el término “inventor”. La 35
U.S.C., Section 115 establece que en cualquier solicitud de patente debe indicarse el
nombre del inventor, asi como una declaracion del propio inventor alegando que se

reconoce como verdadero inventor de la invencion que se quiere patentar. No obstante,
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la norma exceptla la declaracién, pudiendo efectuarla otro sujeto cuando el inventor ha
fallecido, no tiene capacidad legal, no se le ha encontrado después de haberle buscado
diligentemente o si esta obligado a transferir el derecho de la invencion y se ha negado a

hacerlo.

En Estados Unidos el inventor es la persona que concibe la invencion. Unicamente puede
ser considerado inventor una persona natural puesto que es la Unica que puede concebir
una invencion de acuerdo con la normativa. En el caso de que sea una inteligencia
artificial la que lidere el proceso inventivo, siempre va a haber un humano soportando el
“peso inventivo”. En esta misma linea, para Shemtov (2019, p. 12) el régimen actual de
propiedad industrial permite responder con éxito a los retos planteados por la inteligencia
artificial. No obstante, si en algin momento futuro, una inteligencia artificial es capaz de
soportar toda la labor intelectual del desarrollo de una invencion, parece que si que habria

que plantear una reforma de la normativa de patentes.
1.1.1 Thaler v. Hirshfeld

Thaler v. Hirshfeld es el caso en el que se recurrieron las resoluciones de la United States
Patent and Trademark Office (USPTO) para tratar de considerar a DABUS inventor en

las dos patentes de las invenciones realizadas por la inteligencia artificial.

El equipo de Thaler designé a DABUS como inventor en el campo del nombre afiadiendo
que la invencion habia sido generada por inteligencia artificial. También afadieron la
propia direccién del equipo de Thaler como la direccion del inventor. Ademas,
incorporaron a la solicitud una declaracion en la cual explicaban los motivos por los que
DABUS debia ser reconocido como inventor bajo la legislacion de patentes de Estados
Unidos. En dicha declaracion reconocian a DABUS como una inteligencia artificial
conexionista: una maquina de creatividad. Afiadieron que el legislador no considerd
seriamente la posibilidad de que una inteligencia artificial inventase en el momento de
limitar la posibilidad de ser inventor a individuos; es mas, solicitaron a la USPTO que
definiese el término inventor permitiendo que lo fuese una inteligencia artificial en aras
de garantizar la promocion de la investigacion. Por otro lado, Thaler argumentd también
que DABUS no podia aportar la declaracion de que era el inventor puesto que al ser una

maquina no tenia ni personalidad ni capacidad para hacerlo. Por altimo, la solicitud
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incluia una cesién de todos los derechos de propiedad intelectual de DABUS al doctor

Thaler. Thaler firmo en representacién de DABUS dicha declaracion.

La USPTO identifico que “los datos aportados o la declaracion del inventor no
identificaban al inventor o a su nombre legal” y solicito a Thaler que aportase la
informacién que faltaba. Thaler, de nuevo reiteré que el inventor era DABUS Yy solicit6
que se dejase sin efecto la solicitud de informacion de la USPTO. Asi pues, la USPTO
respondio rechazando la solicitud de Thaler alegando que la manera en que se definia el
término inventor en la norma era clara; se hablaba de “individuo” y de “él o ella”, por lo
que era evidente que se referia a un ser humano. Ademas, en Estados Unidos ya habia
jurisprudencia estableciendo que el inventor debia ser una persona natural como en los
casos Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft y Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp. La
jurisprudencia era clara, la concepcion de la idea es “la realizacién completa de la parte
mental del acto inventivo” y “la formacion en la mente del inventor de una idea definida
y permanente de la invencién completa y operativa tal y como se aplicara posteriormente

en la préactica”; por lo tanto, s6lo una persona natural puede ser un inventor.

En la sentencia, el juez establecio que “la interpretacion de la USPTO de la Ley de
Patentes fue cuidadosamente hecha en consistencia con el lenguaje de la Ley de Patentes
y la jurisprudencia”. Por lo tanto, al ser evidente que el inventor debe ser un individuo, y
el individuo es persona natural, de ninguna manera puede argumentarse que una
inteligencia artificial puede ser inventor. Ademas, concluye el juez, que cuando el
Congreso definié en 2011 que el inventor debia ser un individuo, pudo haber incluido a
la inteligencia artificial y no lo hizo. Por lo tanto, se desestimo también el argumento de
que las normas habian sido aprobadas mucho antes de que la inteligencia artificial fuese
una realidad capaz de inventar. Por Gltimo, el juez concluye que si llegase el momento en
que la inteligencia artificial puede satisfacer los requisitos para ser considerado inventor,

correspondera al Congreso reformar la ley para incluirlo.

Ryan Abbot anunci6 que la decision seria recurrida ante el Tribunal de Apelacion del
Circuito Federal. Bernhardt (2020) considera que serd complicado revertir la sentencia,
pero afirma que el caso ha servido para plantear si el marco normativo actual es o no es

adecuado.
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1.2 Reino Unido

En el Reino Unido, la Oficina de Patentes rechazé la solicitud de Thaler por incumplir
los requisitos relativos a la figura del inventor. El equipo de Thaler llevo el asunto al High
Court en donde el juez establecié que el articulado de la Ley de Patentes inglesa de 1977
era claro y que el inventor solamente podia ser una persona fisica. Ademas, afiadié que
“un tribunal solamente puede hacer una interpretacion de la ley, no puede legislar por si
mismo, ni siquiera cuando haya una gran necesidad politica” (Egbuonu, 2021). La
resolucion fue impugnada por Thaler ante el Court of Appeal. En la sentencia del Court
of Appeal, se siguio la linea marcada por la Oficina de Propiedad Intelectual y por el High
Court. No obstante, uno de los tres jueces si que estaba de acuerdo con la postura de
Thaler. La resolucion ha sido recurrida ante el Supreme Court y sera interesante ver si
este se inclina ante la postura del juez LJ Birss o si continta con la linea marcada por el

resto de los Tribunales.

1.2.1 Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And

Designs

El Court of Appeal se planted tres preguntas: si el inventor tiene que ser una persona, si
Thaler estaba legitimado para solicitar una patente para una invencion hecha por DABUS
y si la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido resolvid correctamente la

solicitud de patente del doctor Thaler.
a. El inventor tiene que ser una persona

El tribunal undnimemente estimé que conforme a los articulos 7'y 13 de la Ley de Patentes
de 1977 el inventor tenia que ser una persona natural (Shuter, 2021). El articulo 7 recoge
el derecho a solicitar la obtencion de una patente. El articulo 7(3) establece que el inventor
es quien concibe la invencion y el 7(2) fija que se le concedera una patente al inventor o
coinventor, a la persona a quien se le hubiese transmitido el derecho a patentar y a los
sucesores en titulo de los dos anteriores. Por otro lado, el articulo 13 establece el derecho
del inventor a ser mencionado como tal. No obstante, uno de los jueces del Court of
Appeal se desmarcd de la postura de la Oficina de Patentes, del High Court y del Court
of Appeal argumentando que el requisito del articulo 13(2) puede cumplirse nombrando

auna inteligencia artificial si el solicitante esta plenamente convencido de que el inventor
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es la inteligencia artificial, si bien el resto del tribunal preferia aplicar la norma de la

manera en que esta redactada (Williams, 2022; Jehan, 2022).

b. Thaler no estaba legitimado para solicitar una patente para una invencion
hecha por DABUS

Thaler argumentd que conforme al articulo 7(2)(b) por medio de la accesion tenia el
derecho para solicitar la patente del mismo modo en que el duefio de un arbol es el
propietario de los frutos producidos por este. No obstante, para el Tribunal, la
interpretacion de Thaler no fue correcta puesto que los intangibles no pueden ser poseidos
de manera excluyente. Argumentaron también que una invencion es una pieza de
informacion y que la informacion no es una propiedad, entendiendo que el articulo 7(2)
se refiere a ser propietario del derecho a solicitar la patente y no a ser propietario de la

invencion o de la informacion (Shuter, 2021; Jehan, 2022).

c. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido resolvié correctamente

la solicitud de patente del doctor Thaler.

El juez L.J. Birss argumentd que conforme al proposito del articulo 13(2) se garantiza
que cuando se comete un error en la designacién del inventor de buena fe, la solicitud de
patente pueda seguir adelante; por otro lado, no le da a la Oficina de Patentes la potestad
de entrar a analizar si la designacién del inventor es correcta, sino que la normativa de
patentes ya tiene estipulado el procedimiento (tanto ex ante como ex post a la concesion
de la patente) para la correccion de estos errores. Si bien, para los otros dos miembros del
tribunal, la Oficina de Patentes no habia entrado a valorar si la designacion era acorde a
la realidad o no, sino que meramente habia establecido que no se habia proporcionado lo
que se requeria en el articulo 13(2): el nombre de un inventor persona natural (Shuter,
2021; Jehan, 2022). Es decir, si se hubiese aportado el nombre de una persona natural que
no hubiera participado en la invencién, la Oficina de Patentes habria dado el visto bueno,

sin entrar a valorar respecto del fondo, si dicha persona era inventor o no.
1.3 China

El articulo 13 del Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes China establece que el
inventor es cualquier persona que haga una contribucion creativa a las caracteristicas

sustantivas de una invencion. Shemtov (2019, p. 13) hace un anélisis de qué es una
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“contribucidn creativa” y qué se entiende por “caracteristicas sustantivas” puesto que en
estos dos elementos reside la clave de la definicién de inventor de la Ley de Patentes
China. El propio articulo 13, matiza que las personas que participan en el desarrollo de
una invencion participando simplemente en trabajo organizacional, o facilitando el uso
de medios materiales o técnicos o participando en tareas auxiliares no sera considerado
inventor. Por otro lado, el articulo 17 de la Ley de Patentes establece que el inventor tiene

derecho a que se indique en la documentacion de la patente que es el inventor (He, 2020).

Las caracteristicas sustantivas se entienden como el concepto de “actividad inventiva” en
Espafia. El articulo 22.3 de la Ley de Patentes china regula el concepto de actividad
inventiva estableciendo que es la aportacion de una invencion con caracteristicas
distintivas y sustanciales mejorando el estado de la técnica anterior. El concepto de
“contribucion creativa” no estd regulado como tal en la normativa de patentes china. No
obstante, la jurisprudencia establece que se debe interpretar como el trabajo intelectual
aportado en relacion con las caracteristicas sustantivas. De hecho, las contribuciones
creativas a las caracteristicas sustantivas se entienden como la concepcién de la idea
original de la invencion. Asi pues, una vez analizado el concepto de inventor, parece
imposible, al menos a corto plazo, que una inteligencia artificial sea considerada inventor.
Aungue una inteligencia artificial pudiese producir materiales imprescindibles para el
desarrollo de la invencidn, el trabajo humano, o la aportacion intelectual de un humano

permitirian que dicha persona pudiese solicitar ser reconocido como inventor.
1.4 Japdn

El concepto de inventor de Japon no esta contenido en ninguna norma, Sino que es una
construccién jurisprudencial. Shemtov (2019, p. 14) basandose en un informe de la AIPPI
ejemplifica que, si A identifica un problema, y este problema es caracteristico de la
invencién, A puede ser considerado inventor. Si B concibe o propone la manera de
solucionar el problema, puede ser considerado inventor, incluso si A daba instrucciones.
Por otro lado, si B simplemente comprueba que la solucion al problema es correcta no

tiene porqué ser considerado inventor.

El sistema de patentes japonés requiere que haya actos de naturaleza inventiva que den
lugar a la invencion. Ademas, dichos actos deben tener una naturaleza creativa. Asi pues,

parece imposible, al igual que en China, que con el nivel tecnolégico actual, una
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inteligencia artificial pueda ser considerado inventor, puesto que es relativamente sencillo
atribuir la carga intelectual de la invencién a una persona natural. Otro debate seria la

posibilidad de designar a la inteligencia artificial como coinventor.
1.5 Corea del Sur

La normativa de patentes de Corea del Sur tampoco tiene una definicion legal del término
inventor, sino que ha construido la figura a raiz de la jurisprudencia. Asi pues, el inventor
es la “persona que ha participado sustancialmente en el proceso creativo de una
invencion”. De igual manera, que en China o en Japon, parece imposible que se dé una
invencion en la que no pueda identificarse la contribucion en algun tipo de sentido de un
ser humano (Shemtov, 2019, p.15).

2. JURISDICCIONES QUE RECONOCEN LA POSIBILIDAD DE QUE UNA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL SEA CONSIDERADA INVENTOR

2.1 Sudafrica

El 28 de julio de 2021 (Patent Journal, 2021), DABUS consiguio ser considerado inventor
en una de las patentes presentadas por Stephen Thaler en Sudéafrica. La resolucion de la
South Africa’s Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) fue a favor de
DABUS por dos motivos principales. En primer lugar, la normativa sudafricana no tiene
una definicion de inventor como en otros estados. Ademas, el procedimiento de solicitud
de patente no requiere de un andlisis exhaustivo de fondo de la patente por lo que, en
teoria, era mucho mas sencillo que la patente fuese aceptada con DABUS como inventor
que en otras jurisdicciones (Egbuonu, 2021; Starostka y Schwartz, 2021; Escribano, 2021;
Yi, 2021A). Por otro lado, la decisién de la CIPC podria venir justificada como una
estrategia politica de atraccion de innovacion y tecnologia (Escribano, 2021). En
cualquier caso, seria interesante analizar una posible oposicion a dicha patente para
comprobar si es capaz de mantenerse vigente puesto que, en el sistema de patentes

sudafricano, las oposiciones a posteriori juegan un papel muy importante.
2.2 Australia

En Australia, inicialmente la Oficina de Patentes rechazé la solicitud de las patentes de
DABUS. No obstante, el equipo de Thaler recurrid las resoluciones y fue capaz de obtener

la sentencia Thaler v Commissioner of Patents a su favor.
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2.2.1 Thaler v Commissioner of Patents

La Oficina de Patentes de Australia rechazo6 que la solicitud nimero 2019363177 saliese
adelante porque no cumplia con el articulo 3.2C(2) (aa) del Reglamento de Patentes
australiano de 1991. Dicho articulo requiere que el solicitante de una patente establezca
quién es el inventor de la invencion gue se plantea patentar. No obstante, la resolucion
fue impugnada ante la jurisdiccion ordinaria australiana que levanto el veto de la Oficina

de Patentes.

Las razones del juez para fallar en favor de considerar a la inteligencia artificial como
inventor son cinco: el inventor debe ser un agente y no una persona natural, las
inteligencias artificiales pueden inventar autbonomamente sin influencia de una persona,
la ley de patentes no establece en ningin momento que el inventor solo pueda ser persona
natural, reconocer a la inteligencia artificial como inventor crea seguridad juridica y

fomenta la innovacion.
a. Lainterpretacion literal del término inventor engloba la inteligencia artificial

El juez hace una interpretacion literal del término inventor estableciendo que es un
sustantivo agente (agent noun) que en inglés son los sustantivos acabados en -or y -er
(inventor en inglés) y que describen el agente que realiza la accién atribuida al verbo.?
Asi pues de la misma manera que el cortacésped es el agente que corta el césped, el
ordenador el que computa, el distribuidor el que distribuye?; el inventor es el agente que

inventa pudiendo ser el agente tanto una persona natural como una inteligencia artificial.

Kim et al. (2021, p. 3) critica esta decision del juez estableciendo que los sufijos -or y -er
en inglés pueden emplearse no sélo para designar a un agente sino para designar una
herramienta. Asi pues, no distingue el tribunal entre la inteligencia artificial como un
sistema con capacidad inventiva de una técnica computacional que se basa en principios
matematicos. En el caso de DABUS, critican que en ningin momento se establecio que
no fuese utilizada como una herramienta. También critican si el procedimiento racional
realizado por una IA puede ser englobado por el verbo inventar puesto que consiste en
“ejecutar operaciones computacionales que se basan en instrucciones dadas por

algoritmos”. Afiaden, ademas, que en la mayoria de las inteligencias artificiales trabajan

2En lo que a la sentencia interesa, el inventor seria el agente que inventa.
3 Los términos en inglés son: lawnmower, dishwasher, computer y distributor.

35



de forma autdnoma en unas pocas tareas rutinarias siendo la norma general que funcionen

bajo un control meticuloso de una persona natural que va tomando decisiones.

También en contra de esta interpretacion del término inventor que hace el juez estan las
previamente mencionadas resoluciones de la EPO que se basan en el informe Shemtov, y
en la linea de actuacion de las Oficinas de Patentes de Estados Unidos, la Union Europea,
China, Japon y Corea previamente citadas: hay un consenso acerca de que el inventor

debe ser una persona natural aun cuando la ley no defina el término inventor.

b. Las inteligencias artificiales pueden inventar autbonomamente sin influencia de

una persona

El juez asume que DABUS ha sido capaz de generar aplicaciones de manera
semiautdnoma de manera que no es vinculable dicha actividad a la actividad realizada
por una persona. Asume también que la IA establece su finalidad y no la persona que la
programa o que la maneja, asume que incluso si una persona prefija la finalidad, la 1A
tiene libertad a la hora de funcionar, asume también que el sistema elige los datos con los
gue se entrena. Ante estas asunciones, el sistema seria autbnomo e inventaria sin el apoyo
de un humano. Por otro lado, Kim et al. (2021, p. 5) critica que la idea de que la IA es
capaz de realizar una invencion de manera autobnoma es falsa, ademas, el juez no define
la diferencia entre sistemas autdbnomos y semiauténomos y choca frontalmente con la
version de la sentencia Thaler v. Hirshfeld en Estados Unidos y con el consenso cientifico.
No existe todavia la que es denominada inteligencia artificial fuerte, sino que todos los
sistemas actuales se limitan a ser meras inteligencias artificiales débiles (UK Intellectual
Property Office, 2021; Dennett, citado en Garcia Mexia, 2019, p. 122; Santana Vega,
2017B; Marofio Gargallo, 2020, p. 524; USPTO, 2020, p. ii).

c. La Ley de Patentes australiana no establece en ningin momento que el

inventor s6lo pueda ser una persona natural

Para la Oficina de Patentes del articulo 15 de la Ley de Patentes puede extraerse que una
inteligencia artificial no puede ser titular de una solicitud de patente, tampoco puede ser
propietaria o ceder la propiedad de una invencién. Sin embargo, justifica el juez que el
Dr. Thaler puede ser el solicitante de la patente con base en los articulos 15.1(b) y 15.1(c)
de la Ley de Patentes. Dichos articulos establecen que “se le concedera la patente sobre

una invencion a la persona que [...] (b) tuviera derecho, en caso de concesion de una

36



patente para la invencidn, a que la patente se le cediese; (c) se le transmita el titulo de
titularidad de la invencion por el inventor o por una persona mencionada en el parrafo
(b). /...J”. El juez cita otra serie de referencias al término inventor hechos en la normativa
australiana y concluye que no puede derivarse de la norma que s6lo una persona natural
puede ser considerada inventor. El juez diferencia entre la posibilidad de que la
inteligencia artificial sea considerada inventor y que pueda ser titular de una patente,

distinguiendo que si puede ser inventor y no puede poseer la patente (Yi, 2021B).

Sin embargo, desde la dptica de Kim et al. (2021, p. 8) no puede entenderse ni teleoldgica
ni historicamente que el legislador pretendiese dejar abierta la posibilidad de que una
inteligencia artificial pudiese ser inventor. En el momento de elaborar las normas, era
evidente que solo podia inventar una persona, era impensable que una inteligencia
artificial pudiese hacerlo, y, por tanto, se pensaba en un inventor humano. En esta misma
linea, Gomez Segade (1988, p. 66) afirma que “la invencion es una creacion de la mente
humana”. También considera Stephens (2019) que la concepcion de una idea es una

actividad humana.
d. Reconocer a la inteligencia artificial como inventor crea seguridad juridica

El juez argumenta que, si la inteligencia artificial no puede ser considerado inventor,
designar a una persona natural para que lo sea es complicado. Podria serlo el
programador, el propietario, el que opera con ella, el que la entrena, el proveedor de los
datos, todos a la vez, alguno de ellos, ninguno... Si la realidad es que el inventor es la
inteligencia artificial, asi debe reflejarse en la solicitud de patente, y se evita cualquier
tipo de incertidumbre juridica. El juez ejemplifica que un robot enviado en misién
espacial que se queda sin comunicaciones con la Tierra podria ser capaz mediante 1A de
crear una antena desde donde esté para recuperar las comunicaciones. Si solamente puede
patentar una persona, no hay inventor, y por lo tanto la invencion no es patentable. Por
otro lado, no tendria sentido que pudiese llegar un humano, observar el output de la 1A'y
“descubrir el resultado” pasando a ser el inventor por haber hecho la identificacion final

de la idea.

No obstante, Kim et al. (2021, p. 9) argumenta que la seguridad juridica no queda resuelta

puesto que se acentuaria el problema de si se ha utilizado la 1A como técnica o
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herramienta de resolucion de problemas o si realmente ha inventado esta de manera

auténoma.
e. Reconocer a la inteligencia artificial como inventor fomenta la innovacion.

El juez establece que conceder la posibilidad de ser inventor a las 1As incentivard a los
cientificos a participar en el desarrollo de nuevos sistemas. Kim et al. (2021, p. 9)
contrariamente argumenta que la afirmacion en la sentencia no estid probada. En los
Gltimos afos, ha habido un crecimiento exponencial de patentes en los que hay
involucrada inteligencia artificial ain sin haberle reconocido a esta la posibilidad de ser
considerada inventor. Por otro lado, argumentan también que el argumento utilizado por
el juez es perfectamente interpretable a sensu contrario. Si le quitas a las personas
naturales la posibilidad de ser inventor de invenciones en donde interviene una
inteligencia artificial, estarian perdiendo motivacion para innovar. Ademas, Thaler es el
duefio y programador de DABUS, y por lo tanto, es duefio de todo lo que produce con
base en los principios del derecho de propiedad. Si a un investigador como Thaler se le
priva de ese derecho, es cuanto menos dudoso que promueva la innovacion. Otros autores
como Shuter (2021) creen que, si se reconoce a la inteligencia artificial la posibilidad de
ser inventor, aumentard la inversion econdmica en este &ambito, y por tanto, aumentara la

innovacion.

En nuestra opinidn, no cabe estar de acuerdo con la postura de Shemtov, puesto que, como
ya se ha analizado previamente, el contenido moral del derecho de patente es secundario

del contenido patrimonial.
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CAPITULO VI. PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LA NORMATIVA
ACTUAL DE PATENTES

Una vez analizada la controversia de si puede o no ser inventor una inteligencia artificial,
queda claro que el mismo problema ocurre en todas las jurisdicciones. Al margen de que
en Sudéfrica se haya conseguido obtener la patente por el explicado motivo de que la
CIPC no entra a hacer un anélisis exhaustivo de fondo ni cuenta con una definicion de
inventor en la Ley. Por otro lado, la decision de Australia bien podria haber sido
completamente similar a las del Reino Unido, Estados Unidos y la EPO, pero el juez

decidio decantarse por fallar en beneficio del equipo de Thaler.

Es evidente que hay un consenso doctrinal que pide que el sistema de patentes revise la
cuestion de la inteligencia artificial como inventor. Debe haber un debate profundo que
lleve a legislar aplicando los mismos estdndares internacionalmente (Shape, 2021;
Monteagudo Monedero y Garcia Pérez, 2019; Yiy Madeiros, 2021; Glas, 2020; Williams,
2022; Newman, 2021). No tendria sentido propugnar la solucion conservadora de
mantener el sistema de patentes tal cual esta en este momento para aquellos supuestos en
los que la IA tenga realmente peso inventivo. Como hemos analizado previamente, el
objetivo de las patentes es promover la inversion e investigacion. Si una invencion ha
sido realizada por una inteligencia artificial, debera poder asignarse esta invencion a un
inventor puesto que, en caso de no poderse hacer, se estaria desprotegiendo una invencion

que cumple con todos los requisitos para ser patentada.

Asi pues, pasamos a hacer una propuesta de modificacion de la normativa actual de
patentes. Para hacer nuestra proposicion, hemos decidido partir de tres situaciones de base
completamente distintas, y que, dada su naturaleza, merecen ser solucionadas de manera
distinta. En primer lugar, tenemos las invenciones en las que un inventor persona natural
se asiste y/o apoya en una inteligencia artificial; en segundo lugar, distinguimos aquellas
invenciones en las que una inteligencia artificial débil participa en el proceso de invencién
de manera autébnoma; y, por Ultimo, el supuesto mas novedoso de todos, y el que es
imposible que se dé en la actualidad, pero también probable que ocurra en un futuro
proximo, aquellas invenciones en las que una inteligencia artificial fuerte desarrolle de

manera completamente autonoma la invencion.
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1. INVENCIONES ASISTIDAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Determinadas invenciones son realizadas por personas naturales que se apoyan en una
inteligencia artificial débil como herramienta que facilita su trabajo. Es decir, ante una
tarea especifica, el investigador es consciente de que la IA es més eficiente, y, por tanto,
requiere de esta para agilizar su trabajo. En estos casos seria dificil distinguir la
inteligencia artificial de una herramienta como un microscopio (Stephens, 2019) o una
calculadora, y es en estos supuestos, en donde la normativa actual de patentes no requiere

de ninguna modificacion.

2. INVENCIONES GENERADAS DE MANERA AUTONOMA POR UNA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEBIL

En este segundo supuesto, en donde una inteligencia artificial debil es capaz de hacer una
invencion de manera autdnoma es donde esta el verdadero problema juridico. Cuando una
inteligencia artificial es meramente una herramienta de apoyo y cuando una inteligencia
artificial fuerte genera una invencion de manera completamente autonoma, la solucion
juridica es clara y no ofrece dudas puesto que son dos supuestos opuestos facilmente
identificables. No obstante, en la zona gris en la que la | A opera en mayor o menor medida
de forma auténoma, es donde esta el verdadero debate juridico. Por ello, entendemos que

hay varias maneras de solucionar esta controversia.
2.1 Atribuir la invencién a una persona natural

Mientras la actividad inventiva repose sobre el trabajo realizado por una inteligencia
artificial débil, siempre va a ser posible enmarcar el trabajo de la inteligencia artificial
dentro de un proyecto de investigacion. Es decir, la inteligencia artificial nunca va a
inventar algo de la nada porque no nos hallaremos ante una IA fuerte. En algin momento

del proceso inventivo se va a poder identificar una actividad humana de peso.

En el procedimiento inventivo intervienen unos programadores que desarrollan la
inteligencia artificial, otros que seleccionan los datos de entrenamiento, otros que la
entrenan; pueden intervenir también operadores que la manejan; investigadores que la
utilizan en el procedimiento inventivo, investigadores que esperan a ver los resultados del
sistema para discernir qué aplicaciones puede tener cada output; todos ellos,

generalmente bajo la tutela de un director de proyecto. Es decir, en la actividad inventiva
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intervienen muchos sujetos que podrian ser considerados inventores. Marofio Gargallo
(2020, p. 524) propone identificar la persona que realiza “una aportacion efectiva para la

consecucién de la regla técnica descrita en las reivindicaciones”.

Cabe entonces la creacion de una ficcion juridica para atribuirle el trabajo realizado por
una inteligencia artificial a una persona natural. La atribucion de la invencién a una
persona concreta genera cierta controversia puesto que, como se ha explicado en el
parrafo anterior, son muchos los sujetos que intervienen en el proceso inventivo. En
nuestra opinion, lo més logico seria atribuirle la invencion al investigador jefe del
proyecto, entendiendo que la creacion de la IA se enmarcase dentro de un proyecto de
investigacion. Si bien, es perfectamente posible atribuir la invencion a cualquier otro
sujeto, debiéndose discernir quién de todos realiza la aportacion efectiva en el disefio de
la IA, o pudiendo acceder a la figura de la co-invencion en caso de no poder discernirse.
Y es que en el proceso de “preparacion” de la 1A, intervienen multitud de personas, pero
en el proceso inventivo, podemos identificar también muchas variedades de actuacion.
La persona natural puede contribuir ya sea identificando un problema y buscando su
solucion mediante una inteligencia artificial; permitiendo que una inteligencia artificial
identifique problemas, e incluso que la inteligencia artificial identifique los problemas y
proponga soluciones, interviniendo el ser humano Unicamente para seleccionar la
solucion adecuada; también podré utilizarse la inteligencia artificial para comprobar si
una solucién a un problema es correcta. Para Shemtov (2019, p. 22) dado que el concepto
de inventor reside en la concepcion de la invencion, en el momento en que se intenta
disefiar una inteligencia artificial que trate de desarrollar invenciones patentables, ya se
esta concibiendo la propia invencién que hard la maquina desde la posicion de una

persona natural.

La diferencia entre las invenciones en las que la A es utilizada como una herramienta
que asiste al investigador del apartado anterior y aquellas en las que la inteligencia
artificial realiza una actividad inventiva se fundamenta en que en las primeras es facil
atribuir la invencion a la persona natural del investigador porque este buscaba
exactamente el resultado que la IA le proporciona mientras que, en el segundo supuesto,
la inteligencia artificial realiza de manera autbnoma una parte importante de la invencién
de manera que excede lo que el inventor humano podia esperar del sistema. Cabe destacar
que cuando una IA aprende de manera no supervisada, ninguna persona natural puede

saber como es el proceso de “razonamiento” (si es que se le puede llamar razonar) de la
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IA, y simplemente pueden observarse los outputs de la misma. Mientras que, en el primer
caso, la A no realiza ninguna invencién; en el segundo si que lo hace y esta se le atribuye

por medio de la fictio iuris a una persona natural.

2.2 Introducir el concepto de que el inventor es un agente y no una

persona natural

En este segundo supuesto se continuaria con el significado conservador de que el inventor
es quien concibe la invencidon existente en la gran mayoria de jurisdicciones analizadas.
Asi pues, de la misma manera en que el juez fallé en la sentencia australiana Thaler v
Commissioner of Patents o el juez L.J. Birss argumentd en el Court of Appeal del Reino
Unido, una inteligencia artificial puede inventar, y lo correcto seria reconocerlo como tal
en el derecho de patentes. El inventor es el agente que inventa, pudiendo ser tanto una
persona natural como una inteligencia artificial. Esta tesis es también la mantenida por

Abbott y Thaler en el Proyecto Inventor Artificial.

No obstante, desde nuestra postura, parece especialmente complicado que este cambio se
produzca jurisprudencialmente. Ni en Estados Unidos, ni en la Unidn Europea ha tenido
cabida la postura argumentada por Abbott y Thaler, si bien, por el momento, ha calado
en Australia y podria encajar en el Tribunal Supremo del Reino Unido o de Estados
Unidos; aunque en nuestra posicion, viendo los pronunciamientos en la EPO, y los
informes de expertos que manejan en las Oficinas de Patentes es complicado que esto
ocurra (Shemtov, 2019; USPTO, 2020). Pese a ello, si que vemos mucho maés factible que
se promueva un cambio legislativo para contemplar esta solucién en la normativa de

patentes.

Cabe destacar que atribuir la posibilidad de ser inventor a una inteligencia artificial no

implica otorgarle personalidad juridica.
2.3 Creacion de un nuevo derecho sui generis

Otra posibilidad seria la creacion de un nuevo derecho sui generis como el propuesto por
Sanjuén Rodriguez (2019, p. 91) para los derechos de autor de las obras artisticas y
literarias creadas por inteligencia artificial. La base de este nuevo derecho estaria en que
el sistema de patentes busca al mismo tiempo premiar la inversién econémica en la

creacion de una invencién a la par que reconocer la autoria de la creacién al inventor,
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siendo ambos elementos esenciales del contenido del derecho de patente. Asi pues, al no
poder tener derechos morales la 1A, no cabria reconocer el derecho de patente a las
invenciones creadas por esta y habria que crear un nuevo derecho sustentado Unicamente

en el contenido patrimonial.

No obstante, no estamos de acuerdo con esta posibilidad puesto que su justificacion en si
supone una asuncion errénea. Este sistema presupone que el derecho de patentes se
sustenta sobre el contenido patrimonial y sobre el contenido moral con la misma fuerza;
cuando, en nuestra opinion, el motivo de la existencia del derecho de patente es premiar
al inventor asegurandole un monopolio exclusivo temporal; y, subsidiariamente, se le
reconoce el derecho al inventor a ser mencionado como tal. Por otro lado, seria
problematico analizar cdmo encajaria este nuevo derecho en nuestro ordenamiento
juridico. ¢Cémo afectarian las invenciones protegidas por este nuevo derecho al estado

de la técnica actual en el derecho de patentes?

3. INVENCIONES GENERADAS DE MANERA AUTONOMA POR UNA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL FUERTE

En este tercer y Gltimo supuesto, participaria una inteligencia artificial fuerte que es
aquella que piensa por su cuenta y actlia de manera autdnoma. Es necesario recordar que,
conforme al estado de la técnica actual, no existen las IAs fuertes. También cabria que la
inteligencia artificial fuerte fuese la parte software de un robot, entendiendo este como el

cuerpo fisico de la IA.

Es evidente que, si en algin momento llega a existir una IA fuerte, la naturaleza de su
razonamiento obedecera a lo que esta considere, y no podra quedar enmarcada o
absorbida por el razonamiento de una persona natural, por lo que, en todo caso, deberia
tener la IA fuerte la consideracion de inventor. Nuestra postura se justifica en que es la
IA la que fijaria sus propios objetivos, seria la 1A la que disefiaria el camino o el
razonamiento a realizar para el cumplimiento de sus objetivos, la IA se entrenaria de
manera no supervisada naturalmente, y podria decidir de qué datos nutrirse. Una

inteligencia artificial con estas caracteristicas seria completamente autonoma.

Asi pues, de igual modo que se ha propuesto en el apartado anterior, en el caso de la IA
fuerte, deberia quedar englobada dentro del concepto de que el inventor es un agente

pudiendo ser este tanto una persona natural como una inteligencia artificial.
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Por otro lado, cabria de igual manera enmarcar la I A fuerte dentro de la propuesta de crear

un derecho sui generis hecha anteriormente.

También cabria una solucion mucho mas revolucionaria que seria otorgar personalidad a
lainteligencia artificial mediante una ficcién juridica (Stephen, 2019; Sanjuan Rodriguez,
2019, p. 89). No obstante, en nuestra opinion esta cuestion estd lejos de plantearse y
requeriria de un gran estudio de andlisis a nivel regulatorio europeo para valorar y
cuantificar el impacto juridico y econémico que tendria reconocer personalidad juridica
a la inteligencia artificial. Es cuanto menos, un tema dificil de tratar por las grandes
consecuencias que acarrearia. Ademas, en lo que afecta a esta investigacion, para
modificar que un inventor pueda ser una IA no es necesario otorgarle a esta personalidad
juridica. Asi pues, no debe ser ¢l motivo de base para crear la “personalidad robdtica”,

sino que, como mucho, podria afiadirse esta idea a la esfera juridica del robot.
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CAPITULO VII. OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

Antes de concluir la presente investigacion es necesario dar respuesta a tres cuestiones
que han podido surgir a raiz de este trabajo. Asi pues, por Gltimo, delimitaremos quién es
el titular de las patentes en las que el inventor es una inteligencia artificial, el problema
de la novedosidad en un sistema de patentes repleto de 1As y el conflicto entre

patentabilidad e inventor.

1. TITULARIDAD DE LAS PATENTES EN LAS QUE EL INVENTOR ES
UNA INTELIGENCIA ARTIFICAL

La Ley de Patentes establece que el titular de la patente es el inventor, aunque, también
la Ley matiza que el derecho puede transferirse por cualquier medio admitido en Derecho.
En el trafico mercantil, es muy general que los derechos patrimoniales del derecho de
patente se transfieran, quedandose, naturalmente, el inventor con los derechos morales,
pues no puede desprenderse de ellos. En esta linea, el articulo 14 de la Ley de Patentes
garantiza el derecho del inventor frente al titular, a ser mencionado en la solicitud de la
patente (Sanchez Garcia, 2018, p. 69). Por lo tanto, cuando la inteligencia artificial fuese
considerada inventor, al no poder ser titular de la patente (salvo que nos situdsemos en
una situacion innovadora en la que se le atribuyese personalidad juridica), deberiamos

encontrar un titular.

Cuando estuviésemos ante la atribucion de la carga inventiva de una IA a una persona
natural, no afloraria este problema puesto que el titular de la patente seria esa persona
natural, sin perjuicio de que pudiese haber transmitido su derecho. Si que tendriamos que
encontrar, como mencionabamos antes, un régimen juridico para atribuir la titularidad a
un ente con personalidad juridica, cuando la inteligencia artificial hubiese actuado de

manera autbnoma, habiendo sido considerada inventor.

Para Shemtov (2019, p. 29) en el supuesto en el que la IA pudiese ser considerada
inventor, esta tendria personalidad, y por lo tanto, si se llegase a crear tal ficcion juridica,
lo l6gico seria que la IA pudiese ser titular de la patente. No obstante, estamos en
desacuerdo con esta postura puesto que como argumentdbamos antes, reconocer la
posibilidad de ser inventor a una IA no implicaria reconocerle capacidad juridica, y
naturalmente, tampoco implicaria reconocerle la posibilidad de ser titular del derecho de

patente.
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Como bien se ha explicado previamente, reconocer la posibilidad de ser considerado
inventor a una A se debe hacer en aras de promover la innovacion e inversion. Asi pues,
el sistema deberia atribuir dichas invenciones a quien estuviese detras del proyecto

inventivo, es decir, al duefio de la inteligencia artificial.

Abbott (2019A) establece que el propietario de la IA, conforme a las normas del derecho
de propiedad, tiene que ser el titular del derecho de las patentes generadas por esta.
Ademas, afiade Abbott que ello es conforme a las normas aplicadas a otras areas de la
propiedad intelectual como es el caso de los secretos comerciales. Desde nuestra
perspectiva, Abbott estd en lo correcto porque la 1A no dejaria de ser un activo en el
patrimonio de una persona, ya fuese natural o juridica. Dicha persona habria invertido en
desarrollar la 1A o en hacerse con la misma. Cabria, con base en el contrato de propiedad
sobre la IA, establecer que el propietario fuese titular de los derechos de patente generados
por esta; del mismo modo en que con base en el contrato de trabajo puede establecerse

que el empresario sera titular de los derechos de patente generados por el trabajador.

2. PARA QUIEN DEBE SER NOVEDOSA LA ACTIVIDAD INVENTIVA,
¢PARA UN EXPERTO EN LA MATERIA O PARA UNA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL?

Una invencién que resulta obvia conforme al estado de la técnica a un experto en la
materia no es patentable (USPTO, 2020, p. 11) en ninguna jurisdiccion. El estado de la
técnica es un concepto juridico que se construye para cada tipo de invencion
enmarcéandola en su &mbito de aplicacion. En el informe de la USPTO (2020, p. 12) se
establece que la manera de evaluar al técnico experto en la materia va evolucionando
conforme a los avances tecnolégicos y cuando los sistemas de Al estén al alcance de
cualquiera, mejoraran las capacidades del experto en la materia. EI experto en la materia
es una ficcion juridica que conforme a la EPO (citado en Sanchez Garcia, 2018, p. 74) es
“un profesional diestro en el campo de la tecnologia relevante, que posee un conocimiento
y capacidad medios y esta al tanto de lo que era conocimiento general comin en la materia

en la fecha pertinente.”

Marofio Gargallo (2020, p. 525) cuestiona que si se reconoce la posibilidad a ser inventor
a una inteligencia artificial, hay que replantearse la figura del experto en a materia.

Franqui Machin (2022) sefiala que construir la ficcion juridica es complicado planteando
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si puede entenderse que el experto en la materia tiene acceso a la IA. Sanchez Garcia
(2018, p. 75) propone la creacion de la figura del “sistema experto”. Esta figura seria la
ficcion juridica de un sistema que piensa, razona, procesa y memoriza informacion,
aprende, toma decisiones, y explica el porqué de sus decisiones. No obstante, Sanchez

Garcia plantea que siempre esté supervisada la actuacién del sistema por una persona.

Por su parte, Abbott (2019A) plantea que la IA en el futuro podria llegar a representar a
la persona experta en la materia. Esto generaria problemas puesto que, para una IA,
resultaria mucho més fécil determinar que algo es obvio que para una persona. Asi pues,

creemos que la solucion a esta cuestion propuesta por Sanchez Garcia es la mas adecuada.

3. QUE UNA INVENCION SEA PATENTABLE Y QUE EL INVENTOR NO
PUEDA SER UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SON DEBATES
DISTINTOS

Marofio Gargallo (2020, p. 523) establece que a la hora de determinar si una invencion es
patentable o no, se analizan los requisitos establecidos en la ley. Estos criterios no entran
a valorar aspectos subjetivos que estén ligados al inventor. Es decir, en ningin momento
la Oficina de Patentes (y se trata de un estandar internacional) puede analizar si el inventor
es verdaderamente inventor o no, o su grado de aportacion a la invencién. La Oficina de
Patentes, comprueba si hay designado un inventor persona fisica, y posteriormente entra
a valorar si la invencidn es o no patentable. Esta misma postura la mantuvo la EPO en las
resoluciones EP 18 275 174 y EP 18 275 163.

Esta cuestion es especialmente importante en el debate planteado puesto que, ante la
realidad actual, si se impide designar un inventor inteligencia artificial, se estaria
impidiendo la obtencion de una patente por parte de una invencion que cumple con todos

los requisitos, y por tanto, esta legitimada para obtener la patente.
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES

La tecnologia evoluciona a una velocidad vertiginosa generando debates juridicos de
rabiosa actualidad. El sistema de patentes, tradicionalmente ligado a la innovacion y a la
tecnologia tiene que hacer frente a realidades impensables afios atras. La irrupcion de la
inteligencia artificial y su aplicacion al mundo de la invencion de manera cada vez mas
autdnoma plantean un bonito debate sobre si debiera ser considerada la inteligencia

artificial como inventor en una solicitud de patente.

El sistema actual, sostiene, bajo unos estandares internacionales, que solamente una
persona natural puede ser considerada inventor. En los udltimos afos, se han ido
sucediendo una serie de pronunciamientos en distintas jurisdicciones que refuerzan esta
tesis. No obstante, en algunas jurisdicciones han emergido jueces que consideran que si
que es posible dotar de la condicion de inventor a una inteligencia artificial. Sin embargo,
todas estas sentencias son de instancias inferiores y estan a la espera del pronunciamiento
del Tribunal Supremo de varios estados, como son los casos de Estados Unidos, Reino
Unido y Australia. La postura de las Oficinas de Patentes esta respaldada por gran parte
de la doctrina, y en nuestra opinién, también lo sera por las instancias maximas de las
citadas jurisdicciones. Por otro lado, muchos autores entienden que el sistema de patentes

debe ser revisado y adaptado a la realidad actual, entre los cuales nos incluimos.

Si bien es cierto que, ante la actividad inventiva de inteligencias artificiales muy basicas,
el sistema de patentes es perfectamente valido para responder a la realidad, a medida que
la inteligencia artificial es mas autobnoma, el sistema no cumple con las expectativas
juridicas que debiera. Se han propuesto varias soluciones posibles que adapten el sistema
a la realidad en funcion del grado de autonomia y de participacion de la inteligencia

artificial en el proceso inventivo.

La razon que alegamos para justificar dar la posibilidad a una inteligencia artificial de ser
inventor es que el sistema de patentes se fundamenta sobre promover la innovacion y
garantizar a los agentes econdmicos que invierten capital un retorno mediante la
concesion de un monopolio. En nuestra opinion, el hecho de que la patente tenga ademas
de este contenido patrimonial un contenido moral es secundario, y por lo tanto, que una
inteligencia artificial no pueda tener derechos morales no es un argumento valido para

rechazar la patentabilidad de las invenciones creadas por estos sistemas.
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