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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE:

Este Trabajo de Fin de Grado aborda el problema emergente entre la inteligencia artificial
(IA) y la legislacion de patentes, una cuestion de creciente relevancia en el ambito de la
propiedad intelectual. A medida que la IA contintia avanzando, su capacidad para generar
invenciones desafia las nociones tradicionales de autoria e inventoria, planteando
interrogantes fundamentales sobre como deben adaptarse nuestras estructuras legales para
acomodar estas nuevas formas de creacion. El trabajo se centra en el andlisis de la
legislacion europea actual en materia de patentes, examinando casos embleméticos como
el de DABUS, donde la atribucion de invenciones generadas por IA ha generado debates

significativos dentro de las oficinas de patentes y la comunidad juridica.

Palabras clave: Inteligencia Artificial (IA), inventor, autor, patente, derechos morales,

propiedad intelectual, Unién Europea, persona fisica y persona juridica.

ABSTRACT AND KEY WORDS:

This thesis addresses the emerging conflict that exists between artificial intelligence (Al)
and patent legislation, a matter of growing importance in the field of intellectual property.
As Al continues to progress, its capacity to generate inventions challenges traditional
notions of authorship and inventiveness, raising fundamental questions about how our
legal frameworks must adapt to accommodate these new forms of creation. The study
focuses on the analysis of current European patent legislation, examining landmark cases
such as DABUS, where the attribution of Al-generated inventions has sparked significant

debate within patent offices and the legal community.

Key words: Artificial Intelligence (Al), inventor, author, patent, moral rights, intellectual
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INTRODUCCION:

1. Historia de la Inteligencia Artificial:

Historicamente, podemos remontar el concepto de la Inteligencia Artificial (IA) a la
antigua Grecia, donde se habl6 por primera vez de “una maquina capaz de pensar por si
misma”. La historia nos demuestra nuestra fascinacion temprana con crear maquinas que
repliquen la inteligencia humana, desde la exploracion del concepto del automatismo
hasta los mitos y leyendas de seres artificiales que cuentan con el don de la inteligencia,
entre los que destacan el mito del gigante de bronce Talos, capaz de moverse y realizar
acciones sin la necesidad de contar con indicaciones humanas o el relato del escultor

Pigmalion cuya obra de marfil cobr6 vida (Truitt, 2021).

En la antigua Grecia y en otras civilizaciones podemos encontrar ejemplos tempranos de
historias que tienen como nexo comun el interés inherente humano que existe por crear
seres artificiales o concederles inteligencia y otras cualidades. Aunque estos relatos no
mencionen de forma directa de lo que hoy conocemos como la IA, si que nos sirven como
punto de partida para mostrarnos esa fascinacion humana y sentar las bases para futuros

desarrollos.

"Las leyes del pensamiento son leyes matematicas y, por lo tanto, la ciencia del
A

razonamiento, de las pruebas, es simplemente una rama de la ciencia del numero’

(Boole, 1854)

A mitad del siglo XIX, Boole introduciria el concepto de la “algebra Boole” en su libro
“The Mathematical Analysis of Logic” (Boole, The Mathematical Analysis of Logic ,
1847) y que posteriormente desarrollaria méas en profundidad en su libro “An
Investigation of the Laws of Thought” (Boole, An Investigation of the Laws of Thought,
1854). El “algebra Bole” es un sistema matematico que sirve para representar el
razonamiento l6gico. Ha resultado fundamental en la evolucion de la electronica digital
y todavia sigue presente en todos los sistemas de programacion modernos. El trabajo de

Boole sirvi6 para asentar las bases de la logica formal y de la teoria de la computacion,



las cuales son pilar claves para el futuro desarrollo de la IA.

Generalmente, se considera que el primer trabajo que aborda la cuestion de la IA similar
a como la entendemos hoy fue realizado por Walter Pitts y Warren McCulloch en 1943.
Para su elaboracion, se basaron en tres cuestiones: un conocimiento basico de la fisiologia
y el funcionamiento de las neuronas dentro del cerebro, un andlisis de la logica
proposicional y la teoria de la computacional de Alan Turing (Russell & Norvig, 2016).
Su modelo consistia en neuronas artificiales que podian estar de dos formas: encendidas
o apagadas. Donde el cambio de estar apagada a estar encendida dependia en gran medida

de las estimulaciones que emitian las neuronas vecinas.

Lograron demostrar que cualquier funcion computable podria tenia la posibilidad de ser
computada gracias a una red de neuronas y que las conectivas légicas (y, o, no, ...) podian
ser implementadas por sistemas de red simples. McCulloch y Pitts, en base a su modelo,
estimaron que las redes que estuviesen adecuadamente conectadas podrian desarrollar la
capacidad de “aprender” (McCulloch & Pitts, 1943). Posteriormente, Donald Hebb,
demostraria en 1949, en base al modelo previo de redes neuronales, una regla de
actualizacion de la intensidad de estas conexiones neuronales la cual sigue siendo de

referencia en la actualidad, denominada “Hebbian Learning” (Millery & MacKay, 1994).

“I propose to consider the question, can machines think? ” (Turing, 1950)

Existen varios ejemplos de trabajos tempranos relacionados con la IA, pero Alan Turing
fue quizas la figura mas influyente, siendo considerado por muchos como el padre de la
informatica. Turing llegaria a descifrar el codigo nazi “ENIGMA” y revolucionaria por
completo el campo de la informéatica planteando cuestiones como el conocido “Test de
Turing” en su articulo: “Computing Machinery and Intelligence”, donde plantearia
también el aprendizaje automadtico, aprendizaje por refuerzo y los algoritmos genéticos
(Turing, 1950). El “Test de Turing” sirvid para plantearse si verdaderamente las maquinas
tenian la capacidad de “pensar” por si mismas, igual que hacemos nosotros. En el articulo,
logro demostrar matematicamente que cualquier secuencia de nimeros computada, puede

ser calculada por un solo tipo de maquina, denominada “The Universal Turing Machine”



(Copeland & Sylvan, 1999).

En 1955, John McCarthy, doctor de matematicas por la Universidad de Princeton, acuiid
el término “Inteligencia Artificial” por primera vez en la conferencia de la IA de la
Universidad de Dartmouth (McCarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 2006). También
inventaria posteriormente el lenguaje de programacion “Lisp” mas tarde en 1958, que es
un lenguaje matematico formal, disefiado especificamente para el tratamiento simbolico
de datos y que se convertiria en el lenguaje estandar de programacion de la IA para los
proximos 30 afnos (McCarthy, Abrahams, Edwards, Hart, & Levin, 1962). Fue muy
significativo que, por primera vez, tras la conferencia de la IA, esta lograra convertirse en

un campo de estudio independiente.

Frank Rosenblatt construiria en 1967 el primer ordenador, que se basaba en la red
neuronal ya existente de McCulloch y Pitts, conocido como el “Mark 1 Perceptron”, el
cual era capaz de “aprender” a través de ensayo y error por su cuenta (Rosenblatt, 1958).
Sobre esta base, Marvin Minsky y Seymour Papert publicarian un afio después
“Perceptrons”, que se convertiria en la obra de referencia por excelencia de las redes

neuronales (Minsky & Papert, 2017).

En el afio 1995, Stuart Russell y Peter Norvig publicarian su obra: “Artificial Intelligence:
A Modern Approach”, la cual se convertird en uno de los textos mas importantes en el
marco de la IA en adelante, por su grado de profundizacion en la materia. McCarthy
ayudaria a profundizar en el campo también gracias a su articulo: “;What is Artficial
Intelligence” publicado en el afo 2004, que ayudaba a enmarcar lo que es la IA y sus
implicaciones, asi como las ramas que tiene (McCarthy, What is Artificial Intelligence?,
2004). En los ultimos afios hemos vivido avances inéditos en el campo de la IA y
actualmente, programas como ChatGPT han sido capaces de iniciar un cambio drastico
en el campo de la IA, ya que nos estd demostrando su verdadero potencial y sus efectos

ya estdn impactando nuestras vidas cotidianas.



2. Definicion de la Inteligencia Artificial:

Una de las cuestiones que sigue generando dificultades en el campo de la IA, por muy
paradojico que suene, sigue siendo la propia definicion de lo que implica que un sistema
sea IA. Para una cuestion sobre la cual, hoy en dia, ya se han realizado numerosos
estudios, debates e investigaciones, todavia no existe una definicion uniforme y universal

para definir lo que es un sistema de IA.

Algunos autores lo definen como “la rama de la informdtica dedicada al estudio de las
propiedades propias de la inteligencia, sintetizdndola a su vez” (Stone, y otros, 2022). El
diccionario castellano “la define como la disciplina cientifica que se ocupa de crear
programas informaticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente
humana, como el aprendizaje o el razonamiento™!. El libro “Ariificial Intelligence: a
modern approach” la define como “el estudio de agentes que existen en un entorno y
perciben y actuan” (Russell & Norvig, 2016). Robert J. Schalkoff la defini6 en los afios
90 como “un campo de estudio que trata de explicar y emular el comportamiento
inteligente, en términos de procesos computacionales™. Quizds la definicion mas

aceptada sea la de la persona que acufi6 el término “TA”:

“It is the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent
computer programs. It is related to the similar task of using computers to understand
human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically

observable” (McCarthy, What is Artificial Intelligence?, 2004) .

Todavia no hay una definicién a la que se suscriban todos los autores y cientificos, pero
si que podriamos argumentar que hay una serie de conceptos que estan presentes en la
gran mayoria de definiciones. Lo que cominmente denominamos IA no es mas que la
aplicacion informatica de diversos algoritmos matematicos, los cuales tienen la capacidad

de recoger, aprender y procesar datos. El avance de la IA en estos ultimos afios esta

' (Real Academia Espafiola (RAE), 13 marzo 2024)
2 (Schalkoff, 1990)
8



(Schalkoff, 1990) (Schalkoff, 1990)estrechamente ligado al desarrollo e innovacién del
hardware y software y a su vez limitados por estos. Este software incluye areas como la
busqueda, la planificacion, el razonamiento y el aprendizaje del lenguaje natural entre
otros. La cualidad que distingue a la IA de otros programas informaticos tradicionales es

el “aprendizaje automatico” o machine learning en inglés.

La virtud de la IA yace en que no se necesita programar manualmente un ordenador, con
el objetivo de que este realice una unica tarea concreta como se hacia tradicionalmente.
Gracias al machine learning, que emplea algoritmos automadticos de aprendizaje que
configuran instantdneamente los pardmetros internos del sistema ante el flujo de entrada
de nuevos datos, el proceso de programacion manual ha quedado obsoleto. Esto implica
que el propio ordenador es capaz de aprender por si mismo nuevos patrones basandose
en los datos a su disposicion, sin la necesidad de externamente codificar que significan

esos datos en concreto (Shemtov, 2019).

En las ultimas décadas se han producido avances inéditos en cuanto al nivel de autonomia
y de inteligencia de la IA, pero todavia nos encontramos lejos de alcanzar un nivel elevado
de IA, capaz de emular la autonomia e inteligencia de los humanos. McCarthy defendia
dicha idea en el afio 2004, ya que el consideraba que todavia queda un largo un recorrido
por delante y que era imposible estimar cuando llegaria a ese nivel de inteligencia

humana.

“A few people think that human-level intelligence can be achieved by writing large
numbers of programs of the kind people are now writing and assembling vast knowledge

bases of facts in the languages now used for expressing knowledge.

However, most Al researchers believe that new fundamental ideas are required, and
therefore it cannot be predicted when human-level intelligence will be achieved”

(McCarthy, What is Artificial Intelligence?, 2004)

Sin embargo, estudios recientes estiman que quizas lleguemos al nivel de inteligencia y

autonomia de la IA esperado, para una fecha determinada. El 90% de expertos del sector



consideran que seremos capaces de llegar a dicho nivel para el afio 2075 segun el estudio:
“Future Progress in Artificial Intelligence: A Survey of Expert Opinion” (Bostrom &
Miiller, 2016). Todo esto hay que tomarselo siempre con un cierto nivel de escepticismo,
pues es puramente especulativo, pero si tenemos en cuenta que los avances tecnologicos
en el sector de la IA han sido gigantescos en los tltimos afios y que cada vez hay mas
personas que creen que podria convertirse en una realidad no tan lejana, podria ser una
llegar a ser una posibilidad bien fundamentada. La muestra de ello es que se estdn
dedicando mayores recursos para lograrlo y que cada vez hay nuevas iniciativas en el

campo de IA que ya estan cambiando nuestras vidas cotidianas, haciéndolas mas simples.
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MARCO TEORICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):

3. ; A que nos referimos con que algo es generado por una IA?:

La cualidad que distingue a la IA de otros sistemas informaticos es el mayor grado de
autonomia. Existen dos polos en el panorama, en un lado estdn aquellas herramientas
tecnoldgicas que sirven para asistir en la elaboracion de una tarea, donde el usuario es el
responsable de la contribucion creativa para producir un resultado determinado. Un
ejemplo seria el uso de sistemas de analisis de textos para la elaboracion de una novela,
donde el resultado final de la novela est4d determinado exclusivamente por el autor, pero
este se ayuda con la herramienta durante el proceso de elaboracion. En el otro polo nos
encontramos con herramientas que permiten al usuario elegir una serie de resultados
finales posibles, como es el caso de los sistemas de creacion de avatares en videojuegos,

donde los resultados finales posibles estan determinados por el sistema.

Muchos sistemas de IA se encuentran en algin lugar entre estos dos polos extremos ya
que requieren de la intervencion del usuario, pero también son capaces de orientar y

afectar significantemente en el resultado final (Ballardini, He, & Roos, 2019).

Otro factor esencial de los sistemas de IA son los datos, especialmente cuando nos
referimos a sistemas basados en el machine learning. Este Gltimo concepto se define
como una subdisciplina de la IA que se dedica al estudio de algoritmos y sistemas para la
mejorar el rendimiento en una tarea determinada, a medida que se van proporcionando
mas datos al sistema (Zhou, 2021). Por ello, el machine learning depende
significativamente de la calidad de datos proporcionados, por lo que es muy importante

el papel que juega el proveedor de datos durante el proceso.

4. Sistemas de IA que estan desafiando la concepcion tradicional de autor e inventor:

Los sistemas de IA mencionados a continuacidn, son algunos de los muchos proyectos

que estan desafiando el concepto de autor e inventor en diversos campos ya que la
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normativa vigente no habia contemplado el cambio revolucionario que esta catalizando
la TA. Estos proyectos se han logrado gracias al trabajo de muchas personas y han
requerido de grandes cantidades de financiacion. Por ello, surgen preguntas como: ;a
quién corresponderia la responsabilidad de los nuevos avances creados por la IA?, ;quién
seria el propietario de dichas obras, teniendo en cuenta que el propietario de la obra es
diferente al propietario del sistema IA? ;y qué derechos legales tendria el propietario?
(Yanisky-Ravid & Hernandez, Copyrightability of artworks produced by creative robots
and originality: the formality-objective model, 2018)

4.1. The Next Rembrandt:

El proyecto “The Next Rembrandt” consiste en una propuesta que busca aplicar el Big
Data a los procesos de creacion artistica de los artistas. En este caso, se escogio al pintor
neerlandés Rembrandt. Analizando las propiedades estilisticas del artista, a través de
imagenes de alta resolucion de su repertorio de obras, se logrd recopilar la informacioén
suficiente como para comprender el proceso de creacion del artista, asi como su estilo de
trazada, para posteriormente crear una nueva obra que emula a la perfeccion el estilo del
artista empleando la técnica de impresion 3D, pero que es enteramente nueva y creada

por una IA (Marfil-Carmona & Alvarez-Rodriguez, 2018).

Se llegaron a analizar entorno a 350 cuadros del artista, suponiendo esto la recopilacion
de mas de 150 gigabytes de graficos renderizados de forma digital. Todo ello para
desvelar la textura y las capas propias del estilo del pintor, para posteriormente poder
replicarlo en un sistema informético (Yanisky-Ravid, 2017). Se usaron mas de 6.000
puntos de referencia de los rostros para la clasificacion de rasgos, teniendo en cuenta la
relevancia y recurrencia de cada uno. El sistema se basoé en las tipicidades, para aprender
a crear rostros en el estilo de Rembrandt, manteniendo siempre las proporciones del
artista. Para pasar del 2D de un cuadro tradicional a un impreso 3D, se combinaron la
capa del lienzo, la capa de fondo y las pinceladas, las cuales se lograron entrenando al
sistema con trazadas de pinceladas originales del artista, que se habian analizado

empleando escaneres de rayos X (Pickett-Groen, 2018).
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Este proyecto demuestra el potencial de la IA en un campo ajeno a las areas tematicas
tradicionales a las que se somete la IA. Nos demuestra lo polifacética que puede llegar a
ser esta tecnologia, ya que ha demostrado que podria llegar a ser una herramienta

extraordinaria en el campo de las artes y de la educacion.

4.2. Poem Machine:

El campo de la creatividad computacional estd cambiando hacia una nueva perspectiva,
donde el discurso se centra cada vez mas en la denominada “co-creatividad persona-
ordenador”. El interés proviene, ya no solo de lo que los sistemas serian capaces de
generar por su cuenta propia, sino de las posibilidades que se abririan ante una supuesta
unidn de la creatividad humana junto con los sistemas de IA. Es decir, la IA asistiria a la
persona en su proceso de creatividad para simplificar procesos, sacando lo mejor de

ambos mundos.

El proyecto finlandés “Poem Machine” es una herramienta de creacion computacional
interactiva que tiene la capacidad de producir su propia pesia y de ayudar a sus usuarios
en la elaboracién de sus propios poemas. Cuenta con una funciéon de interaccion
unidireccional de Generacion del Lenguaje Natural (NLG, por sus siglas en inglés) que
produce poemas, también presenta un amplio abanico de funcionalidades para los
usuarios. La herramienta sugiere palabras fonéticamente similares en base a los inputs
que el usuario hace en la herramienta “rimadora”. También tiene la opcion de

proporcionar informacion estilistica adicional, en base a los inputs de los usuarios.

4.3. Flow Machines:

El proyecto Flow Machines consiste en la construccion de la nueva generacion de
herramientas pioneras en la industria de la musica, para asistir a los artistas en el proceso

creativo. Se logra empleando la IA para modelar el estilo de los artistas en base a sus

13



obras pasadas, pudiendo extraer asi la esencia estilistica de cada artista y generar nuevas

obras gracias a ello o explorar nuevas fronteras estilisticas (Pachet, Roy, & Carré, 2021).

El proyecto ha sido considerado como un éxito y llegd a organizar el primer concierto de
musica pop enteramente compuesto por una IA. Gracias a las becas PoC (Proof of
Concept en inglés), el proyecto cred el primer sello de musica TA financiado por

patrocinadores como Sony Europa y promovido por la plataforma Spotify.

El objetivo final de esta iniciativa es potenciar la creatividad individual asistiendo en el
proceso de composicion musical y redaccion de la letra, para crear nuevas frontearas en
la industria de la musica y romper con los esquemas tradicionales de composicion. Las
herramientas Flow Machines estan al servicio del artista para manipular los estilos como

si fuesen objetos computacionales (Pachet, Roy, & Ghedini, 2013).

4.4. Invention Machine:

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la informatica es la capacidad de
conseguir que un ordenador pueda resolver problemas sin haber sido programado
explicitamente para ello de forma previa. El objetivo seria un sistema independiente del
problema a resolver, donde el input dado sea un enunciado del problema y la salida sea
la creacion de un nuevo programa informatico especifico para la resolucion de dicho
problema. Para ello se atravesaria un proceso de optimizacion de disefios de programas

informaticos (Koza, Bennett III, Andre, & Keane, 2002);.

Para el proceso de optimizacion de disefios hacen falta dos cosas. La primera es la
denominada “goodness function”, donde se asigna a cada disefio posible un nivel de
“bondad” en funcidn de sus cualidades. Y la segunda es un algoritmo capaz de explorar
las opciones de disefio posibles para identificar cudl de estas opciones es la que tiene el

grado de “bondad” superior.

El articulo “Genetic Programming: Biologically Inspired Computation that Creatively
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Solves Non-Trivial Problems” describe el uso de la técnica del proceso de optimizacion
de disefios desde una perspectiva bioldgica, denominada en este caso como
“programacion genética”. Se crean miles de programas informaticos para la resolucion de
problemas que constituyen la base sobre la que la programacion genética, siguiendo el
principio darwiniano de la seleccion natural y “mutando genéticamente” a estos, se queda
con los programas con mas “bondad” para la resolucion del problema (Koza, Bennett 111,

Andre, & Keane, 2002).

4.5. Robot Scientists “Adam and Eve”:

Los sistemas “Adam and Eve” son capaces de llevar a cabo experimentos de biologia
molecular de forma completamente independiente, al estar guiados por un algoritmo de
IA que se dedica a crear hipdtesis y realizar experimentos para comprobarlas (King, y
otros, 2004). En concreto, el robot “Adam” ha sido la primera maquina de la historia en

descubrir nuevos conocimientos cientificos de forma independiente.

“Adam” es un programa, creado por cientificos en la Universidades de Cambridge y
Aberystwyth, que se encarga de la automatizacion de ciertos procesos cientificos sin la
necesidad de contar con intervencion humana. Ha descubierto nuevos conocimientos
cientificos sobre la gendémica de la levadura de panaderia Saccharomyces cerevisiae,
organismo empleado para modelar sistemas vitales con mayor grado de complejidad.
Stephen Oliver, co-creador de este sistema ha dicho lo siguiente a cerca del sistema

“Adam”:

“It is not the management and analysis of complex data that is the big deal about Adam,
it is the ability of the machine to reason with those data and make proposals about how

a living thing work” (King, y otros, 2009)

Un robot cientifico como “Adam” engloba una combinaciéon de tecnologias muy
avanzadas: instrumentos cientificos que estan bajo el control de ordenadores, integracion

de la automatizacion robdtica para conectar todos los instrumentos, un modelo
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computacional, aprendizaje automatico de la IA para poder aprender a crear hipdtesis
sobre el problema y posteriormente interpretar los resultados y finalmente la
formalizacion del proceso de descubrimiento cientifico (Sparkes, y otros, 2010). Todos
estos avances se conectan y complementan, creando un “circulo cerrado” donde el

resultado es el robot cientifico “Adam”.

16



ESTADO DE LA CUESTION:

Existen sistemas de IA que no disponen de la capacidad de crear algo nuevo, pero también
existen aquellos que pueden crear una invencion, dentro del sentido de la palabra recogido
por el régimen de patentes. Estas invenciones pueden ser solicitadas ante el registro de
patentes, dando pie a una serie de cuestiones que estan relacionadas con la capacidad que
tiene dicho régimen de patentes de dar cabida a invenciones donde ha intervenido o
actuado la IA. Surgen multiples cuestiones a abordar ante este suceso, siendo las primeras
(a quién se ha de identificar como el inventor en estos casos? y ¢se deberia incluir a
sistemas de IA dentro de la definicion de inventor? De ser asi, ;donde deberia de residir

la titularidad de inventor en estos casos especificos?

En los ultimos afios, hemos podido comprobar como la tecnologia que da vida a las
herramientas de IA ha ido evolucionando de forma considerable, haciendo que estas cada
vez sean mas eficaces y sofisticadas. No podemos negar que se estdn convirtiendo en una
parte clave en nuestras vidas, automatizando procesos, ayudando a hacer tareas de manera
mas agil y tomar decisiones mas acertadas debido a la capacidad de canalizar toda la
informacion. Estas tareas englobaran muchos dmbitos, desde tareas cotidianas, hasta la
elaboracion de innovaciones tecnoldgicas, artisticas y cientificas que podrian, en un
futuro no lejano, llegar a estar protegidas por las leyes de propiedad intelectual. Debido
al posible valor de estas invenciones, es interesante tener un control sobre estas a través

de los Derechos de Propiedad Intelectual (IPRs, por sus siglas en inglés).

Es sumamente dificil predecir cual va a ser el futuro de la IA. Alin mas complicado es
adivinar como se va a desarrollar el marco normativo que regule los aspectos de esta.
Actualmente, existen dos posicionamientos al respecto. Por un lado, estan aquellos que
consideran que la A acabara transcendiendo a la humanidad y que es el comienzo de una
“superinteligencia”. Por otro lado, estan aquellos escépticos que piensan que la [A
unicamente tiene futuro para andlisis de datos y que estd en cierto modo demasiado

glorificada (Ballardini, He, & Roos, 2019).

Bajo el marco europeo, el concepto del inventor que conociamos hasta ahora en el sistema
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de patentes choca con la nueva realidad de la IA. En virtud de lo estipulado en el Articulo
60.1 del Convenio de Munich de 1973 o Convenio sobre la Patente Europea (CPE, por
sus siglas), el derecho de cualquier patente europea corresponde, en primera instancia, al
inventor en cuestion®. El Articulo 60 del CPE reconoce que inventor tiene el derecho
sustantivo y el derecho moral de dicha invencion y el Articulo 62 reconoce el derecho a
ser mencionado cuando se habla sobre la propia invencion. Finalmente, el derecho a ser
reconocido cuando se habla de la invencion queda reconocido en el Articulo 81 del CPE

y la Regla 19.1. del Reglamento de Ejecucion del CPE*.

Como norma general, actualmente solo se puede considerar como inventor a personas
fisicas segun la gran mayoria de ordenamientos juridicos, incluyendo el del CPE. Sin
embargo, el creciente uso de herramientas de IA en la gran mayoria de sectores esta
llevando a que se cuestione esa definicion de inventor, ya que cada vez influyen mas en

los procesos de creacion de invenciones.

5. Concepto de “autor” bajo la legislacion europea:

Cuando hablamos de la legislacion de los derechos de autor, es muy importante tener
siempre presente el concepto de “autor”. Lo que justifica la existencia de un derecho de
autor sobre una creacion es el conjunto del trabajo intelectual que ha realizado el autor en
el proceso de invencion, mezclado con los recursos que ha empleado para llevar a cabo
su idea (Miyagusuku, 1998). La pregunta por responder en definitiva es ;quién tiene que

ser considerado como el autor de una obra?

Lalegislacion de la Union Europea relativa a los derechos de autor se basa en la normativa
estipulada en los tratados alcanzados por la organizacion en dicha materia, en la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE) y en la normativa

3 (Convenio sobre la Patente Europea (EPC), 1973)
4 (Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea para el Mercado
Comun, 2017)
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interna de los paises miembros. Existen tres tratados fundamentales que estructuran la

legislacion europea respectiva a la materia de derechos de autor:

En primer lugar, estd el Convenio de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y
Artisticas (Acta de Paris) de 1971, enmendado en 1979, el cual introdujo por primera vez
el concepto de que la proteccion de los derechos de autor existe desde el momento en que
la obra queda “fijada™. El término “fijada” hace referencia al momento en el que la obra
queda escrita o grabada en un soporte fisico, a partir del cual el autor dispone de forma
automatica de los derechos de autor sobre esa obra, hasta que este desee renunciarlos de

forma explicita.

En segundo lugar, destaca el Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés) sobre Derecho de Autor del afio 1996. Sirve
como un arreglo particular en virtud del Convenio de Berna previamente mencionado,
abordando la cuestion de la proteccion de los derechos de autor en el entorno digital®.
Aunque no se especifique en el tratado, las partes que se suscriban han de cumplir con las
disposiciones de caracter sustantivas del Acta de Paris de 1971. El tratado senala a los
programas de ordenador, independientemente de su modo o forma, y a las bases de datos,
también con independencia de su modo o forma, como dos objetos de proteccion dentro

del marco de los derechos de autor.

En tercer lugar, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (TRIPs, por sus siglas en inglés) del afio 1995, permite a
sus miembros expandir la proteccion de la propiedad intelectual, dejando libertad en lo
concerniente a la aplicacion de las disposiciones del Acuerdo, siempre y cuando se actue

dentro de las limitaciones del sistema y marco juridico interno’.

> (Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, 1971)
¢ (Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de
Autor, 1996)
7 (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio (ADPIC), 1994)
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El término “autor” no se define de forma de forma explicita en el Convenio de Berna, a
pesar de ser mencionado directamente en numerosas ocasiones durante todo el texto.
También estd ausente en la gran mayoria de debates sobre los derechos de propiedad
intelectual, lo que causa que a menudo se pierda de vista su proposito, que es fomentar la
creatividad (Ginsburg, 2003). En el libro: “International Copyright and Neighbouring
Rights: The Berne Convention and Beyond”, se argumenta que parte de la razén por la
que no se ha definido el concepto de forma explicita en el Convenio, es porque todos los
Estados entendian lo mismo por “autor” y por ello no harian falta aclaraciones (Ricketson
& Ginsburg, 2022). Sin embargo, esta mera formalidad innecesaria ha llevado a que, en
posteriores revisiones del Convenio, se hayan identificado divergencias al comparar la

definicidn en los distintos sistemas de derecho internos.

Quizas la divergencia mads significativa entre los diferentes marcos juridicos, en
referencia a la definicion de “autor”, sea la del grado de creacién intelectual requerido
para cumplir con los criterios de originalidad. Donde los anglosajones priorizan la
destreza requerida y el trabajo realizado otros ordenamientos priorizan el nivel de
creatividad en el proceso de creacion. Estas divergencias afectan también a la cuestion de
si el “autor” ha de ser necesariamente una persona fisica o también cabe la posibilidad de
que sea una persona juridica. Sin embargo, el propio Convenio de Berna especifica en su
articulo 15.1., de forma indirecta, una posible definicion de “autor”, al establecer que en
caso de aparecer el nombre del “autor”, este serd considerado como el verdadero autor de

la obra literaria o artistica en cuestion, a no ser que se demuestre lo contrario.

“Para que los autores de las obras literarias y artisticas protegidas por el presente
Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en
consecuencia, ante los tribunales de los paises de la Union para demandar a los
defraudadores, bastara que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual.
El presente parrafo se aplicara también cuando ese nombre sea seudonimo que por lo
conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor” (Convenio de Berna para

la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas , 1971)

Mas que una posible definicion del concepto de “autor”, esta norma busca asegurar una
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mayor proteccion de las obras literarias y/o artisticas, ofreciendo mas seguridad y
reduciendo la carga que supone el demostrar ser titular de los derechos. Por ello, cabe la
posibilidad de que quepan tanto las personas fisicas como las juridicas dentro de la
definicion de “autor”, al ambos tener la capacidad de exhibir su nombre en la obra, lo que
acrecienta aun mas las divergencias. Tampoco hacen ningun tipo de mencion a la
definicion de “autor”, tanto el Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual sobre Derecho de Autor, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Al no estar estipulado en los tratados internacionales, la definicion de “autor” queda a
discrecion de la normativa interna de cada Estado miembro de la UE. Dado que esta
situacion podria llevar a obstaculizar el mercado interior de la UE, se han armonizado
ciertos conceptos clave dentro del marco legislativo de la UE, donde destacan las
Directivas relativas a programas informaticos y bases de datos, asi como aquellas relativas

a obras audiovisuales y cinematograficas.

“Se considerard autor del programa de ordenador a la persona fisica o grupo de
personas fisicas que lo hayan creado o, cuando la legislacion de los Estados miembros
lo permita, a la persona juridica que sea considerada titular del derecho por dicha

legislacion.” (Parlamento Europeo; Consejo de la Union Europea, 2009).

Interpretado de forma literal, el Articulo 2.1. de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo parece establecer que el “autor” ha de ser necesariamente la
persona fisica que ha creado el programa de ordenador. En cuanto lo referente a la persona
juridica en el Articulo 2.1., al emplear el término “titular del derecho” no queda claro si
este se puede considerar también como ‘“autor” o no, lo cual genera todavia mas

incertidumbre (Ballardini, He, & Roos, 2019).

La Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sigue por lo tanto la
opinion de la gran mayoria de legislaciones europeas, que es la de que solo las personas
fisicas pueden ser “autores”, al ser las Uinicas capaces de realizar creaciones intelectuales.

En donde, ademas, la persona juridica inicamente puede llegar a desarrollar el papel de
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“titular del derecho”, al no estar capacitada para realizar creaciones intelectuales y por
ende no poder ser considerada como “autor” (Walter & Lewinski, 2010). El Articulo 4.1.
de la Directiva 96/9/CE sobre la proteccion juridica de las bases de datos®, también sigue

el modelo tradicional de la gran mayoria de legislaciones europeas.

La Directiva 2006/115/CE sobre derechos de alquiler y préstamo de la propiedad
intelectual (Parlamento Europeo; Consejo de la Union Europea, 2006) y la Directiva
93/83/CEE sobre coordinacioén de determinadas disposiciones relativas a los derechos de
autor y derechos afines a los derechos de autor en el ambito de la radiodifusion via satélite
y de la distribucion por cable (Consejo de la Unidon Europea, 1993), designan al director
de una obra cinematografica como el “autor” al ser la persona fisica que toma las

decisiones artisticas.

A pesar de que las Directivas ofrezcan una definicion armonizada del término “autor”,
esta definicion estd incompleta al no existir una interpretacion uniforme en la legislacion
de los derechos de autor de la UE. El término “autor” es aplicable tinicamente en ciertas
areas (Directiva 2006/115/CE y Directiva 93/83/CEE) y todavia no existe una respuesta

clara sobre si una persona juridica puede ser “autor”.

5.1. Interpretacion del Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE):

El TJUE nunca ha llegado a pronunciarse de forma directa sobre la definicion del
concepto de “autor”, pero si que se ha pronunciado sobre los requerimientos de
“originalidad” en las Directivas 2009/24/CE (Articulo 1.3.) y 96/9/CE (Articulo 3.1.)
previamente mencionadas, y en el Articulo 6.1. de la Directiva 2006/116/CE relativa al
plazo de proteccion del derecho de autor y de determinados derechos afines (Parlamento
Europeo; Consejo de la Unidén Europea, 2006), donde el requisito de originalidad es

definido como la “creacion intelectual propia del autor”.

8 (Parlamento Europeo; Consejo de la Union Europea, 1996)
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No serd hasta después de la sentencia “Infopaq International A/S contra Danske
Dagblades Forening” del ano 2009, cuando esta definicion dejase de aplicar
exclusivamente a ciertas categorias como bases de datos o programas informaticos y
comenzase a ser aplicable a otras categorias (Infopaq International A/S contra Danske
Dagblades Forening, 2009). El TJIUE se sirvi6 del argumento de que la Directiva 2001/29,
relativa a la armonizacion de determinados aspectos de los derechos de autor (Parlamento
Europeo; Consejo de la Unidon Europea, 2001), debia de basarse en principios similares
al resto de Directivas, para sostener que la proteccion de los derechos de autor se aplica a

obras que constituyen creaciones intelectuales originales del autor.

El objetivo final de la UE es el establecimiento de un marco legislativo uniforme para la
proteccion de los derechos de autor. Teniendo esto en cuenta, si continua la tendencia de
la extender la interpretacion del concepto de “originalidad”, mds alla de las categorias
especificadas por la legislacion, gracias al uso de la jurisprudencia, cabe la posibilidad de
que el propio TJUE amplie la interpretacion de “autor”, como la persona fisica o juridica
en algunas categorias concretas (obras cinematograficas, audiovisuales, programas
informaticos y bases de datos), a un mayor nimero de categorias (Ballardini, He, & Roos,

2019).

Por ende, todo parece apuntar a que en el supuesto de que se pidiese al TJUE una
interpretacion el concepto de “autor”, este lo haria incluyendo la extension de categorias
de obras ya contemplada en las Directivas europeas previamente mencionadas. En la
definicion de “originalidad” otorgada por el TJUE, las referencias al “toque personal” y
a la “personalidad” indican que el autor ha de ser necesariamente una persona fisica al ser

la tnica capaz de cumplir con estos requisitos.

Cinéndonos a los establecido en la legislacion y en las posibles interpretaciones
contempladas que existen del término “autor”, una IA no puede optar a la condicion de
“autor” de obras cinematograficas, audiovisuales, programas informaticos o bases de
datos, al no ser una persona fisica o una entidad con personalidad juridica. Atin mas,

siguiendo los requisitos de originalidad establecidos por el TJUE, parece imposible que
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una [A logre ser “autora”, debido a la naturaleza inherentemente humana de dichos

requisitos (“toque personal” y “personalidad”).

6. Concepto de “patente” bajo la legislacion europea:

La legislacion europea de patentes opera bajo un sistema de multinivel, compuesto por
leyes nacionales y regionales, donde el Convenio de la Patente Europea (EPC, por sus
siglas en inglés) armoniza en cierta medida las leyes de patentes de los diferentes Estados
miembros. La parte de litigacion de las patentes, relacionada con las limitaciones,
infracciones y excepciones que se pueden llegar a dar, queda bajo el control las
jurisdicciones nacionales. El EPC se encarga de armonizar los primeros pasos de las
patentes, es decir, armoniza los procesos requeridos durante la fase procesal y la fase

previa a la concesion de las patentes.

Articulo 60.1. (EPC): “The right to a European patent shall belong to the inventor or his
successor in title. If the inventor is an employee, the right to the European patent shall be
determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly
employed; if the State in which the employee is mainly employed cannot be determined,
the law to be applied shall be that of the State in which the employer has his place of
business to which the employee is attached.” (Convention on the Grant of European

Patents (European Patent Convention), 1973).

Articulo 60.3. (EPC): For the purposes of proceedings before the European Patent Olffice,
the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the European patent.

(Convention on the Grant of European Patents (European Patent Convention), 1973).

El Articulo 60.1. del EPC define que el derecho de la patente europea pertenece al
inventor o a su causahabitante y el Articulo 60.3. del EPC establece que, a efectos de
procedimientos ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), el
aplicante puede ejercer el derecho de la patente europea. Sin embargo, el Articulo 62 del

EPC defiende que el inventor siempre tiene el derecho de ser mencionad ante la EPO,
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independientemente de quien haya presentado la solicitud (Convention on the Grant of

European Patents (European Patent Convention), 1973).

En el suceso de que la solicitud para una patente no especifique quien es el inventor,
naturalmente esta no serd aceptada por incumplimiento de formalidades en los
procedimientos. Sin embargo, en ningun momento se especifica como ha de ser la
naturaleza del inventor (si este ha de ser humano o no) en el EPC o su jurisprudencia. El
sistema de concesion de patentes europeo se rige por el principio de ‘first to file”, es
decir, que se otorga al primero en presentar una solicitud de patente, frente a otros
sistemas como el americano que se rige por el ‘first to invent”, lo cual requiere muchos
mas procedimientos al requerir que se determine en qué momento exacto se produjo la
invencion. Por ello, la EPO no se encarga nunca de investigar si el inventor propuesto es

verdaderamente el inventor original, al seguir el principio de “first to file”.

La gran mayoria de los Estados miembros de la UE no incluyen una definicién de
“inventor” en su legislacion interna, sin embargo, el derecho europeo presupone que las
invenciones son obra de las personas fisicas (Asociacion Internacional para la Proteccion
de la Propiedad Intelectual (AIPPI), 2015). El proceso de designacion de inventor
requiere nombre, apellidos y direccion completa del inventor, lo cual refuerza el

sentimiento generalizado de que este ha de ser una persona fisica.

Cuando se ha de interpretar la legislacion europea de patentes, las fuentes primarias sobre
las que apoyarse son las resoluciones de la EPO y las interpretaciones de la legislacion
europea de los tribunales nacionales. Todavia no se cuenta con un foro comin de la UE
donde poder resolver los litigios referentes a la concesion de patentes. Quizas el unico
ejemplo de un esfuerzo coordinado, en el d&mbito europeo, que lucha por una mayor
armonizacion de la legislacion referente a patentes, sea la iniciativa “Unitary Patent
Package”, la cual aboga por la creacion de una patente unitaria (UP), acompafiada por un
Tribunal Unificado de Patentes (UPC, por sus siglas en inglés). El objetivo es poder
obtener una proteccion de patente, aplicable a todos los paises miembros de la UE, con
solamente realizar la solicitud de patente ante la EPO y que cuente con el respaldo de una

rapida solucion de litigios por parte del UPC.
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Tanto la EPO como los tribunales nacionales han interpretado el término “invencion”

como la “contribuciéon al concepto inventivo”. Todavia no se cuenta con una

jurisprudencia dictada por la EPO, relativa a la definicion del término “inventor”. Por lo

general, podriamos afirmar que el concepto de “inventor” no ha sido de especial

relevancia, ni ha adquirido gran atencioén por parte de la legislacion y jurisprudencia
2

europea, al estas guardar silencio en la gran mayoria de los casos.

La norma general nos indica que, aunque la titularidad de las patentes pueda pertenecer a
personas juridicas, Unicamente las personas fisicas pueden ser consideradas como
“inventores” (Ballardini, He, & Roos, 2019). Esto se ve respaldado por el estudio que
realizo la Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (AIPPI)
en 2022, donde pidieron la opinion de varios Estados sobre la necesidad de armonizar el
término “inventor”. La respuesta fue positiva y se posicionaba a favor de una definicién
de “inventor” que incluyese el término “ser humano” (Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas (OEPM), 2022).

7. Necesidad de otorgar patentes a las invenciones creadas por Inteligencia Artificial

El mejor argumento a favor de proteger las invenciones creadas por sistemas de IA es que
su proteccion llevaria a un mayor incentivo de innovacion en la sociedad. Evidentemente,
la posibilidad de optar a una patente no motivaria de forma directa a una IA a que esta
siga generando invenciones, pero si que motivaria a personas a que estas desarrollen,
posean y usen la IA para crear nuevas innovaciones. Por ello, permitir las patentes de
obras generadas por IA promovera en un futuro el desarrollo de todavia mas [A

inventivas, incentivando asi innovaciones que nos afectaran a todos como sociedad.

Las patentes se caracterizan por promover la divulgacion de informacién y la
comercializacién de aquellos productos que son considerados como valiosos por la
sociedad. Aquellas que sean otorgadas a sistemas de IA por nuevas invenciones,

cumpliran con los requisitos y objetivos de cualquier otra “patente tradicional” (Abbott,
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2019). De no ser asi, aquellas empresas que lo deseen, no tendran la opcion de emplear
sistemas de IA para inventar, aunque estos estén plenamente capacitados para ello y sean
mucho mas eficientes que las personas, al no estar esas invenciones protegidas de ninguna
forma. Esto podria llevar también a una situacién donde se use la IA para realizar las
innovaciones, pero que, a la hora de solicitar la patente requerida a la oficina
correspondiente, no se declare el uso de IA en el proceso de creacion, para asi poder

contar con la proteccion necesaria para la innovacion.

Ademas de que se proporcione la proteccion correspondiente a las invenciones generadas
por la IA, esta ha de figurar en la solicitud y en la propia patente como el “inventor” en
cuestion, en las situaciones en las que haya inventado funcionalmente, ya que esto
protegera también a los inventores humanos, por muy paradojico que pueda sonar. Esto
se debe a que, si permitimos que una persona se atribuya el mérito de una invencion
generada por una IA, se estaria cometiendo una gran injusticia hacia la IA en cuestion,
aunque esta no tenga ni la voluntad ni el interés de ser reconocida como inventor (Abbott,
2019). La cuestion de verdad radica en que se estaria devaluando la invencion humana al
permitir que una persona se atribuya un mérito sobre algo que no le corresponde.
Estariamos igualando el trabajo de una persona que ha inventado algo nuevo de forma
legitima, con aquella persona que le ha pedido simplemente a una IA que resuelva un

problema.

Evidentemente, se da por hecho que una IA no puede ser propietaria de una patente, al no
estar capacitada de poseer derechos legales y morales y, por ello, ser propietaria de algo
tan complejo como una patente. Seria algo sumamente complejo que requeriria tantos
cambios en la legislacion y en la sociedad en general, que las desventajas pesarian mucho
mas que los beneficios que se obtendrian y por lo tanto careceria de sentido. Sin embargo,
es una aclaracion necesaria ya que podria llevar a problemas de entendimiento en un
futuro si no se expresa de forma escrita. Incluir a una IA en el listado de inventores no
tiene la finalidad de conceder derechos a méaquinas, sino de proteger los derechos morales
ya existentes de los inventores humanos y, por ello, la integridad de todo el conjunto de

sistema de patentes.
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8. Implementacion de politicas adecuadas para afrontar los posibles retos de

propiedad intelectual que surjan por la evolucion de la Inteligencia Artificial

Hoy en dia, la IA no ha llegado su maximo potencial de innovacidén en términos
econdémicos y probablemente quede mucho trayecto todavia por delante. Sin embargo, su
crecimiento estos ultimos afios ha sido exponencial y su importancia en nuestras vidas
cotidianas no se puede negar. Tanto el medio como en el corto plazo, la IA tiene la
posibilidad de llegar a convertirse en una parte muy significativa de los procesos de
innovaciéon y desarrollo en multiples industrias. En caso de ser asi, el no estar
debidamente preparados para afrontar los posibles retos, generard carencias normativas
significativas. Por ello, es de suma importancia que se establezcan una serie de politicas
de forma previa, adelantandonos al gran cambio disruptivo que es la IA, para asi poder
asentar unas bases solidas respecto al manejo de obras generadas por esta tecnologia tan

innovadora.

“Listing an Al as an inventor is not a matter of providing rights to machines, but it would
protect the moral rights of traditional human inventors and the integrity of the patent

system.” (Abbott, 2019)

La capacidad inventiva de la IA plantea otra serie de retos en el ambito del derecho de la
propiedad intelectual, en particular cuando nos referimos al estandar de “person skilled
in the art” empleado para definir y evaluar la propia actividad inventiva. Dicha
evaluacion es esencial para la patentabilidad de una invencion y consiste en preguntarse
si cualquier investigador medio podria encontrar muy obvia una solicitud de patente,
teniendo en cuenta toda la informacion existente relevante a la solicitud de la patente. En
caso de ser asi, dicha patente serd denegada.

Continuando con la trayectoria actual, la IA ird progresivamente integrandose cada vez
mas en el ambito laboral y esto aumentara las capacidades de los trabajadores medios,
logrando que estos realicen su labor de forma mas experta y sofisticada. Esto provocara
que evolucione el concepto de “person skilled in the art”, teniendo que aumentar los
criterios de patentabilidad para adaptarse a estas mejoras provocadas por la IA, de la

misma forma que en Europa, ese mismo concepto ha evolucionado de “person” a
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“persons”, pasando a incluir también en su definicién a la investigacion en equipo

(Abbott, Everything is obvious, 2019).

En un futuro proximo, se estima que la A dejarad de automatizar procesos para asistir a
investigadores humanos y comenzara a automatizar la propia actividad inventiva,
llegando posiblemente incluso a representar al “person skilled in the art”. Tendré la
capacidad de encontrar cosas obvias durante el proceso de invencion de forma mucho
mas frecuente que los seres humanos, por lo que nos sitlia ante una tesitura complicada.
El problema que surge es la cuestion de que probablemente sera muy complicado razonar
lo que una IA puede llegar a considerar como “obvio”, o que cosas caberian en dicha
categoria. Esta circunstancia muy plausible no se ha de descartar e implicard que se
tendria que cambiar la “prueba” que demuestra la actividad inventiva, para incluir en ella
factores y criterios no solo cognitivos, sino que también econdémicos (Abbott, The
Artificial Inventor Project, 2019). Si no nos limitamos e imaginamos la posibilidad de
que el dia de mafiana pueda llegar a existir una IA superinteligente, entonces parece

posible razonar que quizas todo le parezca “obvio”.

Ryan Abbot argumenta en su libro “The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and
the Law” que el hecho de que la IA pueda llegar a comportarse de forma humana supondra
una nueva frontera inexplorada que desafie las normas juridicas existentes actualmente,
relativas a la legislacion de la IA. En ¢€l, defiende que una “neutralidad legal” donde la
ley no discrimine entre personas e IA podria llegar a mejorar el bienestar general de los
seres humanos (Abbott, The reasonable robot: artificial intelligence and the law, 2020).
Sin duda, el fendmeno de la IA promete ser disruptivo no solo en lo aplicable al &mbito

de la propiedad intelectual, sino también a muchas areas diferentes del derecho.
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A INVENCIONES CREADAS POR
SISTEMAS DE IA:

9. ;Como se ha de determinar quién es el inventor de una invencion que implique

una actividad de IA?

Como norma general, las invenciones suelen requerir un gran esfuerzo, llegando a
convertirse en un proceso largo y laborioso que necesita también, en cierta medida, de
esa combinacion entre la chispa de ingenio y el puro azar. Para poder ser considerada
como una “invencion”, no necesariamente tiene que ser fruto del producto de afios de
esfuerzo y la resiliencia, también puede ser el fruto de una mera casualidad, por lo que un
tipo concreto de esfuerzo no es un requerimiento para poder definir una “invencion”. Una
posible definicion de “inventor” es aquella persona que reconoce la importancia y utilidad
de la invencion, independientemente de la forma en que esta se haya producido. A esta
persona le corresponde ser considerada como el “inventor”, y su participacion en la
invencion podra calificarse como una concepcion de tipo intelectual o creativa

(Summerfield, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, pareceria a primera vista que una invencion que fuera el
resultado de un sistema de IA no deberia de dar problemas a la hora de ser registrada y
patentada. Una situacion de este calibre puede llevar a plantear una serie de cuestiones
relativas al momento de la concepcidn de la invencion, como por ejemplo si una persona
considerada como “person skilled in the art” hubiese verdaderamente necesitado de la
asistencia de un sistema de IA bajo esas circunstancias y si este conociese el resultado
final, su significado y utilidad hubiesen sido “obvios” para esa persona. Sin embargo, hay
que distinguir en este caso entre dos cuestiones diferentes, la cuestion de la evidencia u

obviedad y la cuestion de la identidad del inventor (Shemtov, 2019).

Siguiendo esa narrativa, surge también la interrogativa de si es ético considerar a una
persona fisica, cuya labor no aporta nada al proceso de invencion al emplear un sistema
de TA ya existente para crear una nueva invencion, como el inventor de la creacién

alcanzada por la IA. En este caso, parece que lo normal seria considerar al creador o
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programador de esa IA creativa como el “inventor”, al ser esta persona la que disefio el
algoritmo y el software que dio vida a la IA creativa, pudiendo permitir, en ultima

instancia, la creacion previamente mencionada.

Existen quienes argumentan que en el suceso de que un sistema de IA genere un resultado
que sea patentable, pero que no estuviese previsto originalmente por el informatico, seria
erroneo considerar a este como el “inventor” (Abbott, I think, therefore I invent: creative
computers and the future of patent law, 2016). En el afio 2018, el autor y programador
Mark Summerfield, contrargument6 este argumento defendiendo que, tanto en el corto
como medio plazo, todavia no contamos con la tecnologia suficiente como para que un
sistema de IA tenga un aprendizaje automatico tan elaborado. Hoy en dia solo son capaces
de actuar dentro de unos pardmetros y dareas predefinidas por sus programadores

(Summerfield, 2018).

El disefiador del sistema de IA podria ser considerado como el “(co)inventor”, al ser este
quien equip6 adecuadamente a la IA y se encargd de programar todo de acorde a sus
especificaciones, para poder asi resolver una cuestion en concreto. El usuario que accede
a el sistema de IA y lo emplea, no estd mas que accediendo a un sistema ya
predeterminado con anterioridad con una serie de “oufcomes” o soluciones ya fijadas. En
la mayoria de las jurisdicciones, se precisa del momento exacto de la concepcion para
poder determinar quién es el inventor (Shemtov, 2019), por lo que no es posible mantener
el argumento previo de que el disefiador es “(co)inventor”, al no poder determinarse con

exactitud el momento de concepcién de la invencion.

10. ; Como se verian afectados los derechos morales del inventor?

Teniendo en cuenta que la definicion de “inventor” se limita a personas fisicas, habria
que examinar si verdaderamente merece la pena revisar esta restriccion, con la intencién
de ampliarla para incluir a los sistemas de IA. El problema es que un cambio asi no es
solo una tecnicidad en el proceso de solicitud de una patente, sino que repercute también

en el derecho de propiedad y derecho moral de atribucion.
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Existen una serie de incentivos “expresivos”, recogidos dentro del derecho de patentes.
La profesora Jeanne C. Fromer, analiza en detalle el papel de estos derechos “expresivos”
en su articulo: “Expressive incentives in intellectual property”. En ¢él, defiende que el
derecho de atribucion previamente mencionado tiene dos objetivos finales que protegen

a la persona.

El primer objetivo es facilitar informacion al piblico sobre quien es el inventor y cual ha
sido su participacion a lo largo del proceso de creacion. Esta informacion podria dar lugar
a que mejore la reputacion del inventor, permitiendo que este tenga la posibilidad de
beneficiarse econdmicamente de su creacion y aumentar asi también sus oportunidades
profesionales. Podria decirse que el derecho de atribucion aporta un incentivo pecuniario
para inventar. Tiene también un segundo objetivo, que es el de servir como un incentivo
puramente expresivo para su creador, mostrando el verdadero valor aportado por este
gracias a su creacion, permitiendo que aumente su reputacion en el proceso (Fromer,

2012).

El derecho de atribucion recompensa al inventor con una mayor reputacion, lo cual no es
medible en términos monetarios y es completamente diferente cualquier beneficio
pecuniario. Establece un estrecho vinculo entre el inventor y su invencion, que se
mantendrd incluso en los casos donde la legislacion evita que el derecho a la invencion
pertenezca al inventor, por cuestiones de derecho laboral y contractual. Por ende, tiene

dos objetivos que impactan positivamente al inventor y le incentivan a seguir innovando.

Estos dos objetivos no son aplicables al caso de los sistemas de 1A, ya que no busca
mantener un estrecho vinculo personal con el invento o mejorar su reputacion y por ello
beneficiarse en términos monetarios. Por ello, la cuestion es si existe alguna otra
justificacion que nos permita ampliar el alcance del derecho de atribucion, garantizando
la proteccion de los derechos morales de los sistemas de IA. Aquellos partidarios de
ampliar el concepto de inventor reconocen que no existen incentivos reputacionales o
monetarios para los sistemas de IA, pero argumentan que su reconocimiento incentivaria

el desarrollo sistemas de IA mas sofisticados.
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El Doctor Noam Shemtov, en su informe: “A study on inventorship in inventions
involving Al activity”, defiende que esta postura no es valida por una serie de cuestiones.
La primera es que, incluso en aquellos casos donde no se reconoce a un sistema de [A
como el inventor a pesar de haber participado en el proceso creativo, actualmente se sigue
pudiendo reconocer a un humano como el inventor y probablemente esto situacion no
varie en un futuro, por lo que no es necesario proteger los derechos de una IA. En segundo
lugar, el estudio sostiene que, actualmente, la preocupacion general por mantener un nivel
adecuado de incentivos para las IA no esta justificada por datos empiricos o un modelo
econdémico creible, por lo que realmente no es una necesidad. Por ultimo, atribuir una
invencidn a un sistema de [A que ha contribuido en el proceso creativo, con el objetivo
de apoyar a la inversion futura en sistemas de IA, es un argumento que se podria emplear

para otras herramientas usadas durante el proceso creativo (Shemtov, 2019).

11. Si se amplia la condicion de inventor para incluir también a sistemas de IA,

;como se protegerian los derechos morales y sustantivos?

Si hablamos del derecho de atribucion, este esta protegido actualmente por el derecho a
ser mencionado, por la necesidad de establecer un vinculo causal entre el inventor y el
aplicante de la patente y por el proceso de rectificacion de la designacion del inventor. En
el suceso de ampliar la definicidn para incluir a sistemas de IA en ella, es muy probable
que esta decision tenga consecuencias en cuanto a la proteccion de los derechos del

inventor.

La nueva definicion revisada del término “inventor” que incluiria a los sistemas de IA,
careceria de sentido alguno cuando hablamos del derecho de atribucion, pues en el caso
de la IA no se necesitaria salvaguardad ningtn interés suyo, al carecer de interés alguno.
Incluso si nos referimos al Articulo 60.1 del CPE para intentar encontrar algun apoyo,
careceria de sentido alguno hablar de derechos de inventor cuando nos referimos a un
sistema de IA.

El Articulo 60.1 salvaguarda los intereses patrimoniales del inventor, salvo en los casos
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donde las invenciones se realizaron durante la actividad profesional, en cuyo caso el
Articulo se cifie a lo dictaminado por la legislacién nacional (Convention on the Grant of
European Patents (European Patent Convention), 1973). Por ende, el derecho de la
propiedad y el empleo no son aplicables a un sistema de IA pues iria en contra de lo
estipulado en el Articulo 60.1, al este defender la condicion de inventor como algo propio

de las personas fisicas.

El Doctor Noam Shemtov se decanta por la opinion de la: “Open Letter to the European
Commission: Artificial Intelligence and Robotics”, la cual defiende que el
establecimiento de una personalidad juridica para los sistemas de IA no esta justificado,
en base a que se soporta en una compresion muy superficial del panorama tecnoldgico y
politico que afecta a la IA (Nevejans, 2018). Mientras no se reevalle esta comprension
erronea, la carta argumenta que nunca podra haber un “interés” que salvaguardar, pues la
IA no cuenta con personalidad juridica y es incapaz de ser propietaria de algo y de tener

y ejercer derechos. Este razonamiento coincide con el del Articulo 60.1 del CPE.

En el marco juridico actual, los sistemas de IA tampoco tienen la capacidad de ser
empleados, por lo que es imposible que exista una relacion laboral contractual entre un
sistema de A sofisticado y una persona juridica o fisica. Tampoco existe la necesidad de
comunicar al inventor de que este ha sido designado como tal ni la necesidad de crear un
proceso para corregir defectos en la designacion del inventor. Mientras carezcan de
personalidad juridica, no pueden tener derechos ni ejercerlos, por lo que no hay un interés
por protegerlos y preservarlos. Dar a una IA personalidad juridica requiere unas
consideraciones que van mas alla del ambito juridico de patentes y marcas, por lo que

requeriria de un amplio estudio y debate externo.

12. Si no se limita el término “inventor” a las personas fisicas, ;como se ha de

designar al inventor en estos casos v qué eslabon de la cadena de creacion ocupa

este?

Con esta pregunta tratamos de responder la pregunta de cudl seria el posicionamiento de
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la ley, referente al derecho de patentes, si esta fuese revisada e incorporase a la IA dentro
de la categoria de inventor. Esto supondria un cambio radical, como ya se ha mencionado
con anterioridad. La incorporacion de los sistemas de IA supondria la creacion de la
“persona electronica”, para asi poder referirnos a la condicion especial de la IA dentro del
marco del derecho de patentes (Shemtov, 2019). Usaria un sistema de registro y de

solicitud de patentes muy similar a la que usan las personas juridicas.

Shemtov sugiere que, teniendo en cuenta lo anterior, el acto mental de concepcion
creativa o inteligente, propio de la cadena de creacion, dejaria entonces de ser el acto
relevante que define quine es el “inventor” en la mayoria de las jurisdicciones relevantes
(Shemtov, 2019). Esto es asi, ya que los sistemas de IA no tienen la capacidad de concebir,
de tener conciencia ni de interesarse por algo, ya que Uinicamente realizan aquello para lo
que han sido programados con anterioridad. En vez de centrarnos en la incapacidad de
los sistemas de IA de cumplir con los requisitos anteriores, se deberia de optar un enfoque
diferente, el enfoque “funcionalista”, que se centra en la contribucion y resultados de los

sistemas de IA.

Seglin este enfoque, nos centrariamos en los “outputs” o resultados alcanzados por la A
y dejariamos de centrarnos en como se llegd a dicho resultado. Si este resultado final,
bajo circunstancias normales dentro del marco legislativo actual, se considerase correcto
en caso de que fuese una persona fisica su creador y, por ende, se le concediese la patente,
segun este enfoque también se deberia de conceder la patente a la IA si ha sido esta la que
alcancese ese mismo resultado (Abbott, I think, therefore I invent: creative computers and

the future of patent law, 2016).

En el caso legislativo de los EE. UU., la clave para determinar quién es el “inventor” es
el momento concreto de la “concepcion”. Si aplicamos el enfoque funcionalista, podemos
concluir que un sistema de [A que genera una solucién concreta podria llegar a ser
considerada como el “inventor”, ya que, si ese mismo “output” hubiese sido alcanzado
por una persona fisica, se le concederia la designacion de “inventor” a esta, y por ello,
deberia de ser igual para los sistemas de la IA. Bajo la ley de patentes china, el inventor

es aquel que hace las contribuciones creativas a la invencion, las cuales son muy
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diferentes de las contribuciones técnicas. Si aplicamos una vez mdas el enfoque
“funcionalista”, en este caso seria el sistema de IA quien hace el “output” creativo

mientras que la persona hace la parte de organizacion de datos y cuestiones rudimentarias.

La naturaleza creativa de la contribucion aportada por la IA durante el proceso inventivo
serd comparada con un estdndar humano. De esta forma, el tribunal evaluard si, en el
suceso de que un humano hubiese llegado a los resultados alcanzados por la IA, su
aportacion se hubiese considerado como “creativa”. En caso de ser asi, se deberia de
considerar a la IA como “inventor” (Shemtov, 2019). Este enfoque se podria aplicar a
todas las jurisdicciones relevantes, las cuales Unicamente tendria que responder a la
pregunta de si seria suficiente para considerar a la persona relevante como inventor? En
caso de que la respuesta sea afirmativa, la inventoria ha de ser reconocida en relacion con

el sistema de IA que logro6 alcanzar ese “output”.

13. ;OQuién tiene el derecho sobre una patente europea cuando hablamos de una

invencion de la IA?

Shemtov divide este escenario en dos posibles resultados. Por un lado, podriamos
considerar al sistema de IA como el “inventor”, por otro lado, se mantendria el statu quo
actual donde solo pueden ser inventores personas fisicas. El primer escenario supondria
una revision general del sistema juridico para poder integrar a la IA en este. Bajo este
supuesto, el derecho legal a una patente europea implicaria la creacién de una nueva
figura juridica: “la persona electronica”, que tendria derechos y obligaciones muy
similares a los que ya tienen las personas juridicas (Shemtov, 2019). El segundo
escenario, se refiere a la situacion actual. Lo que de verdad interesa aqui es comprobar
como se veria afectado el derecho a una patente europea, por el hecho de que haya

participado en el proceso de creacion un sistema de [A.

Ante el escenario planteado, habria dos formas de resolver la cuestion de la titularidad de
la patente. La primera forma implicaria que el propietario de esta sea la propia IA y la

segunda seria que el propietario sea el usuario del sistema de IA. Los expertos tienen
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opiniones diferentes en cuanto a donde deberia de residir el derecho de titularidad. Ryan
Abbott considera que la titularidad deberia de recaer sobre el duefio del sistema de IA en
cuestion, mientras que Mark Summerfield sostiene que deberia de ser el usuario del
sistema de IA. Peter Block es de la doctrina de Summerfield, ya que defiende que el inico
que podriamos decir que ha formado parte del proceso de invencion es el usuario del
sistema de 1A, quitando el hecho de que la IA haya hecho la mayor parte del proceso
creativo (Blok, 2017).

“In general, the inventor is described as the person that has made the invention, or, in
other words, as the person that has made the creative effort. 20 Merely providing
equipment is not deemed to contribute to the invention in terms of intellectual input.
Therefore, if an invention is made with the aid of a computer, the owner or possessor of
the hardware or software does not as such qualify as inventor. 21 The inventor is the
natural person that, using the computer as a tool, has found the product or process that

solves a particular technical problem.” (Blok, 2017).

Peter Blok argumenta que, hoy en dia, los sistemas de IA todavia no cuentan con la
capacidad de realizar el proceso inventivo en su totalidad por cuenta propia y necesitan
de asistencia humana. Son las personas las encargadas de identificar el problema,
“traducirlo” a un formato entendible por la IA, entrenarla para que pueda realizar la tarea
y comprender y evaluar el resultado final para determinar si es el que se buscaba
originalmente. Block agrupa todas estas actividades y otras muchas bajo la categoria de
“usuario” de un sistema de 1A, defendiendo asi que “inventor” ha de ser necesariamente

el “usuario” debido a todas las labores previamente mencionadas.

Tanto la opinion de Abbott como de Summerfield contrastan con la de Shlomit Yanisky-
Ravid y Xiaoqiong (Jackie) Liu ya que ambos proponen un enfoque diferente que
denominan el “Multiplayer Model”. Ambos defienden que este modelo caracteriza
perfectamente a las distintas partes del complejo proceso de creacion, teniendo en cuenta
la variable de los numerosos actores involucrados, los cuales pueden llegar incluso a
solaparse, entre los que destacan los programadores del software, propietarios y

operadores de sistemas, el ptblico, ... (Yanisky-Ravid & Liu, When artificial intelligence
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systems produce inventions: the 3A era and an alternative model for patent law, 2017)

Yanisky-Ravid & Liu sostienen debido a la gran complejidad de la estructura formada
por los diferentes actores involucrados durante el proceso creativo, asi como sus
cuntribuciones individuales y/o conjuntas al proyecto, el derecho de patentes actual no
estd capacitado para hacer frente ante esta situacion, al centrarse principalmente en
encontrar un Unic inventor. Por ello, concluyen que se deberia de pooder recompensar a

los diferenetes actores, mediante medios ajenos al sistema tradicional de patnetes.

Sostienen que el Ginico planteamiento logico para determinar el derecho de la patente es
centrarse en cual ha sido la contribucién de cada individuo involucrado a lo largo del
proceso de creacion. Afirman que es muy probable que la gran mayoria de los actores que
intervienen en el proceso creativo Unicamente contribuyan en términos financieros,
administrativos o mecanicos, por lo que su contribuciéon no es suficiente para poder
constituir una invencion siguiendo el derecho de patentes. Por lo tanto, no son
contribuciones validas unicamente por el hecho de que interviniese una IA en esa cadena
productiva (Yanisky-Ravid & Liu, When artificial intelligence systems produce

inventions: the 3A era and an alternative model for patent law, 2017).

Yanisky-Ravid & Liu establecen dos tipos de actores que tienen mas probabilidades de
llegar a poder ser considerados como “(co)inventores”, si las circunstancias son
adecuadas y la naturaleza de sus contribuciones apropiadas. Estos son: el programador y
el formador (“trainer”). Este primero tiene la candidatira para ser considerado
“(co)inventro” mas complicada, ya que para serlo, durante el proceso de programacion
de la IA se debia de tener como objetivo final la invencion. El problema es que estas
plataformas tan sofiscadas que cuentan con la capacidad de aprender automaticamente,
pueden obtener varios resultados diferentes dependiendo de su método de uso, por lo que
es muy dificil argumentar a favor de que el programador tenia la invencioén en su mente

mientras programaba al sistema de [A.

Por ello, la candidatura mas fuerte es la del formador de datos ya que, en las circunstancias

adecuadas, es quien tiene la ventaja al ser quien se encarga de la seleccion de los datos
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implementados en el sistema de IA, de la comprobacion de los resultados obtenidos y de
hacer las correcciones y ajustes necesarios durante el proceso inventivo. La actividad del
formador de datos esta por lo tanto orientada hacia la invencidn, siendo propia de la
naturaleza intelectual y creativa y no de la financiera o administrativa. Ambos autores
argumentan que este tipo de contribucion si que podria ser suficiente para determinar al

“(co)inventor”.

14. Bajo la normativa de patentes europea, ; qué consecuencias hay si se establece a

una IA como “inventor” o “(co)inventor”?

Como ya se ha repetido numerosas veces, todas las jurisdicciones limitan el concepto de
“inventor” a una persona natural, siendo este el caso incluso cuando hablamos del
Convenio sobre la Patente Europea, el cual no contiene definicion alguna del término. La
titularidad de cualquier invencion es el punto de partida de cualquier investigacion sobre
la propiedad de esta. Bajo la normativa europea, el inventor suele ser el propietario salvo
en el caso de que la invencidn haya tenido lugar bajo un contrato de empleo y realizado

durante el curso de este.

Los sistemas de IA no cuentan con personalidad juridica ni pueden ser consideradas como
empleados de una empresa al no poder formar parte de un contrato laboral. Por ello,
carecen del derecho de poseer propiedad. Po ende, es impracticable poder considerar a un
sistema de IA como “inventor” y que se le apliquen las disposiciones correspondientes
del Articulo 60 del CPE (Shemtov, 2019). El derecho moral de ser mencionado como
inventor no es aplicable en este caso tampoco al servir inicamente para cumplir con los
intereses de los humanos; carecen de proposito cuando hablamos de maquinas. No solo
la legislacion prohibe considerar a los sistemas de IA como “inventores”, sino que
tampoco existen razones convincentes actualmente para poder llegar a considerar un
cambio legislativo. Teniendo todo esto en cuenta, ante el suceso de presentar una solicitud
de patente sonde se designe como “inventor” a un sistema de IA, el resultado mas

probable sera denegada en base al Articulo 81 y la Regla 19.1 del CPE.
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CASO “DABUS”:

La comunidad global sigue debatiendo todavia la cuestion que trata de responder este
trabajo: ;puede ser un sistema de IA elegible para ser considerado como inventor en una
solicitud de patente? En este contexto, hay un proyecto en concreto que ha llegado a poner
a prueba esta pregunta, cuestionandose como seria la respuesta de diferentes legislaciones

ante la solicitud de una patente donde la IA sea considerada como “inventor”.

El proyecto “Device for Autonomous Boot- strapping of Unified Sentience” (DABUS), es
un sistema de IA, desarrollado por Stephen Thaler, que consiste en un enredado sistema
de redes neuronales que buscan generar nociones “simples”, a través de estimulos, para
posteriormente construir nociones mas “complejas”. Siguiendo este modus opernadi, el
proyecto DABUS ha sido capaz de crear un “contenedor fractal de liquidos” (nimero de
la patente - EP3564144) y también un “sistema de sefiales luminosas fractales” (nimero

de la patente - EP3563896) (Escribano & Sevilla, 2021).

Lo verdaderamente significativo de la cuestion, no es si las dos invenciones de DABUS
son revolucionarias y suponen grandes innovaciones en algin campo en concreto, sino si
cumplen con los requisitos legales necesarios para ser objeto de una patente y poder
considerar al sistema DABUS como “inventor”. El profesor Ryan Abbott configuro6 el
“Atrtificial Intelligence Proyect”, donde ret6 a Stephen Thaler a crear un sistema de A
con la capacidad de inventar. El objetivo final era posteriormente poder solicitar la patente
de las invenciones a diferentes oficinas de patentes del mundo para comprobar cudl seria
la respuesta de estas, abriendo asi un debate sobre como sistema de patentes actual y si es
necesario reformarlo para acomodar a la IA como posible “inventor”. En concreto, el
proyecto DABUS se llegd a presentar ante 17 oficinas de patentes del mundo, pero en este
trabajo nos centraremos en la repuesta de las oficinas de Estados Unidos y de la Unién

Europea.
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15. Decision de 1a Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTQ):

Se llegaron a presentar las solicitudes de patente de las dos creaciones del proyecto
DABUS ante la USPTO, pero la decision alcanzada por el organismo unicamente se
referia a la solicitud del “sistema de senales luminosas fractales”. Naturalmente, la
solicitud fue objeta de un examen previo donde se evalud el cumplimiento de los
requisitos formales y la USTPO ya avis6 con antelacion de que faltaban algunas partes,
por lo que se rechazo la solicitud en primera instancia. El argumento inicial fue que en la
documentacién aportada para la solicitud no se identificaba adecuadamente al inventor
como era preceptivo, por lo que Thaler y su equipo solicitaron una revisiéon administrativa
contraargumentando que la condiciéon de “inventor” no se podia limitar exclusivamente a
personas fisicas por lo que DABUS estaba identificado correctamente (Horton & Kim,

2020).

La Oficina de Peticiones sostuvo que un sistema de IA no podia figurar como “inventor”
en la solicitud de una patente, seguin lo estipulado en la legislacion estadounidense y en
consonancia con la decision alcanzada previamente por la USPTO. Esta tltima se baso
en partes de la Ley de Patentes (35 USC, Seccion 100, 101 y 115) que definen quién

puede ser un “inventor” y quién no:

i. 35 USC, Seccion 100: “The word “patentee” includes not only the patentee to

whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.””

ii. 35 USC, Seccion 101: “Whoever invents or discovers any new and useful process,
machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful
improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and
requirements of this title. """

iii. 35 USC, Seccion 115: “The applicant shall make oath that he believes himself to

be the original and first inventor of the process (...) and shall state of what country

he is a citizen. Such oath may be made before any person within the United States

? (Ley de Patentes, Titulo 35 del Cédigo de Estados Unidos, Seccion 100, 2015)
19 (Ley de Patentes, Titulo 35 del Codigo de Estados Unidos, Secciéon 101, 2015)
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authorized by law to administer oaths (...). When the application is made as
provided in this title by a person other than the inventor, the oath may be so varied

in form that it can be made by him.”!!

Tras revisar la Ley de Patentes, y en concreto las Secciones previamente mencionadas, la
USTPO concluyé que la ley solo contemplaba que una persona fisica fuese elegible para
ser considerada como “inventor”, y que intentar ampliar el término “inventor” para que
en el cupieran también las maquinas supondria ir en contra de la legislacion. Por lo tanto,

se rechazo expresamente la solicitud de Thaler de ampliar la definicion de “inventor”.
p p

La decision de la USTPO también se apoya en la interpretacion de casos resueltos por el
Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de EE. UU. En el caso: “University of Utah
vs Max-Planck-Gesellschaf”, concluyé que un Estado no podia ser considerado como
“inventor”!2, Y en el caso Beech Aircraft vs EDO'3, el tribunal estableci6 una clara
distincion entre quien es el “inventor” y quien el “propietario” de una empresa,

especificando que Unicamente pueden ser “inventores” personas fisicas.

Como norma general en la legislacion americana, el acto de la “invencién” gira en torno
a la cuestion del momento concreto de “concepcion”. La normativa para demostrar
cuando se produce la “concepcion” exige que el “inventor” ha de ser la persona que
conciba y contribuya a la materia inventiva (Horton & Kim, 2020). El invento tiene que
ser “algo que surge de la mente del inventor”, por lo que para la USPTO solo las personas

fisicas cumplen este requisito.

Por lo tanto, ante la pregunta de: ;puede ser un sistema de IA elegible para ser considerado
como inventor en una solicitud de patente?, la USPTO concluy6 con un “no” redundante.

Con esta decision se impide a los sistemas de IA ser inventores en EE. UU. y se establece

' (Ley de Patentes, Titulo 35 del Codigo de Estados Unidos, Secciéon 115, 2015)

12 (Univ of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung der Wissenschaften E.V,
2013)

13 (Beech Aircraft v EDO, 1993)
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una nueva base que servira de orientacion para la resolucion de posibles casos futuros, a
no ser que diga lo contrario un tribunal federal o el congreso redefina el término

“inventor”, lo cual es muy poco probable.

16. Decision de 1a Oficina Europea de Patentes (EPO):

La decision que adoptod la Oficina Europea de Patentes y marcas (EPO, por sus siglas en
inglés) sobre el caso DABUS, se basé principalmente en el Articulo 81 del CPE y en la
Regla 19.1. del Reglamento de Ejecucion del CPE.

“La solicitud de patente europea deberd comprender la designacion del inventor. Caso
de que el solicitante no sea el inventor o no sea el unico inventor, la designacion debera
ir acompanada de una declaracion en la que se exprese el origen de la adquisicion del

derecho a la patente ™'

“La designacion del inventor debera efectuarse en la solicitud de concesion de patente
europea. Sin embargo, 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 nombre y la direccion completa del inventor, la declaracion a la que se refiere

el articulo 81 y la firma del solicitante o de su representante”!’

Apoyandose en estas dos citas, la EPO argumenta que la aportacion del nombre y
apellidos no es un mero tramite formal que pueda ser sorteado al “bautizar” a un robot o
sistema de IA con un nombre, sino que es un requisitito fundamental al formar parte de
la identidad de las personas, permitiendo que estas puedan ejercer plenamente sus

derechos. Tales derechos cuentan con una dimension formal (derecho a ser mencionado

14 (Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973
(version consolidada tras la entrada en vigor del Acta de revision de 29 de noviembre de
2000), 1973)
15 (Reglamento de Ejecucion del Convenio sobre la Patente Europea para el Mercado
Comun, 2017)

43



y designado como “inventor”), quitando la excepcion establecida en el Articulo 60 del
CPE donde se establece que: “el derecho a la patente europea pertenece al inventor o a

sus causahabitantes” (Convenio sobre la Patente Europea (EPC), 1973)

La EPO se salva asi de pronunciarse directamente sobre la capacidad de “invencién” de
un robot, lo cual era el desafio mas importante al que se enfrentaba desde un inicio, ya
que el objetivo del proyecto DABUS era comprobar como seria la respuesta de la EPO,
dando por hecho que el resultado final iba a ser negativo. A pesar de la resolucion de la

cuestion, quedan pendientes algunos interrogantes todavia.

En primer lugar, focalizando en el argumento de la personalidad, la EPO carece de las
competencias necesarias para determinar quién es susceptible o no de personalidad
juridica (Zafrilla, 2020). Esta situacion deja una puerta abierta a la especulacion sobre el
resultado de un escenario poco plausible, donde un pais perteneciente al CPE llega a

reconocer la personalidad juridica de los robots.

En segundo lugar, aunque la EPO reconoce que las maquinas y sistemas de [A no pueden
llegar a ser titulares de derechos, este argumento se fundamenta esencialmente en que
estos no tienen la capacidad de llegar a “ejercer” esos derechos. Por mucho que en ultima
instancia la titularidad de los derechos y su ejercicio estén indisolublemente relacionados,
Vicente Zafrilla argumenta en su articulo: “Caso DABUS: la EPO rechaza que la Al
pueda ser designada como inventor de una patente” que se podria llegar el dia en que se
pueda separar la condicion formal de inventor (titularidad de derechos) del ejercicio de

estos (Zafrilla, 2020).

Finalmente, en lo que se refiere a consideraciones practicas, es muy probable que, a raiz
de la decision de la EPO, muchos de los futuros solicitantes de patentes quieran nombrar
a una persona como el inventor en su solicitud, aun sabiendo que la invencion pertenece
a un robot o a un sistema de IA y ha sido desarrollada en su totalidad por estos. Si nos
cefiimos al articulo 60 del CPE previamente mencionado, la persona categorizada como
“inventor” en la solicitud de la patente no deberia tener el derecho a la patente en cuestion.

Sin embargo, en términos procesales, la EPO no se encarga de verificar la veracidad de
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la designacion del “inventor”, lo cual significa que el inico con capacidad de actuar ante
este supuesto es el inventor real, que en este caso es el robot o el sistema de [A, los cuales

carecen de derechos, por lo que la problematica esta clara.

Zafrilla argumenta en su articulo que la EPO tendria la capacidad de rechazar la concesion
de la patente invocando el Articulo 97.2. del CPE, pero que, para poder tener
conocimiento de la situacion, tendria que haber sido informada por un tercero externo que
aportase las suficientes pruebas como para que se considerase la peticion. Opina que una
mera declaracion sin pruebas no seria suficiente. Plantea también una serie de dudas sobre
la legitimidad y legalidad de que un grupo malgaste recursos de las oficinas de propiedad

intelectual del mundo, tratando de explorar cuestiones controvertidas (Zafrilla, 2020).

La decision de la EPO es un enfoque provisional que evita abordar las cuestiones mas
directamente ligadas con el derecho de patentes, desviando la responsabilidad a los
expertos en derecho civil quienes estan mas preparados para afrontar cuestiones relativas

a la “personalidad”, “titularidad” y el “ejercicio” de los derechos.
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CONCLUSIONES:

El tema de la concesion de patentes a creaciones generadas por la [A es una cuestion que
estd a la vanguardia y que cada vez cobra mas importancia y tiene un mayor peso en
nuestro marco legal y tecnoldgico actual. Este trabajo sirve como un nexo que vincula la
innovacion tecnologica, relativa a los sistemas de IA, con la legislacion europea referente
a la concesion de patentes. La investigacion realizada, trata de ser una revision de la
literatura existente, exponiendo el complejo escenario legal donde interactiian la IA y la

legislacion europea de patentes.

Se destaca el avance incesante de los desarrollos en el campo de la IA y la creciente
capacidad que tiene de asistir en el proceso creativo e innovar. Todo ello plantea una serie
de cuestiones que retan las nociones existentes en la legislacion sobre quién deberia de
ser el “inventor” y si verdaderamente cabe la IA en el marco normativo actual. En el
contexto de la comunidad europea, la atribucion de invenciones generadas por la IA ha
generado debates significativos, especialmente cuando hablamos del caso DABUS, el

cual ha retado a la gran mayoria de las oficinas de patentes.

Este escenario no es mas que una muestra de la urgencia que hay de realizar un analisis
detallado de la legislacion existente, relativa a la cuestion de patentes, para evaluar la
capacidad del marco actual de incorporar a las invenciones generadas por la IA bajo su
amparo. Esto podria llevar a incentivar la creacion de nuevas invenciones y fomentar el

desarrollo de esta tecnologia.

Se ha demostrado ya que actualmente, el panorama legal europeo no esta preparado para
facilitar una definicion de “inventor” que incluya a la IA y que, a nivel mundial, ninguna
de las jurisdicciones relevantes permite que se considere a los sistemas de IA como
“inventores”. La inventoria es el punto de partida cuando hablamos del derecho a la
titularidad de una patente. La propiedad y el empleo carecen de sentido cuando hablamos

de la IA dentro del marco legislativo actual.

Existen variaciones en el uso de la terminologia y también en las pruebas realizadas por
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las jurisdicciones a la hora de determinar quién es un “inventor”, pero el objetivo general
es bastante uniforme. Al final, se busca a la persona fisica que es responsable, total o solo
parcialmente, de lo que describimos como la parte de la concepcion inteligente y creativa
que da lugar a la invencion. También en este contexto, el término cotidiano “inteligencia”
se enfoca en este caso hacia la contribucion al proceso de creacion de la invencion que va

mucho mas alla de lo financiero, administrativo o mecanico.

En el caso de las invenciones que involucran la actividad de una IA en el proceso de
creacion, se ha demostrado que existe la posibilidad de que haya una persona que se dé
cuenta de la importancia de los resultados, asi como de su utilidad, permitiendo que se le
considere a esta como el “inventor” a pesar de que la mayoria de la labor se haya hecho
con la ayuda de un sistema de IA. Cuando hablamos de casos donde una persona fisica
usa una IA, la cual ha sido desarrollada por otra persona, el inventor en cuestion puede
ser la persona que “herramentalizé” el sistema de IA de una forma concreta para lograr el

resultado inventivo.

Actualmente, bajo este marco legislativo, la persona que llevd a cabo la concepcion
inteligente o podriamos decir también que la parte creativa de la invencion y por ende
debe de ser considerada como el “inventor”, es aquella persona que ha tomado las
decisiones relativas al algoritmo empleado por la [A, que se encargd de seleccionar los
parametros adecuados, que se encarga de corregir y guiar a la IA, ... Seria muy deseable
que todas las jurisdicciones relevantes optasen por tomar una posicion mas clara y
uniforme respecto al término “inventor”. Una vez establecida la inventoria, se tomaria
esta como el punto de partida y también posiblemente como la opcion predeterminada

cuando hablamos de investigaciones de titularidad.

El concepto de “inventor” deberia de aplicarse en aquellas invenciones que involucren el
uso de laIA, de la misma forma en que se aplica en las invenciones de formato tradicional.
Lo mismo deberia de hacerse cuando hablamos del concepto de solicitante en el marco
del Articulo 30.3 del CPE. Aunque, como ya se ha mencionado previamente, el CPE no
tiene una definicion clara del término “inventor”, si que estd claro, al menos de forma

implicita, que los sistemas de IA no pueden ser identificados como tales. Por lo que no
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corresponde aplicar las disposiciones del Articulo 60 del CPE ya que no es viable
considerar a sistemas de IA como “inventores”. En el suceso de que se presente una
solicitud de patente, designando a un sistema de IA como el creador, esta solicitud sera

rechazada en base a los estipulado en el Articulo 81 y la Regla 19 del CPE.

En cuanto al derecho moral o “de atribucion”, no tiene ningtin sentido que se aplique al
caso de los sistemas de IA ya que es un derecho disefiado para las personas fisicas y del
cual un sistema de IA no puede obtener ninguna ventaja o beneficio. Por ende, la
identificacion de sistemas de IA como “inventores” de forma similar a la atribucién que
se hace con las personas fisicas, no estd en ningin momento respaldada por

consideraciones convincentes.
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