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Justificacion

En 1956, durante la Conferencia de Dartmouth fue acufiado por primera vez el término
“Inteligencia Atrtificial”." Desde ese momento las comunidades cientificas, juridicas, de
desarrollo tecnoldgico, salud y seguridad nacional han enfocado una especial atencion
a lo que hoy dia La Comisiéon Europea identifica como un “sistema de software,
disefiado por humanos, para llevar a cabo el desarrollo de tareas complejas que
normalmente requeririan la intervencion humana para actuar en base al razonamiento,

el aprendizaje y la percepcion”.?

El analisis de este nuevo sistema de software ha sido tan relevante que profesionales
de todo el mundo se han enfocado en estudiar esta area. Como resultado,
universidades e instituciones, incluyendo las rankeadas en la Ivy League han
desarrollado programas de posgrado en referencia a este acontecimiento. Sin
embargo, el interés de la poblacion no solo se ha centrado en el estudio de la
inteligencia artificial, sino también en la relacion de ésta con la Pl, abarcando tanto el

Derecho de Autor como la Propiedad Industrial.

Por su parte, la Pl es identificada como el area del derecho que protege el producto
creado por el intelecto humano, ya sea en campos cientificos literarios, industriales o
artisticos. Dicha proteccion es concedida a los creadores, inventores y autores para
excluir a los terceros de la apropiacion de conocimiento por ellos generados durante un

lapso de tiempo®.

' DPL News. (2023b, julio 5). Infografia | La Inteligencia Artificial a través del tiempo | DPL News. DPL
News. https://dplnews.com/infografia-la-inteligencia-artificial-a-traves-del-tiempo/

2 Qué es la Inteligencia Artificial. (2023, 19 abril). Gobierno de Espaiia, Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia. Recuperado 23 de junio de 2024, de

[ [ 3 gof 3s/que-es-inteligencia-a A|-13-[
3 La Propieda Intelectual 'y su importancia actual - INAPI. Institucional. (s. f.).

https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.htm|


https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.html
https://planderecuperacion.gob.es/noticias/que-es-inteligencia-artificial-ia-prtr
https://dplnews.com/infografia-la-inteligencia-artificial-a-traves-del-tiempo/

En el ambito de la propiedad intelectual (en adelante “PI”), se puede afirmar que la
legislacion en Norteamérica, Europa, Asia, América Latina y el Caribe ha
experimentado un desarrollo relativamente uniforme en sus disposiciones legales. Sin
embargo, el éxito de esta area se ha identificado histéricamente en funcion del grado
de importancia que los gobiernos asignan a la innovacién, lo cual se refleja en el
numero de publicaciones realizadas, asi como en el volumen de patentes y registros
obtenidos. América Latina y el Caribe, en particular, no han alcanzado el mismo nivel
en concepcion de patentes, marcas y obras de derecho de autor que Estados Unidos,
Europa o Asia. No obstante, en los ultimos afos, los gobiernos de la region han
comenzado a reconocer la importancia de la investigacion cientifica, los derechos de
Pl, la cultura y el desarrollo industrial como impulsores clave de inversion. En respuesta
a esto, La Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) elimin6 a
la Republica Dominicana de la Lista de Vigilancia del Informe Especial 301 por sus
importantes avances en la solucién de las preocupaciones relativas a la observancia de
la propiedad intelectual (PI) y la transparencia, lo que mejora positivamente el clima de

negocios en el pais.

En el caso de las patentes, es fundamental su legislacion porque a través de ellas se
otorga al titular/creador de una invencién los derechos exclusivos sobre la misma, es
decir, un protecciéon que les permita accionar legalmente cuando un tercero sin su
consentimiento comercialice, fabrique o distribuya su obra o invencion. Sin embargo,
surge la necesidad de estudiar a “quién” o “qué” se debe otorgar este derecho cuando
una “creacion” es desarrollada en gran medida por un software al que identificamos
como una inteligencia artificial y que al menos en nuestra legislacion, no es reconocida

con personalidad juridica para ser un inventor.

Existen casos, como el de la inteligencia artificial DABUS (Device for the Autonomous

Bootstrapping of Unified Sentience), que han escalado a procesos litigiosos para su



reconocimiento como inventor. Especificamente, este caso ha sido evaluado en
Estados Unidos, Reino Unido, China, Australia y Sudafrica, destacando entre ellos el
dictamen acogido en Sudafrica que reconoce a DABUS como inventor y Australia, que
en principio lo reconocié como inventor pero posteriormente se acogio al criterio dictado
por Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, Alemania, china, entre otros, en el
que se indica que la legislacidon actual se limita a facultar con calidad de inventor a los

seres humanos®.

DABUS representa un avance significativo en el ambito tecnologico y plantea
cuestiones cruciales sobre los derechos de propiedad intelectual. Este desarrollo
subraya la necesidad de que nuestra comunidad juridica defina su postura ante este
nuevo paradigma, una postura que va enfocada a si realmente debemos modificar o no
nuestras legislaciones para dar calidad a un sistema informatico. Una inteligencia
artificial, como DABUS, no tiene interés en el reconocimiento de derechos por sus
invenciones; sin embargo, °atribuir el crédito a un ser humano que no tuvo dominio

sobre la invencion podria devaluar la creatividad humana.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, este estudio pretende analizar la
evolucién de la inteligencia artificial y la propiedad intelectual con un enfoque en las
patentes. Se busca identificar si los requisitos y la intencidn del legislador al conceder
derechos sobre una invencidn se estan cumpliendo adecuadamente en este nuevo
escenario. Ademas, se analizaran los aspectos éticos, y el impacto econdmico y social
implicados. También se analizaran casos internacionales, se examinara la interaccion
humano-IA en procesos de invencion y se evaluara el principio de territorialidad y su
efecto en el reconocimiento de invenciones realizadas por inteligencia artificial en
distintas jurisdicciones, identificando barreras y oportunidades en el sistema de

patentes y derechos de propiedad intelectual.

4 EY. (2021, 21 octubre). Caso DABUS: ;Puede la IA ser ‘inventor’?
https://www.ey.com/es_es/ai/caso-dabus-puede-la-ia-ser-inventor

® The Atrtificial Inventor project. (s. f.). hitps://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0002.html
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https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0002.html
https://www.ey.com/es_es/ai/caso-dabus-puede-la-ia-ser-inventor

Delimitacion del Tema

1. Delimitacién temporal:

Esta investigacion se centra en los articulos de opinion y las leyes promulgadas a partir
del ano 2000, cuando entré en vigor la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley
65-00 sobre Derecho de Autor. En adicion, se incluiran algunas menciones
extemporaneas a los ultimos 24 afios, abarcando el origen de los principales conceptos

a desarrollar.

2. Delimitacion territorial:

Se analizaran las posturas asumidas para legislar lo concerniente a la Inteligencia
Artificial en relacion con la titularidad de la patentes y la propiedad intelectual. Este
analisis se centrara en las jurisdicciones que han establecido mayores precedentes
(Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudafrica) y su influencia en la legislacion de

la Republica Dominicana.

3. Delimitacion sustantiva:

A) Legislacion nacional:
e Constitucion de la Republica Dominicana;
e Cadigo Civil de la Republica Dominicana;

e (Cddigo Penal de la Republica Dominicana;

11



e Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, modificada por la Ley 494-06, en su

articulo 1;

e Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, modificada por la Ley 494-06, en sus
articulos 5, 17 y 133;

e Decreto No. 362-01 que establece el Reglamento de Aplicacion de la Ley No.
65-00;

e Decreto No. 599-01 que establece el reglamento de aplicacion de la Ley 20-00,

modificado por el Decreto No. 326-06.

B) Legislacion internacional:
e Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial;
e Convenio sobre la Patente Europea (CPE) (1973)
e Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas;
e Tratado sobre el Derecho de Patentes;
e Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT);
e Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor;
e Tratado de Budapest;
e Arreglo de Estrasburgo;

e Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) (1994)

e Protocolo de Harare sobre Patentes y Modelos de Utilidad dentro del marco de
ARIPO (1982)

e Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas;

12



Ley de Propiedad Industrial de Estados Unidos;
Ley de Propiedad Industrial de Reino Unido;
Ley de Propiedad Industrial de Australia;

Ley de Propiedad Industrial de Sudafrica.
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Planteamiento del Problema

La Inteligencia Atrtificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en el ambito
de la innovacion tecnoldgica, generando invenciones originales y sofisticadas sin
intervencidn humana directa. Sin embargo, esta capacidad plantea desafios
significativos para el marco legal actual de patentes, que reconoce exclusivamente a
los seres humanos como inventores. Este ensayo examina la necesidad de adaptar las
leyes de patentes para incluir las invenciones creadas por IA, considerando los efectos
potenciales, las condiciones necesarias para dicha inclusidon, las implicaciones

econdmicas y las perspectivas normativas y doctrinales.

La capacidad de las IA para crear invenciones originales representa un avance
tecnolégico notable, pero también revela una laguna normativa en el sistema de
patentes. Las normas vigentes, disefiadas en una época en la que solo los humanos
podian concebir invenciones, no contemplan la posibilidad de que una maquina pueda
ser la creadora de una invnecion. Este vacio legal genera incertidumbre y posibles
conflictos sobre la titularidad de las invenciones y la asignacién de responsabilidades.
Por ejemplo, si una IA desarrolla una nueva tecnologia, ¢quién debe ser reconocido
como el inventor legitimo: la IA, el desarrollador del algoritmo o la entidad que posee la
IA?

La doctrina y la jurisprudencia sobre este tema aun son incipientes, pero hay un
creciente consenso entre los académicos y expertos legales sobre la necesidad de
actualizar las leyes de patentes. Es por esto que algunos autores comparten que

permitir la concesion de patentes para proteger las obras generadas por IA, favorecera

14



el desarrollo de IA con capacidad inventiva, lo que, en ultima instancia, fomentara la

innovacion en beneficio de la sociedad.®

Asimismo, algunos doctrinarios que indican que no permitir la proteccion de las
invenciones generadas por |A puede equivaler a impedir que las empresas utilicen la IA
en sus actividades inventivas, aun cuando la IA sea una opcion mas eficaz para
resolver determinados problemas o que hay quienes podrian aprovecharse de esa
situacién, no declarando a la oficina de patentes que la invencién objeto de la solicitud

presentada se basa en la IA.”

Desde una perspectiva econdmica, la inclusién de las IA como inventoras podria tener
un impacto significativo en la distribucion de beneficios. Las empresas vy
desarrolladores de |IA podrian recibir una parte considerable de los ingresos derivados
de las patentes, en lugar de concentrar los beneficios en manos de unas pocas

grandes corporaciones tecnolégicas.®

En definitiva, no podemos decir que la opcidon mas factible es que el ser humano sea
quien figure como inventor en la creacion de una estructura o producto del que no tiene
dominio pleno y al que no se le acufi6é su originalidad. En China, por ejemplo, se esta
llevando a cabo un litigio conocido como Feilin frente a Baidu, en el que se disputa que

los inventos productos de una inteligencia artificial sean de dominio publico.®

& The Artificial Inventor project. (s. f.).

https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article _0002.html#:~:text=Por%20consiguiente%2C%20
rmitir%20la%20concesi? %B3n.en%20beneficio%20de%201a%2 i .

" #Doctrina Patentes de invencion e inteligencia artificial (IA) | Microjuris Argentina al Dia. (2023, 27 julio).

AL DIA | ARGENTINA.

https://aldiaargentina.microjuris.com/2023/07/28/doctrina-patentes-de-invencion-e-inteligencia-artificial-ia/

8 Lin, D. (2023, 1 agosto). Derechos de autor e inteligencia artificial: un dilema que necesita respuesta.
H&A.
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https://www.hyaip.com/es/espacio/derechos-de-autor-e-inteligencia-artificial-un-dilema-que-necesita-respuesta/
https://www.hyaip.com/es/espacio/derechos-de-autor-e-inteligencia-artificial-un-dilema-que-necesita-respuesta/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2023/07/28/doctrina-patentes-de-invencion-e-inteligencia-artificial-ia/
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0002.html#:~:text=Por%20consiguiente%2C%20permitir%20la%20concesi%C3%B3n,en%20beneficio%20de%20la%20sociedad
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/06/article_0002.html#:~:text=Por%20consiguiente%2C%20permitir%20la%20concesi%C3%B3n,en%20beneficio%20de%20la%20sociedad

El problema de la responsabilidad legal también es critico. Si una invencién creada por
una IA resulta defectuosa y causa dafos, la falta de claridad sobre quién asume la
responsabilidad puede dar lugar a vacios legales y a una aplicacion inconsistente de
las leyes. Smith y Neupane (2018) subrayan la importancia de establecer mecanismos
claros para la asignacion de responsabilidades en casos de invenciones defectuosas,
garantizando que se mantengan altos estandares de seguridad y ética en la

investigacion y desarrollo de IA.

Para abordar estos desafios, es esencial que el marco legal de patentes evolucione
para reflejar las capacidades de las IA. Esto implica no solo reconocer a las |IA como
inventoras bajo ciertas condiciones, sino también establecer criterios claros y
especificos para evaluar su capacidad de invencion. Las modificaciones también deben
incluir mecanismos para resolver disputas sobre la titularidad y la distribucién de

beneficios, garantizando una aplicacion justa y equitativa de la ley.

Tomando en cuenta lo anterior, la integracion de las invenciones de |A en el marco legal
de patentes presenta desafios significativos y multifacéticos. Asi, hemos podido
identificar la importancia de esta laguna legal y se ha vuelto una necesidad palpable su
regulacion si queremos asegurar el buen funcionamiento de los derechos de Propiedad

Industrial, especialmente en el area de patentes.
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INTERROGANTES:

10.

11.

¢ Cual es la importancia de regular la Inteligencia Artificial?
¢ Puede una Inteligencia Atrtificial crear un invento por si misma?

¢, Qué dominio tiene un ser humano cuando el invento fue estructurado por una

Inteligencia Artificial?
¢ Cual es el fin de otorgar derechos a una Inteligencia Artificial?

¢ En qué nos perjudica no realizar un analisis sobre la Propiedad Industrial en

relacion con la Inteligencia Atrtificial?
¢ Sera necesaria una modificacién a la ley para ampliar el concepto de inventor?

¢ Quién percibe los ingresos que produce el invento al reconocer a la IA como

inventor?
¢ Quién asume las responsabilidades civiles y penales por el mismo?
¢ Resultaria conveniente compartir una coautoria al registrar la patente?

¢ Existen precedentes legales que reconozcan a la Inteligencia Artificial como

“inventor”?

¢ Qué impacto tendria en la sociedad y la economia el reconocimiento de la

Inteligencia Artificial como inventor?

17



Marco Teédrico

1. Breves referencias a estudios anteriores sobre el tema.

- Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes. (2023, 13 septiembre). La
inteligencia artificial y la calidad del inventor. World Intellectual Property
Organization (WIPO).
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_35/scp_35_7.pdf

- De Rosendo Simon, J. M. (2022). La Patentabilidad De Las Invenciones Creadas
Por Inteligencia Atrtificial [Doble Grado en Derecho y Administracion y Direccion

de Empresas]. Universidad Pontificia Comillas.

- Duquela Ramos, K. A. (2021a). Anélisis sobre la regulacion de la inteligencia
artificial y el derecho de autor. [Tesis de Grado en Derecho]. Universidad
Iberoamérica (UNIBE).

- Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. (1990). UNESCO.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137

- Villalobos Portalés, J. (20222). La autoria de la Inteligencia Artificial en el
derecho espariol [Universidad de Malaga, Espafial.

h Jlrevi . noma.cl/index.php/ri icle/view/184
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https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_35/scp_35_7.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
https://revistas.uautonoma.cl/index.php/rjyd/article/view/1840

2. Posturas y teorias atinentes al tema:

(Peha Pérez, 2022): La inteligencia artificial (I1A): La transformacion tecnolégica

en la propiedad intelectual e industrial.

El escenario relativo a que las obras algoritmicas (productos generados por la IA) son
de dominio publico se apoya en que estas creaciones no han sido hechas por la
invencion humana y es la persona humana la unica titular de derechos de registro. Asi
las cosas, si la obra creada por el algoritmo se considera del dominio publico, cualquier
persona o empresa tendria el derecho de reproducir la citada creacion en cualquier
tiempo, sin necesidad de esperar que transcurran los afios para la liberacion de su

registro.

Esta postura, sin embargo, es dificil de sostener puesto que siempre hay una persona
involucrada en la creacién y desarrollo del algoritmo. Incluso si pensaramos en que un
algoritmo ha creado otro algoritmo de forma auténoma, en el primero hubo seres
humanos envueltos en su génesis o su perfeccion, proveyéndole elementos que
permitieron generar de forma autbnoma el segundo algoritmo. Por tanto, “el derecho
sera del programador y en otros del usuario del programa, esto es, la persona natural
que esta detras de la maquina.” La maquina pues, no actua realmente de forma

auténoma y, por tanto, los productos de la IA no deben entrar en el dominio publico.

(Romero Guido, 2022): Analisis juridico del reconocimiento de la inteligencia

artificial como inventor a la luz del Derecho de Patentes de Nicaragua.
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Es manifiesta la necesidad de establecer un esquema de proteccion para las
invenciones desarrolladas por inteligencia artificial, con el fin de asegurar la proteccion
a los propietarios de dichas invenciones; ya que negar el reconocimiento inhibiria la
innovacion y el progreso tecnoldgico. Las alternativas planteadas a dicha problematica
son variopintas y van desde otorgarle la calidad de inventor al duefio del sistema de IA
o bien, a aquella persona que determina la utilidad de la invencién generada u otorgarle

personalidad al sistema de IA.

Se cree que la posibilidad de que a un sistema de IA pueda reconocérsele como
inventor, al menos de momento, en el caso de Nicaragua, no es posible. Como se ha
dicho, la Ley 354, ley de patentes de invencion, modelo de utilidad y disefio industrial
de Nicaragua, solo brinda proteccion a la invencion realizada por toda persona natural
o juridica, es decir, solo brinda proteccion a los sujetos de derecho, no siendo

reconocida la inteligencia artificial como una.

(Rodriguez Rodriguez, 2023): Inteligencia artificial en la construccion del estado

de la técnica en el sistema de patentes.

Si bien las herramientas basadas en |IA pueden ser de gran ayuda para los expertos en
la materia, estas no cuentan con un sistema de autoconciencia. Por lo tanto, el trabajo
que realizan sélo puede significar una ayuda para el humano experto en la tematica, en
ese sentido, dichas herramientas no estan disefadas, al menos en este campo, para
sustituir las labores del examinador. Es decir, el uso de la IA en el tema de las patentes
no tiene como objetivo reemplazar la labor del examinador humano, sino que busca
ofrecer una herramienta que complemente y mejore el trabajo realizado por los
profesionales en la busqueda de documentos de patentes relevantes para la

construccion del estado de la técnica.
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(Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, 2023): La inteligencia artificial

y la calidad del inventor.

Algunos académicos estan de acuerdo con el reconocimiento de la calidad de inventor
de la IA, ya que los sistemas de |A se perciben como los verdaderos y unicos
inventores de las invenciones generadas por la IA. Al mismo tiempo, estos académicos
no estan convencidos de que la calidad de inventor conlleve la atribucion de titularidad
de la patente, es decir, la proteccion de la invencion mediante derechos exclusivos,
sino que consideran que la invencién forma parte del dominio publico™.  Otros, sin
embargo, argumentan que puede conducir a la llamada tragedia de la parcelacion del
patrimonio comun y sus efectos perjudiciales sobre la innovacién'. Ademas, la falta de
flexibilidad respecto de la atribucidn de recompensas se considera ineficaz para los
sistemas de |A, debido a las multiples partes que contribuyen a la invencion en
diferente grado'. En ese sentido, la proteccion de patentes podria, especialmente en el
caso de un crecimiento exponencial de las invenciones generadas por la IA, impedir las
invenciones derivadas debido a un fuerte aumento de los costos de las transacciones

para el desarrollo de innovaciones acumulativas.

'% Dr. Shlomit Yanisky Ravid, & Xiaogiong (Jackie) Liu. (2018). When Artificial Intelligence Systems
Produce Inventions: an Alternative Model for Patent Law at the 3A era.

" Buchanan, J. M., & Yoon, Y. J. (2000). Symmetric Tragedies: Commons and Anticommons. The Journal
Of Law & Economics/The Journal Of Law & Economics, 43(1), 1-14. https://doi.org/10.1086/467445

12 Dr. Shlomit Yanisky Ravid, & Xiaogiong (Jackie) Liu. (2018). When Attificial Intelligence Systems

Produce Inventions: an Alternative Model for Patent Law at the 3A era
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3. Definicién de términos basicos:

Software: Es un conjunto de reglas o programas que dan instrucciones a un ordenador
para que realice tareas especificas. El software puede utilizarse para gestionar datos,

automatizar procesos y crear aplicaciones o productos informaticos.™

Inteligencia Artificial: Es la habilidad de una maquina de presentar las mismas
capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la
creatividad y la capacidad de planear. La IA permite que los sistemas tecnoldgicos
perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actiuen con un fin
especifico. La maquina recibe datos (ya preparados o recopilados a través de sus

propios sensores, por ejemplo, una camara), los procesa y responde a ellos.™

Persona Fisica o Natural: Es un concepto que hace referencia a todo individuo humano

que posee obligaciones y derechos otorgados por la Ley o la Constitucion.™

Propiedad Intelectual: Se refiere a la proteccién del producto del intelecto humano, sea
en los campos cientificos, literarios, artisticos o industriales. Esa proteccidén concede a
los creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de

la apropiacion de conocimiento por ellos generados.

® Qué es Software. (s. f.). Arimetrics. https://www.arimetrics.com/glosario-digital/softwar

" ;Qué es la inteligencia artificial y como se usa? | Temas | Parlamento Europeo. (2020, 9 agosto).
Temas | Parlamento Europeo.

https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20200827 STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-co
Mmo-se-usa

1% conceptosjuridicos.com. (2023, 13 marzo). Persona fisica > Definicion, regulacion y atributos.
Conceptos Juridicos. : juridi -fisi

16 | a Propiedad Intelectual y su importancia actual - INAPI. Institucional. (s. f.-b).

https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.htm|
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Propiedad Industrial: Es el derecho exclusivo que posee una persona fisica o juridica
sobre una invencion (patentes y modelos de utilidad), un signo distintivo (marcas y

nombres comerciales) o un disefio industrial."”

Derecho de Autor: Protege los derechos que, por el solo hecho de la creacion de la

obra, adquieren los autores y autoras de obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artisticos y cientificos, cualquiera sea su forma de expresion, y los derechos

conexos que ella determina.'®

Inventor: Para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, se presume inventor a la
persona que aporta intelectualmente al desarrollo o creacion del invento o en al menos

uno de los reclamos de la patente.™

Patentes: Derecho que otorga el Estado a un inventor o persona que demuestre su
calidad, por el cual adquiere la facultad de prohibir a otras personas la fabricacién, uso

o venta de su invento patentado.?°

Nivel Inventivo: Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa

i Oflcma de Valonzacron cQué es la prop/edad industrial? (s. f. )

(,Que es eI derecho de autor? (s. f. ) Departamento de Derechos Intelectuales

® Admin. (2021, 21 junio). ¢ Cuél es la diferencia entre el inventor y duefio de una patente? Afterthought
Solu’uons

—En°2l°2E 2 °2°2I rrII°2 2 °Bn°2 I°2|nvn
2 Oficina Nacional de la Prop/edad Industrial | ONAPI - Preguntas frecuentes. (s. f.). Oficina Nacional de
la Propledad Industrlal
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https://www.propiedadintelectual.gob.cl/node/533
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invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica.?

Originalidad: Es el requisito esencial de proteccién de una obra y ha sido definida por el
Glosario de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual como la creacion

propia del autor, y no copiada de otra en su totalidad o en una parte esencial.??

Derecho Comparado: Es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias
de los diversos sistemas juridicos vigentes en el mundo con el propésito de

comprender y mejorar el sistema juridico de un determinado pais.?

21 Actividad Inventiva. (2015, julio). World Intellectual Property Organization (WIPO).

https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session 22/comments received/colombia_es.pdf
22 Gonzalez, A. I. (2024, 1 marzo). La Originalidad en las Obras de Arte | Foro Juridico. Foro Juridico.

https://forojuridico.mx/la-originalidad-en-las-obras-de-arte/#:~:text=%E2%80%9CLa%20originalidad%20e

$%20el%20requisito.en%20una%20parte? 20§sencial'.° E2%80%9D )
2 Camara de Diputados. (s. f.). LA APLICACION DEL DERECHO COMPARADO EN INVESTIGACION

LEGISLATIVA.
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Objetivos

1. Generales:

Estudiar, comparar y determinar la intervencion de la inteligencia artificial (IA) en el
desarrollo de las patentes y el marco juridico de las mismas tanto a nivel internacional
como nacional. Ademas, se evaluara a quién corresponde la calidad de inventor en
este contexto y la viabilidad de una modificacién en nuestras leyes en caso de ser

necesaria.

2. Especificos:

- ldentificar la postura de la doctrina respecto a la inteligencia artificial y la

propiedad industrial (patentes).

- Analizar la legislacion comparada y las disposiciones legales que establecen el
rol de la inteligencia artificial en el derecho de patentes, junto con los casos

actuales que ejemplifican su aplicacion.

- Evaluar el concepto de inventor y de invencién patentable en el contexto de la
Ley 20-00, y su aplicacion en la proteccidon de invenciones desarrolladas por una

inteligencia artificial

25



- Ventajas o desventajas de adecuar la legislacion para proteger mediante

patentes las invenciones creadas por una inteligencia artificial.

- Implicaciones econdémicas y morales al designar a un sistema de |IA como

inventor en las invenciones patentables.

Metodologia

1. Tipo de investigacién

Tomando en cuenta que el tema de estudio que nos adolece corresponde a los nuevos
avances tecnologicos (IA) y su presencia en el desarrollo de la propiedad intelectual
(patentes), esta tesis se centra en dos tipos de investigaciones, la investigacion

cualitativa y la investigaciéon explicativa.

Este estudio se clasifica como una investigacion de tipo cualitativa, ya que su principal
objetivo es describir y refinar preguntas de investigacion. Las investigaciones
cualitativas se caracterizan por la recoleccion de datos sin medicion numérica, y los
datos recogidos suelen surgir como parte del proceso de investigacion. Estas
investigaciones estan guiadas por areas o temas significativos y pueden desarrollar
preguntas e hipétesis en cualquier fase: antes, durante o después de la recoleccion vy el

analisis de datos.?

24 Tipos y métodos de investigacion juridica. (s. f.). Francisco Javier Martinez Real.
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La investigacion explicativa tiene como objetivo ampliar el conocimiento ya existente
sobre algo de lo que sabemos poco, o nada. De esta forma, se centra en los detalles,

permiti€ndonos conocer mas a fondo un fenémeno. 2°

2. Método de investigacion

En esta investigacion se pueden identificar pinceladas de distintos métodos, como lo
son el método dogmatico, ratio legis y axiolégico. No obstante, su desarrollo se
circunscribe principalmente a dos métodos en particular: el método de investigacion

descriptivo y el método de investigacion comparativo.

Lo anterior, partiendo de que el presente estudio permite desglosar e identificar de
forma delimitada todas las vertientes que implica regular las IA en torno con las
patentes.?® En otras palabras, es una investigacion descriptiva porque tiene un enfoque
sistematico que consiste en recopilar, analizar y presentar datos sobre las legislaciones
actuales respecto a las patentes, con el fin de describirlas en su contexto natural
basandonos en observaciones empiricas. Esto es esencial para entender como las
diferentes jurisdicciones manejan la interseccion de la inteligencia artificial y la
propiedad industrial, proporcionando una vision clara y estructurada de las normas

vigentes y su aplicacion.?”

% Arias, E. R. (2022, 24 noviembre). Investigacion explicativa. Economipedia.
https://economipedia.com/definiciones/investigacion-explicativa.html#google vignette

% Rivera, W. (2007). Investigacion juridica. QuickLaunch, 2. https://myuagm.uagm.edu

27 Stewart, L. (2024, 10 julio). ¢ Qué es la investigacion descriptiva y como se utiliza?
ATLAS .

https://atlasti.com/es/research-hub/investigacion-descriptiva#cuales-son-las-caracteristi
cas-de-la-investigacion-descriptiva
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Por otro lado, es axiomatico el hecho de que el presente estudio es del tipo
comparativo debido a que una de las disciplinas que se encontraran mas presentes es
la del derecho comparado, misma que persigue estudiar los ordenamientos extranjeros
y el ordenamiento local para identificar cdmo cada uno de estos da respuesta a una
necesidad en comun, especificamente en el ambito de la regulacion de la IA y la
concesion de patentes. Este enfoque permite destacar las diferencias y semejanzas
entre los sistemas juridicos, analizando cada solucién no solo dentro de las categorias
y denominaciones de su propio sistema juridico y de la doctrina, sino también desde la
perspectiva del problema o necesidad concreta que las diferentes soluciones intentan

responder o satisfacer.?®

El método de investigacion comparativo es esencial en este trabajo de grado, ya que
permite una evaluacién profunda y detallada de como diferentes jurisdicciones (Estados
Unidos, Europa, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Sudafrica) abordan la
regulacion de la inteligencia artificial en relacion con las patentes. Mediante el analisis
comparativo, se puede identificar no solo qué enfoques legales han adoptado diversos
paises, sino también como estas politicas impactan la innovacién y el desarrollo
tecnoldgico. A través de este método es posible proporcionar una perspectiva critica y
objetiva, destacando las fortalezas y debilidades de los distintos sistemas juridicos. Al
comparar el marco legal local con el de otras naciones, se busca encontrar las mejores
practicas y posibles areas de mejora que puedan ser adaptadas e implementadas para
optimizar la proteccion de invenciones creadas por inteligencia artificial. Ademas, el
método comparativo facilita la comprensién de las tendencias globales y las respuestas
legislativas a los desafios emergentes, permitiendo una visibn mas globalizada y
coherente de como se puede armonizar la legislacidn sobre patentes y IA a nivel
internacional. Esta comparacion no se limita a una simple descripcion de las
normativas, sino que implica un analisis critico de las implicaciones practicas y tedricas
de cada enfoque, proporcionando una base sélida para recomendaciones informadas y

bien fundamentadas en el contexto de la propiedad industrial y la inteligencia artificial.

8 Tipos y métodos de investigacion juridica. (s. f.). Francisco Javier Martinez Real.
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En este contexto, el método dogmatico se utilizara para analizar las teorias y principios
juridicos que subyacen en la regulacion de la IA y las patentes, el método ratio legis se
enfocara en entender la intencion legislativa detras de las normas existentes, y el
método axiolégico permitira evaluar los valores y objetivos que las diferentes
legislaciones buscan promover. Todos estos enfoques contribuiran a una comprension
integral de como la legislacion puede y debe adaptarse para abordar los desafios

unicos que plantea la IA en el campo de la propiedad industrial.

3. Técnicas de investigacién

Entre las técnicas de investigacion cualitativas, cuantitativas, de campo, experimentales
y documentales, esta ultima es la mas aplicable. Las técnicas documentales, que son
técnicas de investigacién cualitativa, se encargan de recopilar y seleccionar informacién
a través de la lectura de diversas fuentes como documentos, libros, revistas, tesis,

grabaciones, filmaciones, periddicos, bibliografias, entre otros.?®

2 Equipo editorial, Etecé. (2022, 5 mayo). Técnicas de Investigacion - Concepto, tipos y ejemplos.
Concepto. hitps://concepto.de/tecnicas-de-investigacion/
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Introduccién

Uno de los temas mas relevantes en la actualidad es la Inteligencia Artificial, cuyo
desarrollo ha avanzado significativamente en las ultimas dos décadas. Su creciente
implementacion ha impactado profundamente multiples areas, desde la tecnologia
hasta la economia, transformando la manera en que interactuamos con el mundo. Sin
embargo, este progreso vertiginoso también ha generado desafios legales complejos,
ya que los marcos normativos actuales no anticiparon muchas de las implicaciones de

esta tecnologia.

Uno de los principales campos donde la inteligencia artificial ha generado intensos
debates es la propiedad intelectual, ambito que tradicionalmente se ha enfocado en
proteger creaciones, ideas e invenciones generadas exclusivamente por seres
humanos; sin embargo, el desarrollo de la inteligencia artificial ha planteado una nueva
realidad en la que las personas ya no son las unicas capaces de generar ideas e
invenciones, lo que nos lleva a reconsiderar como se otorgan derechos y protecciones
en un entorno donde las maquinas también participan activamente en el proceso

creativo.

Este trabajo presenta una recopilacion exhaustiva de convenios internacionales,
legislaciones, jurisprudencia y doctrina relacionada con la inteligencia artificial y la
propiedad intelectual. El objetivo es analizar y comprender el panorama actual en estos
campos, con el fin de establecer una postura informada frente a los desafios

emergentes que surgen en la interseccion entre tecnologia e innovacion.

La investigacion se divide en tres capitulos. El primero, titulado "Introduccion a la

Inteligencia Atrtificial y el Derecho de Patentes", explora el origen, evolucion y actual
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desarrollo de la inteligencia artificial, asi como su impacto en diferentes sectores.
Ademas, se abordaran los conceptos fundamentales de la propiedad intelectual,
examinando sus ramas principales. En este capitulo, se profundizara en el ambito de
las patentes a nivel local e internacional, analizando conceptos clave como el
"inventor", "titular", los "requisitos de patentabilidad" y la proteccion legal que estas

otorgan a los creadores de invenciones.

Con las bases conceptuales sobre inteligencia artificial, propiedad intelectual y patentes
bien establecidas, el segundo capitulo se centrara en el caso de la Inteligencia Artificial
DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience), un
precedente en el debate sobre patentes y nuevas tecnologias, por lo que se
examinaran los criterios utilizados por las oficinas de propiedad intelectual y las cortes
de Estados Unidos, Reino Unido, China, Australia y Sudafrica para evaluar la

capacidad de la inteligencia artificial como inventora.

Por ultimo, se exploraran las alternativas legales existentes ante este escenario, los
posibles beneficios de reconocer las invenciones desarrolladas por |IA y las posturas
doctrinales que podrian ayudar a regular este vacio normativo en el ambito de la

propiedad intelectual.
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CAPITULO I: INTRODUCCION A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL DERECHO
DE PATENTES.

1.1 Introduccién a la Inteligencia Artificial:

Desde la invencion de las computadoras digitales, la humanidad ha dedicado esfuerzos
significativos a la investigacion cientifica y tecnologica con el fin de simplificar las tareas
cotidianas. Esto ha permitido la automatizacion de numerosos procesos que antes
requerian intervencidon humana, como lo es el procesamiento de datos, calculos
matematicos, aplicaciones en medicina, ingenieria, el arte, la ciencia, entre otros. El
desarrollo de herramientas informaticas ha sido crucial en este sentido, facilitando la

realizacion de estas actividades de manera mas eficiente.

La importancia de esta ciencia radica en que, a diferencia de otras especies, los seres
humanos tienen la capacidad de razonar a partir de percepciones y establecer
conexiones entre hechos y proposiciones. Esta capacidad se conoce como

"inteligencia".*

Existen diversas formas de definir la IA, cada una con un enfoque particular. Por un
lado, el fildsofo John Haugeland la describe como “El nuevo y excitante esfuerzo de

hacer que los computadores piensen ... maquinas con mente, en el mas amplio sentido

% | 6pez Takeyas, B. (s. f.). INTRODUCCION a LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. En Instituto Tecnolégico
de Nuevo Laredo, México. Reforma Sur 2007, C.P. 88250,.

https: //d1wgtxts1xz|e7 cIoudfront net/95659120/ARTICULO Introducmon a la Intel|genC|a Art|f|C|aI 1_-li

: Ia IntellgenC|a Qdf&Exgwes 1722718289&Slgnature CCesIOXQGvaZZZQ~wGIGO|DWZQE5Tu1umx
X2F 7-anIRwV6K~8J52tMwOwjUKdvEFRaCKyXN MCaDJzjl9NKaavQVMVdkmij262mudEtY: H

gGJGEQgBeNr—gCJxFPySw XNDPKskChwesnF3201 BhaIeOQXSVaQZHgQ/-\QCVdeAWh XEeIWSBzmTD

YWaICdxyVG?N U4Chxrb||MCfNCoDVOLTkYFDXCS7C~XQN6ACom79fJX4zk|MW4N~g &Key- Palr—Id—
APKAJLOHFSGGSLRBVAZA
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literal”. Por otro lado, los cientificos Charniak y McDermott la definen como “El estudio
de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales”.®' La primera
de estas definiciones se enfoca en los sistemas imitando el pensamiento humano y la

otra en los sistemas que piensan racionalmente.

Estas definiciones modernas se basan en la concepcion original propuesta en 1956 por
el cientifico informatico John McCarthy, quien es considerado el padre de la IA y la
estuvo definiendo simplemente como “la ciencia y la ingenieria de hacer maquinas
inteligentes”.*> Una definicién que ha sido fundamental para entender el propdsito y las

aplicaciones actuales de esta tecnologia.

En la actualidad, una de las ramas mas relevantes de la IA es la inteligencia artificial
generativa, que se centra en la creacion de contenido original a partir de datos
existentes. Esta tecnologia, representada por modelos como ChatGPT, utiliza
algoritmos avanzados y redes neuronales para analizar grandes cantidades de
informacion, aprender de ella y generar resultados innovadores, como textos, imagenes
o incluso musica.® La IA generativa no solo imita el comportamiento humano, sino que
produce nuevas combinaciones y soluciones, expandiendo el alcance de lo que las

maquinas pueden lograr en campos como el arte, la ciencia y la tecnologia.

1.1.1 Clasificacion de las IA:

31 Definiciones: Inteligencia Artificial. (s. f.).
https://www.infor.uva.es/~calonso/lAl/Tema1-introduccionlAl/Definiciones|A.pdf

%2 Inteligencia. (2023, 4 agosto). Inteligencia artificial segtin john mccarthy: definicion y aportaciones |
ICCSI. ICCSI.

https://iccsi.com.ar/que-es-la-inteligencia-artificial-segun-john-mccarthy/#google vignette
33 Granieri, M. (2023, 4 septiembre). ¢ Qué es la Inteligencia Artificial Generativa? OBS Business School.
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Con el surgimiento de esta nueva linea de investigacion conocida como IA, se comenz6
a hablar de inteligencia en el comportamiento mecanico de un ordenador. Esto trajo
como consecuencia la clasificacion de los tipos de IA en 5 categorias: |A débil
(Estrecha), IA general (Fuerte), IA basada en aprendizaje automatico (Machine
learning), IA basada en redes neuronales (Deep Learning) y la aun no lograda IA

Superinteligente.®

1.1.2 |A Débil o Estrecha (IAE):

La IA débil, también conocida como IA estrecha (IAE), esta disefiada para llevar a cabo
tareas especificas y limitadas de manera eficiente. Este tipo de IA se especializa en
funciones concretas y no puede aplicarse a otros ambitos distintos a los que fue
configurada para abordar. Aunque ha mostrado avances significativos, aun presenta
limitaciones, por ejemplo, carece de una comprension profunda y de habilidades de

razonamiento; su capacidad para entender y hacer conjeturas es limitada.®

La IA estrecha no tiene la habilidad de transferir conocimiento o de recolectar nueva
informacion por si misma; requiere reprogramacion o nuevos entrenamientos por parte
de los humanos. En esta etapa, la |IA esta orientada a realizar tareas concretas de
manera eficiente. Ejemplos comunes incluyen chatbots para servicio al cliente y
sistemas de recomendacion en plataformas de streaming, que aunque son sistemas
altamente especializados, carecen de la comprension y autonomia propias de la

inteligencia humana.*®

34 Singh, G. (2024, 9 junio). Introduction to Artificial Intelligence for Beginners. Analytics
Vidhya.https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/09/introduction-to-artificial-intelligence-for-beginners/
% Inteligencia Artificial: sus 3 etapas y su principal uso — Linktic. (2023, 22 septiembre).
https://linktic.com/blog/inteligencia-artificial-sus-3-etapas-y-su-principal-uso/#
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1.1.3 IA Fuerte o General (IAG):

Mientras que la Inteligencia Artificial General (IAG), también conocida como IA fuerte se
refiere a un tipo de |A que puede realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano
puede hacer y tendria la capacidad de aprender, razonar y adaptarse de manera

auténoma en una amplia variedad de contextos.*

En otras palabras, una IAG podria comprender y ejecutar multiples funciones
complejas, desde resolver problemas matematicos hasta entender y generar lenguaje
natural, pasando por la creatividad y la toma de decisiones en situaciones no
programadas. La idea de la IAG es crear una maquina que no solo siga instrucciones
programadas, sino que también tenga una comprensiéon profunda del mundo y la
capacidad de actuar con sentido comun, intuicion y creatividad, similar a un ser

humano.3®

Es crucial comprender la distincidon entre la inteligencia artificial estrecha (IAE) y la
inteligencia artificial general (IAG) a los fines de poder evaluar las posibles alternativas
que la legislacion ha de adoptar en las solicitudes de patentes que son asistidas por IA.
La IAE, con su capacidad limitada a tareas especificas, enfrenta el desafio de si esta
tiene suficiente autonomia para generar un invento por si misma, mientras que la IAG,
con su potencial para realizar una amplia gama de funciones y aprender de manera
autonoma, podria cambiar radicalmente la forma en que se otorgan las patentes
partiendo del hecho de que la IA cumpliria con todos los requisitos que la ley establece

para que el ser humano sea reconocido cuando presenta un nuevo diseno.

37 MarcosNew. (2024, 24 julio). Inteligencia artificial general. CEl: Escuela de Disefio y Marketing.
https://cei.es/que-es-la-inteligencia-artificial-general-iag/
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1.1.4. Machine Learning o Aprendizaje Automatico:

El machine learning o aprendizaje automatico es la “rama de la inteligencia artificial,
que busca dotar a las maquinas de capacidad de aprendizaje”.* Es decir, que este tipo
de IA permite que las maquinas aprendan sin ser programadas con reglas especificas y
se limitan a aplicar las estadisticas que infieren propiedades y métodos matematicos
que detectan los patrones de datos, que le permiten predecir e incluso tomar

decisiones.*°

Tomando en cuenta el apego humano a las tecnologias actuales, podemos mencionar
innumerables aplicaciones informaticas en donde es posible encontrar el machine
learning, por ejemplo, vemos la implementacién de este |IA en aplicaciones como
Instagram ya que, una vez reaccionamos a ciertos reals y publicaciones el codigo

fuente se configura para arrojar contenido relacionados a estos.

1.1.5 Deep Learning o Redes Neuronales:

En cuanto al Deep Learning o redes neuronales, se puede decir que este es un tipo de
machine learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las
hacemos los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificacion de
imagenes, detectar objetos y describir contenido. En lugar de organizar datos para que

se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el deep learning configura parametros

% (Santana vega, 2017B)

40 Soria, E., Sanchez, M., Castillo, B., & Pedro Cano. (2023). SISTEMA DE APRENDIZAJE
AUTOMATICO (1.2 ed.). RA-MA editorial.

https //www qooqle com. do/books/ed|t|on/S|stemas de Aprendlzale Automatlco/ZOPGEAAAQBAJ’?hI e
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basicos acerca de los datos y entrena a la computadora para que aprenda por cuenta

propia reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento.*’

El aprendizaje profundo es técnicamente independiente del ser humano. Es decir, el
control que puede ejercer el humano sobre los algoritmos de aprendizaje profundo es
minimo, ya que, mientras los algoritmos de aprendizaje profundo se ejecutan, una
persona no puede controlar como se iran combinando y coordinando los datos que

luego logran procesar la informacion.*

1.1.6 IA Superinteligente:

Finalmente, la IA Superinteligente (ASI) es un sistema hipotético de inteligencia
artificial (IA) basado en software con un alcance intelectual mas alla de la inteligencia
humana. En el nivel mas fundamental, esta |IA superinteligente tiene funciones
cognitivas de vanguardia y habilidades de pensamiento altamente desarrolladas mas

avanzadas que cualquier ser humano.*

De los tipos de inteligencia artificial mencionados, solo la IA débil o IA estrecha (IAE) ha
sido completamente desarrollada hasta el momento. Tanto el machine learning como el
deep learning estan en constante evolucién, perfeccionandose y expandiendo sus
capacidades. En contraste, la IA fuerte y la IA superinteligente aun se encuentran en

etapas preliminares de desarrollo. A medida que el machine learning y el deep learning

# ;Qué es deep learning? (s. f.). SAS.

https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep- Iearninq html#:~:text=E1%20deep%20learning%20es
%20un.de%20im%C3%A1genes%200%20hacer%?2 ion

2 Brownlee, Jason. "¢ Qué es el aprendizaje profundo?" Machlne Learning Mastery.

https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning
43 (,Que esla supermtellgenc:a artificial? | IBM. (s. .-b).

2%BFQu% 3%A9°/020es%20la°/0203uper|ntel|qenC|a%20art|f|C|aI%3F aII%C3%A1%20de%20la%20mteh

gencia%20humana.

37


https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence
https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence
https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-superintelligence#:~:text=Mucci%2C%20Cole%20Stryker-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20superinteligencia%20artificial%3F,all%C3%A1%20de%20la%20inteligencia%20humana
https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-superintelligence#:~:text=Mucci%2C%20Cole%20Stryker-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20superinteligencia%20artificial%3F,all%C3%A1%20de%20la%20inteligencia%20humana
https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-superintelligence#:~:text=Mucci%2C%20Cole%20Stryker-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20superinteligencia%20artificial%3F,all%C3%A1%20de%20la%20inteligencia%20humana
https://machinelearningmastery.com/what-is-deep-learning
https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html#:~:text=El%20deep%20learning%20es%20un,de%20im%C3%A1genes%20o%20hacer%20predicciones
https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html#:~:text=El%20deep%20learning%20es%20un,de%20im%C3%A1genes%20o%20hacer%20predicciones

avanzan, se incrementan las posibilidades de que surjan sistemas de |IA mas
avanzados, con el potencial de alcanzar la superinteligencia. Esta evolucion plantea un
analisis respecto al impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo tecnoldgico,
utilizando las patentes como uno de los instrumentos a través del cual se permitiria
cruciales en el ambito de las patentes: ¢sera necesario revisar y adaptar la legislacion
actual para que esta delimite el concepto de inventor? ; para reconocer la intervencion

de la IA? ¢ para crear un nuevo tipo de patentes?.

1.2 La Propiedad Intelectual:

Una vez establecidas las bases sobre el origen, evolucién y clasificacion de la IA, es
esencial explorar como esta tecnologia se relaciona con el sistema de patentes. Este
apartado se enfocara en desentrafiar los conceptos clave de la propiedad intelectual y
su aplicacion especifica en el ambito de las patentes, tanto a nivel nacional como
internacional. Examinaremos los principios fundamentales de las patentes y los criterios
necesarios para su concesion, lo que permitira sentar las bases objeto de estudio de

esta investigacion.

El concepto de Propiedad Intelectual, es definido por el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual de Chile (INAPI), como la proteccion del producto del intelecto
humano, sea en los campos cientificos literarios, artisticos o industriales. Esa
proteccion concede a los creadores, autores e inventores un derecho temporal para

excluir a los terceros de la apropiacion de conocimiento por ellos generados.*

Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de

propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor,

4 | a Propiedad Intelectual y su importancia actual - INAPI. Institucional. (s. f.).

https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.htm|

38


https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-839.html

gozar de los beneficios que derivan de su obra o de la inversion realizada en relacién
con una creacion. Esos derechos estdan consagrados en el Articulo 27 de la
Declaracion Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse
de la proteccion de los intereses morales y materiales resultantes de la autoria de las

producciones cientificas, literarias o artisticas.*

El sistema de Propiedad Intelectual (en lo adelante Pl) lo forman: las leyes esenciales
generales (proteccion de figuras basicas); la administracion, es decir, las entidades
encargadas del otorgamiento y salvaguardia de derechos, para que estas sean
eficientes y de bajo costo; la efectividad, en términos de respeto por los derechos de PI,
en el sentido de la capacidad que se posee para proteger judicialmente los derechos
que la incorporan; los tratados internacionales sobre PIl, en términos de adhesion y
cumplimiento de su clausulado; y por ultimo, el compromiso del publico, traducido en

conocimiento sobre el contenido de los derechos y respeto de aquellos.*®

La PI sirve también como sistema de medicion econdmica. La evaluacion de este es un
indicador para el inversionista extranjero, pues su utilizacién adecuada es un poderoso
factor de competencia, estabilidad y atenuacion de los riesgos que conforman las

inversiones de capital.*’

De lo anterior se desprende la importancia de la Pl, y como tal esta se segmenta en
dos grandes partes: Derecho de autor y Propiedades Industrial. Dentro de esta ultima

se incluye nuestro principal enfoque de estudio, las patentes.

45 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (s. f.). ¢ Qué es la propiedad intelectual? (N°
450(S)).

https://cerlalc.org/wp-content/upl mentos-de-inter i/ODAI_D MENTOS _DE_INTERE
Que_es_la_propiedad_intelectual V1.pdf

6 |_Hoeste, F. (s. f.). Propiedad intelectual: Aproximaciones conceptuales y normatividad juridica (primera
ed|C|on) Oficina de publicaciones, Cra 5 #59A 44, EdIfICIO Administrativo.

e+es+|a+propledad+|ntelectual&prmtsec frontcover
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Los Derechos de Autor estan concentrados principalmente en el ambito artistico y
literario. Estos tienen por objeto la proteccion de los derechos de los autores vy titulares
de obras literarias y de la forma literaria o artistica de obras cientificas, asi como
también, de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion. El Derecho de Autor es el reconocimiento que realiza el
Estado en favor de todo creador de obras literarias y artisticas dentro de las ramas
literarias, musical, pictérica, escultdrica, cinematografica e incluso los programas de

computo, entre otras.*®

Por su parte, en la Propiedad Industrial, como su nombre lo indica, tenemos
principalmente las creaciones relacionadas con la industria, aquello que el Estado

considera que tiene una importancia primordialmente econémica.

De conformidad con lo establecido en el articulo primero del Convenio de Paris de
1883 “2) La proteccion de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de
invencion, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de
fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen, asi como la represion de la competencia
desleal.**” Asi mismo, nos indica que: “3) La propiedad industrial se entiende en su
acepcion mas amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dicho,
sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a todos los productos
fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales,

minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.”’

48 Mier Esparza » Abogados. (2019, 29 octubre). Mier Esparza * Abogados | La Propiedad Intelectual.
Diferencia entre Propiedad Industrial y Derechos de Autor.
https://mieresparza.com/la-propiedad-intelectual-diferencia-entre-propiedad-industrial-y-derechos-de-auto

r/

4® Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad Industrial. (1883). En World Intellectual Property
Organization (WIPO). https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
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1.2.1 Las Patentes:

El término patente deriva del latin “patens, patentis”, que significa estar abierto o ser
accesible, y de la expresion “letras patentes”, que eran decretos reales que
garantizaban derechos exclusivos a determinados individuos en los negocios. El
propdsito de una patente es el de inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el
avance de la sociedad, a cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de
tiempo. Asi, no se trata tanto de recompensar al inventor por haber encontrado algo
nuevo sino, sobre todo, de incentivarle para que no guarde en secreto su invento. De

esta forma, a la larga, también se obtiene un beneficio para toda la sociedad.®’

En este contexto, una patente es un derecho exclusivo concedido por el Estado a una
invencion que es nueva, implica una actividad inventiva y es susceptible de tener una
aplicacion industrial. La patente da a su titular el derecho exclusivo de impedir que
otros fabriquen, utilicen, ofrezcan para la venta, vendan o importen un producto o un
proceso basado en la invencién patentada sin la autorizacidn previa de su titular.
Ademas de ser un poderoso instrumento comercial, las patentes constituyen un
incentivo a la investigacion y desarrollo de nuevas y utiles creaciones en beneficio de la
humanidad. Proporcionando exclusividad sobre un nuevo producto o proceso, la
patente permite desarrollar una sélida posicion en el mercado y obtener ingresos
adicionales a través de la concesion de licencias. Un producto complejo (por ejemplo,
una camara, un teléfono mévil o un automévil) puede incorporar varias invenciones que

estén cubiertas por varias patentes, que pueden pertenecer a titulares diferentes.*

5" Menéndez, A. (1996). Breve historia del origen de las patentes. En DIGITAL CSIC.
https://digital.csic.es/bitstream/10261/170868/1/Una%20breve%20historia%20del%200rgien%20de %20la

s%20patentes.pdf
52 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). (2008). Introduccion a las patentes dirigida a las
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El derecho de patente es un derecho subjetivo, de naturaleza registral y patrimonial. El
derecho nace desde el momento en que la administracion concede la patente y ésta se
inscribe en el Registro de Patentes de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial
(ONAPI). La patente puede cederse, transmitirse, concederse una licencia sobre la

misma e incluso ceder su usufructo o hipotecarse (Massaguer, 2006, p. 174).5

Segun los articulos 52 y 53 del Convenio de Munich, ciertas invenciones no son
patentables en Europa. El articulo 52 permite patentar invenciones en todos los
ambitos tecnoldgicos si son nuevas, implican actividad inventiva y son aplicables
industrialmente. Sin embargo, excluye de esta definicion los descubrimientos, teorias
cientificas, métodos matematicos, creaciones estéticas, planes y métodos para
actividades intelectuales, juegos, actividades econdmicas y programas de ordenador,

asi como las presentaciones de informacion.>*

El articulo 53 excluye las invenciones cuya explotacion sea contraria al orden publico o
a las buenas costumbres, las variedades vegetales y razas animales, y los métodos
quirurgicos, terapéuticos o de diagndstico aplicados al cuerpo humano o animal,

excepto productos especificos para estos métodos.>®

%3 De Rosendo Simén, J. M. (2022). LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES CREADAS POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL [5°C Doble Grado en Derecho y Administracion y Direccion de Empresas].
Universidad Pontificia Comillas.

54 Convenio de Munich sobre Concesién de Patentes Europeas. (1973a). En Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM.

https://www.oepm. es/cs/OEPMSlte/conten|dos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes MU Topoqraflas C
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Para clasificar las patentes de invencion, la ONAPI utiliza la clasificacion del Acuerdo
de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes de 1971, modificada
en 1979.

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

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

1.2.2 Requisitos de patentabilidad:

Para que una invencion pueda recibir los derechos y protecciones otorgados por una
patente, debe cumplir con tres requisitos fundamentales estipulados por la Ley 20-00
sobre Propiedad Industrial y, en general, por todas las legislaciones y convenios
internacionales relevantes. Estos requisitos son: novedad, capacidad inventiva y
aplicacion industrial. Pero, ¢qué implican exactamente estos criterios segun los

legisladores?

De acuerdo a lo establecido en el articulo 54 del Convenio de Munich, una invencién es

nueva cuando no esta comprendida en el estado actual de la técnica, que quiere decir

que para que una invencion sea considerada nueva, no debe haber sido divulgada ni
conocida en ninguna forma en ninguna parte de mundo previa a la presentacion de su

solicitud ante la Oficina de Patentes. Una invencidn es considerada novedosa

% De Rosendo Simén, J. M. (2022). LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES CREADAS POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL [5°C Doble Grado en Derecho y Administracion y Direccion de Empresas].
Universidad Pontificia Comillas.
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unicamente si su contenido, estructura o modelo no ha sido previamente
comercializado o divulgado de manera que el publico pueda acceder a él, garantizando

asi que la invencion aporte un verdadero elemento de novedad o descubrimiento.®’

También se establece que si en el aio previo a la fecha de presentacion de la solicitud
de patente, el inventor divulga de forma directa o indirecta su propia invencién de una
manera que podria impactar la evaluacidon de su novedad, esta divulgaciéon no sera

considerada por los analistas al determinar el estado de la técnica.

Un ejemplo de este escenario seria el siguiente: Un inventor presenta una solicitud de
patente en julio de 2024. Sin embargo, en julio de 2023, el inventor participé en una
conferencia en la que divulgd detalles de su invencion. Si esta divulgacion se realizo en
publico, incluso si fue en violacibn de un acuerdo de confidencialidad o sin el
conocimiento del inventor, podria verse afectada la novedad de la invencién. En
muchas jurisdicciones, una divulgacion publica antes de la fecha de presentacion de la
solicitud puede constituir una pérdida de novedad, como vendria siendo el caso en
Republica Dominicana, mientras que en otros paises se otorga un periodo de gracia
que permite presentar una solicitud de patente hasta un afo después de la divulgacion

publica.

Finalmente, en este examen sobre la novedad de las invenciones, los legisladores
indican que si la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) divulga
informacion sobre una invencidén durante el proceso de concesion de una patente, esta
divulgacién se considerara parte del estado de la técnica. Esto es relevante para

evaluar como podria afectar la novedad de la patente en tramite. Sin embargo, esta

57 Convenio de Munich sobre Concesién de Patentes Europeas. (1973a). En Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM.

CP/NSPMTCCP DerechoEuropeoPatentes/Conven|oMun|chConce3|onPatentesEuropeas 5 Oct 1973

htm
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divulgaciéon se excluira de la evaluacion del estado de la técnica solo si la solicitud de
patente fue presentada por alguien que no tenia derecho a hacerlo (por ejemplo, una

persona que no era el inventor real o no tenia permiso para presentar la solicitud).

Por otro lado, y tomando en cuenta que en sentido general la propiedad industrial (las
patentes), se rige por los mismos convenios internacionales, se ha llegado a la
concepcion de que una invencion cumple con el requisito de actividad inventiva si un
experto en la materia, al analizar el estado de la técnica, no llega a la invencion
propuesta como una de sus conclusiones mas evidentes. En otras palabras, si la
invencidén no es una conclusion obvia para un profesional con conocimiento en el area,
se considera que cumple con el requisito de actividad inventiva. Dichas definiciones
pueden ser identificadas en el articulo 6 de la Ley 20-00 y el articulo 56 sobre el

Convenio de Munich de 1973 sobre Concesion de Patentes Europeas.?®

Esta definicidn permite excluir de la patentabilidad a lo que no constituye una verdadera
invencién o avance técnico. La actividad inventiva puede ser afectada por un solo

documento del estado de la técnica o por la combinacién de varios documentos.*®

La apreciacién de la actividad inventiva se basa en una metodologia conocida como

"método problema-solucion". Este método implica los siguientes pasos:

% Convenio de Munich sobre Concesion de Patentes Europeas. (1973a). En Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM.
https://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/NORMATIVA/NormasSobrePatentes MU_Topografias C
CP/NSPMTCCP_DerechoEuropeoPatentes/ConvenioMunichConcesionPatentesEuropeas_5_Oct_1973.
htm

% World Intellectual Property Organization (WIPO). (2015). ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD
INVENTIVA. hitps://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_22/comments_received/mexi

co_es.pdf
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1. Definir la invencidn: Identificar en qué consiste la invencioén, sus medios

esenciales, y las caracteristicas técnicas que presenta.

2. Determinar el campo técnico: Establecer el ambito técnico en el que se

enmarca la invencion y quién es el técnico en la materia.

3. Ildentificar documentos del estado de la técnica: Seleccionar los documentos

mas cercanos que divulguen las caracteristicas esenciales de la invencion.

4. Evaluar las caracteristicas novedosas: Determinar qué caracteristicas no han

sido divulgadas y que confieren novedad a la invencion.

5. Analizar la obviedad: Verificar si las caracteristicas novedosas se deducen de
manera evidente para el técnico en la materia a partir del estado de la técnica y

sus habilidades profesionales cotidianas.®®

Como se puede observar, los requisitos de patentabilidad establecidos por la
legislacidn son rigurosos, lo que limita el numero de patentes existentes en ciertas
partes del mundo. El ultimo de estos requisitos es la aplicacion industrial, lo que implica
que para que una invencion sea patentable, debe ser posible la fabricacion y utilizacién
de dicho invento en cualquier clase de industria, incluida la agricola. En general, el
término "industria" debe interpretarse en su mas amplio sentido e incluye, entre otros,
la artesania, la agricultura, la mineria, la pesca y los servicios.®' Es importante destacar
que, por lo general, este requisito suele representar el menor obstaculo en el proceso

de concesion de patentes.

0 |dem
61 Convenio de Munich sobre Concesién de Patentes Europeas. (1973a). En Oficina Espafiola de
Patentes y Marcas (OEPM.
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Las Directrices de Examen de la Oficina Europea de Patentes (OEP), en su Parte C, |V,
4.1, establece que el término “industria” debe entenderse como cualquier actividad
técnica de caracter fisico, no necesariamente vinculada al uso de una maquina o a la
fabricacion de un articulo. Esto puede incluir, por ejemplo, un procedimiento para

dispersar niebla o convertir una forma de energia en otra.®?

En la practica, el requisito de aplicacién industrial exige que la invencién pueda ser
explotada en la industria en general, incluyendo comercio y agricultura. El Tribunal de
Grande Instance de Paris ha aclarado que la ley no considera la calidad del resultado
obtenido; un resultado imperfecto o una regresion en su rendimiento no afectan el

cumplimiento del requisito de aplicacion industrial (PIBD, 1998, No 659.111.398).5

1.2.2 IA como Inventor: Un Analisis Juridico:

Si bien las leyes de patentes no contemplan una definicién legal de “inventor”, del
contenido de sus disposiciones legales se deduce que el inventor es la persona fisica

qgue realiza una invencion, lo cual es un concepto distinto al solicitante de la patente.

Otra posible definicion de “inventor” es aquella persona que reconoce la importancia y
utilidad de la invencién, 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 invencién podra calificarse como una concepcion de tipo intelectual

o creativa (Summerfield, 2018).5

2 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (2003). REQUISITOS DE
“APLICACION INDUSTRIAL” Y DE “UTILIDAD”: PUNTOS COMUNES Y DIFERENCIAS.
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_9/scp 9_5.pdf

& |dem

6 Cabanias, F. (1974). Patentes en el Campo de la Inteligencia Artificial [Tesis de Grado en Relaciones
Internacionales]. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

47


https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_9/scp_9_5.pdf

En efecto, no debemos confundir la figura del inventor con la figura del titular de una
patente. La persona que ha concebido la invencion es el inventor, y la persona (o
empresa) que presenta la solicitud de patente es el solicitante, titular o propietario de la
patente. Aunque en algunos casos el inventor puede ser también el solicitante, a
menudo son dos entidades distintas; el solicitante es con frecuencia la empresa o la
institucion de investigacion que emplea al inventor.®® El inventor, como realizador de la
invencién, puede transmitir el derecho sobre su invencién por cualquier medio admitido
en derecho. Es muy comun la transmisién del derecho del empleado al empleador en
una relacién laboral o que las disposiciones legales de patentes regulen ese aspecto
“1) Cuando una invencion haya sido realizada en cumplimiento o ejecucion de un
contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente por
esa invencion pertenece a la persona que contrato la obra o el servicio, o al empleador,
seguin corresponda, salvo disposicion contractual en contrario™®. Por lo tanto, la
solicitud de patente de dichas invenciones corresponderia al empresario, que seria
quién acabaria siendo titular de la patente, mientras que la figura del inventor seria el
trabajador que realizd la invencion como servicio fruto de su contrato de trabajo
(Bercovitz, 1986, p. 53).

Del derecho a la invencion emanan el contenido personal y el patrimonial. El contenido
patrimonial -recibir beneficios de la invencion- es el que ostenta el titular de la patente.
El contenido personal es el derecho personalisimo del autor de la invencion a ser
reconocido como tal (Gomez Segade, 1988, p. 66). Este derecho no se puede
transmitir, el inventor no puede ni aunque sea fruto de su voluntad, ceder su titulo de

inventor a un tercero. Especificamente, el Convenio de Paris de 1183, establece en su

% Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI). (2008). Introduccion a las patentes dirigida a las
pequenas y medianas empresas.
http://onapi.gob.do/images/pdf/Invenciones/Requisitos_invenciones/Guia_patente.pdf

% Congreso Nacional de la Republica Dominicana. (2000). Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

7 Idem
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articulo 4 ter [Patentes: mencion del inventor en la patente]. “El inventor tiene el

derecho de ser mencionado como tal en la patente”.®®

Una patente se obtiene sobre invencion que no esté comprendida en las materias
excluidas de proteccion® y que cumpla con los requisitos de patentabilidad. Esto es,
para la obtencion de una patente debemos partir de la definicion de invencion. En dicha
definicion es donde toma relevancia la figura del inventor, creador de la invencion y el
derecho a obtener una patente. Debido a que, como hemos sefalado, el concepto de
inventor no esta definido textualmente en la legislacion, para determinarlo debemos

recurrir al concepto de invencion, asi como a las demas disposiciones de la ley.

Como analizaremos mas adelante, desde nuestra perspectiva, parece evidente que el
legislador se referia unicamente a personas naturales como inventores de una creacion
con posibilidad de obtener una patente. Aunque resulta razonable considerar que la
inteligencia artificial podria ser reconocida como inventor, la interpretacion literal de la
ley sugiere que solo se contemplan los inventores humanos. Por lo tanto, no seria
apropiado realizar una interpretacion teleolégica que ampliara el concepto de inventor

para incluir a cualquier tipo de entidad, como la inteligencia artificial.”

1.4 Contexto en la Republica Dominicana:

La historia de la Propiedad Intelectual (PI) en la Republica Dominicana tiene sus raices

en la promulgacion de la Ley Num. 4994 en 1911, sobre las patentes de invencion

® Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad Industrial. (1883). En World Intellectual Property
Organization (WIPO). https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

% Congreso Nacional de la Republica Dominicana. (2000). Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

® De Rosendo Simén, J. M. (2022). LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES CREADAS POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL [5°C Doble Grado en Derecho y Administraciéon y Direccion de Empresas].
Universidad Pontificia Comillas.
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siguiendo las directrices del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial. Esta ley establecio las bases para la proteccion de las invenciones a través
de patentes. Posteriormente, en 1938, se aprobd la Ley Num. 1450, que cred el
Registro de Marcas de Fabricas y Nombres Comerciales e Industriales, ofreciendo

proteccidn a los comerciantes e industriales proteccidn sobre sus marcas’

Con la ratificacion Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) en el afio 1995, la
Republica Dominicana se comprometi® a adecuar su legislacion en materia de
propiedad intelectual para cumplir con los estandares minimos establecidos en el
mismo. Asi, se materializdé un avance significativo en la regulacién de la Pl en el pais
con la promulgacion de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley 65-00 sobre
Derecho de Autor, ambas en el afio 2000. Estas leyes representaron un avance crucial
en la modernizacion y fortalecimiento del sistema de PI en la Republica Dominicana.”
Posteriormente, ambas leyes fueron modificadas por la Ley 424-06 de Implementacion
del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Dominicana, Centroamérica y
Estados Unidos (DR-CAFTA). Un paso importante en el sistema de patentes lo
constituy6 la ratificacion en el afio 2006 del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes (PCT), adhiriéndonos a un procedimiento internacional para la concesion de

patentes.

En la Republica Dominicana nuestra Constitucion consagra la proteccion de la
propiedad intelectual (Pl) como un derecho fundamental en su articulo 52, el cual
establece que: “Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las
obras cientificas, literarias, artisticas, invenciones e innovaciones, denominaciones,

marcas, signos distintivos y demas producciones del intelecto humano por el tiempo, en

" Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI - Historia. (s. f.). Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial. i ' - istori

2 Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | ONAPI - ; Quiénes somos? (s. f.). Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial. https: ' ' L '
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la forma y con las limitaciones que establezca la ley.””? Este reconocimiento
constitucional subraya la importancia de asegurar que las obras originales y las
innovaciones tecnolégicas estén resguardadas contra usos no autorizados,
garantizando el reconocimiento y los beneficios que derivan del esfuerzo creativo e
inventivo. Es fundamental destacar que no todas las legislaciones incluyen la
proteccion de la propiedad intelectual en sus constituciones; de hecho, muchas
naciones no lo consideran un derecho fundamental, lo que resalta el interés de nuestro

pais en que esta esté debidamente protegida y reconocida por terceros.

En sentido general, la regulacion en materia de patentes de los distintos paises tiende
a ser similar, en sus aspectos generales, ya que se fundamenta en tratados y
convenios internacionales, como el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los ADPIC, los cuales hacen que muchas de

sus disposiciones estén armonizadas, y la Republica Dominicana no es una excepcion.

Partiendo de lo anterior y a los fines de contextualizar lo establecido en nuestra
legislacion, es preciso destacar que a los fines de obtener una patente, el articulo 1 de
la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial define el término “invencién” como “toda idea,
creacion del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria que cumpla con las
condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Una invencion podra referirse a un
producto o a un procedimiento”.”* Dicha invencion es patentable cuando cumple con los

requisitos de “aplicacion industrial, novedad y nivel inventivo” (articulo 3).

3 Congreso Nacional de la Republica Dominicana. (2015). CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
DOMINICANA. En Presidencia de la Republica Dominicana (N.° 10805).
https://presidencia.gob.do/sites/default/files/statics/transparencia/base-legal/Constitucion-de-la-Republica
™ Congreso Nacional de la Republica Dominicana. (2000). Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
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No se consideran invenciones y, por tanto, no son patentables ciertos productos y
procedimientos, entre ellos los siguientes: “(a) Los descubrimientos que consisten en
dar a conocer algo que ya exista en la naturaleza, las teorias cientificas y los métodos
matematicos; (b) las creaciones exclusivamente estéticas; (c) los planes, principios o
métodos econémicos o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales o
industriales o a materia de juego; (d) las presentaciones de informacion; (e) los
programas de computadora; (f) los métodos terapéuticos, quirtrgicos o de diagnostico
para el tratamiento humano o animal; (g) las materias vivas y sustancias preexistentes
en la naturaleza; (h) las plantas y los animales, con algunas excepciones; y (i) las
invenciones que sean contrarias al orden publico, a la moral, a la salud o a la vida de

las personas o animales, o que puedan causar dafios graves al medio ambiente.”™

El derecho a la patente esta inicialmente asignado al inventor, aunque este derecho
puede ser transferido a otros individuos o entidades mediante diversos mecanismos
legales, como lo es la sucesion, y el derecho de la invencion se concede a quien
primero presente la solicitud ante la ONAPI (articulo 7). Las invenciones desarrolladas
en el contexto de un contrato establecen que, salvo estipulacion contraria, la patente
corresponde al empleador o a la entidad que encargé la obra (articulo 8). No obstante,
si un empleado realiza una invencion y su contrato no contempla actividades
inventivas, al empleador solo se le concede reclamar la patente bajo ciertas
condiciones, a fin de gestionar correctamente, a quien corresponde el derecho de

patente (articulo 9).

Independientemente del procedimiento establecido por el PCT, procedimiento para la
concesion de patentes sigue un proceso estructurado que comienza con la
presentacion de la solicitud (articulo 11), el cual debe abarcar un examen de forma y de

fondo de la misma (articulos 19 y 22). La solicitud debe incluir una descripcion

s Congreso Nacional de la Republica Dominicana. (2000). Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial. En
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).

52



completa de la invencidn, reivindicaciones precisas y, si es necesario, dibujos
explicativos (articulos 13-16). La patente, una vez concedida, tiene una duracion de 20
afnos improrrogables desde la fecha de presentacion (articulo 27), con la obligacion de
pagar tasas anuales para su mantenimiento y con un periodo de gracia de seis meses

para el pago (articulo 28).

El titular de una patente posee derechos exclusivos para explotar la invencion y evitar
su uso no autorizado por terceros (articulo 29), aunque existen limitaciones para usos
no comerciales o experimentales (articulo 30). Ademas, el titular de una patente puede

ceder su patente y conceder licencias contractuales (articulo 32 y 33).

En materia de derecho de autor, la Republica Dominicana ha designado como
autoridad competente para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 65-00 e
identificar nuevas politicas publicas en dicha area a la Oficina Nacional de Derecho de
Autor (ONDA), mientras que la propiedad industrial tiene como 6rgano a cargo a la
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), en la cual se llevan todos los

procesos establecidos por la ley 20-00.

En el contexto actual, la Ley 20-00 no aborda explicitamente el concepto de "inventor",
sin embargo, el articulo 1 de la ley anteriormente citado al definir el término "invencion"
se refiere especificamente a una “idea, creacién del intelecto humano...”, reconociendo
como inventor unicamente a la persona fisica. Esto no ocurre con la titularidad de la
patente pues el articulo 11 sobre la solicitud de patentes especifica que “El solicitante
de una patente puede ser una persona natural 0 una persona juridica. Si el solicitante
no es el inventor, la solicitud debe contener la documentacion que justifique su derecho

a obtener la patente.”” Asi, solo podran ser patentables las invenciones creadas por

8 |dem
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personas fisicas, lo cual excluye de posibilidad de patentamiento las invenciones

producidas por IA.

Lo anterior, se alinea con lo establecido por normativas de patentes internacionales,
que también restringen la atribucion de la invencidn a los seres humanos. Esta
limitacion legal presenta un desafio particular en el contexto de la inteligencia artificial,
dado que las invenciones asistidas o generadas por una IA no encajaria en la definicion
tradicional de inventor. La falta de una regulacién especifica sobre el rol de la IA en el
proceso de patentabilidad sugiere la necesidad de una revision legal que adapte la

normativa a los avances tecnoldgicos actuales.

En caso de que se presentara en la Republica Dominicana una solicitud de patente en
la que se declare que el inventor es una IA, la ONAPI, debera actuar en base a lo que
hemos establecido que especifica la Ley 20-00 , lo que nos hace plantearnos si seria
util examinar precedentes y enfoques adoptados en otras jurisdicciones para obtener
orientacion sobre cémo abordar estos nuevos desafios en la propiedad industrial en

nuestro pais.
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CAPITULO II: LAS PATENTES EN RELACION A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y
LA CALIDAD DE “INVENTOR" EN EL DERECHO COMPARADO.

2.1 Regulacién de la IA en el caso DABUS:

La IA ha avanzado considerablemente en las ultimas décadas, llevando a la creacion
de sistemas capaces de realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente
humanas. Uno de los ejemplos mas destacados de esta evolucion es DABUS, que
significa “Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience” (Dispositivo
para el Impulso Autonomo de la Conciencia Unificada). Desarrollado por el Dr. Stephen
Thaler, DABUS se diferencia de aplicaciones comunes de IA, como Siri o Alexa, al
estar disenado para crear de manera autonoma no solo calculos o instrucciones
predefinidas, sino para simular procesos creativos humanos al generar ideas y

conceptos nuevos sin intervencioén directa de la persona humana.”

DABUS ha producido dos invenciones notables: primero, recipientes de alimentos con
un diseno fractal innovador que permite que la comida se caliente mas rapido y mejora
el manejo y almacenamiento en comparacion con los disefios tradicionales, y segundo,
una baliza de luz intermitente con un patron de destellos unico, especialmente util en
operaciones de busqueda y rescate.”® En base a esas invenciones se estuvieron
depositando varias solicitudes de patente, la primera de estas en el Reino Unido en
2018 y luego en los Estados Unidos en 2019. A pesar de la innovacion representada
por estas invenciones, las solicitudes de patente de DABUS fueron rechazadas en
2020 por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, la Oficina Europea de
Patentes y la USPTO (United States Patent and Trademarks Office) debido a que las

" Marianna. (2024, 3 junio). DABUS accepted as first Al inventor. Minesoft.

hitps://minesoft.com/dabus-accepted-as-first-ai-inventor/
8 \Vm granmisterio. (2023, 21 septiembre). DABUS la IA QUE ASOMBRA AL MUNDO por inventar

MAQUINAS crear PATENTES[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XJIv8LUZi9Y
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maquinas no califican como inventoras y la afirmacion de Thaler es que DABUS era el
inventor y el unico inventor. No obstante, estos “fracasos legales” en los Estados
Unidos y muchas otras jurisdicciones, las decisiones en Sudafrica, Alemania y, en cierta
medida, Australia, han brindado esperanzas al equipo de DABUS y a la IA inventiva,

mostrando que en algunos paises una maquina puede ser reconocida como inventor.”

A diferencia de otros sistemas de IA especializados en tareas concretas, DABUS fue
alimentado con informacién general sobre contenedores y luces intermitentes, y generé
las invenciones de manera completamente auténoma. Esto plantea un desafio al
debate sobre si la IA puede realmente “pensar” y crear de forma independiente, sin
intervencion humana. ElI Dr. Stephen Thaler, creador de DABUS, enfatiza que el
objetivo de su proyecto no es simplemente establecer precedentes legales, sino
fomentar una aceptacion mas amplia de la IA como una entidad innovadora. Segun el
Dr. Stephen Thaler "DABUS y toda esta propiedad intelectual no consiste en sentar
precedentes con la ley. Se trata de sentar precedentes en términos de aceptacion

humana", afirma. "Hay una nueva especie aqui en la Tierra, y se llama DABUS".%°

2.1.1 Estados Unidos de América:

En Estados Unidos, la Ley de Patentes especificamente en el Titulo 35, seccién 115
(a), establece que “Una solicitud de patente que se presente en virtud de la seccion

111(a) o inicie la fase nacional en virtud de la seccion 371 debera incluir, o modificarse

Salvo disposicion en contrario en la presente seccion, cada persona fisica que sea

® Marianna. (2024, 3 junio). DABUS accepted as first Al inventor. Minesoft.
https://minesoft.com/dabus-accepted-as-first-ai-inventor/

8 Bedingfield, W. (2023b, agosto 31). The Inventor Behind a Rush of Al Copyright Suits Is Trying to Show
His Bot Is Sentient. WIRED.
https://www.wired.com/story/the-inventor-behind-a-rush-of-ai-copyright-suits-is-trying-to-show-his-bot-is-s
entient/
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inventor o co-inventor de una invencion reivindicada en una solicitud de patente debera

prestar juramento o declaracion en relacién con la solicitud.”®', 1o que nos permite
establecer que dicha disposicion limita el concepto de inventor Unicamente a las
personas naturales, dado que se considera que solo los humanos pueden concebir una

invencion.

El marco legal, reflejado en la jurisprudencia como en el caso Fiers v. Revel, aclara que
la calidad de inventor se basa en la concepcidn de la invencion y solo quien contribuye
a la concepcion, es decir, al desarrollo concreto de la invencion, puede ser considerado
inventor.®2 La mera propuesta de una idea abstracta no califica como invencién si no se

desarrollan los medios necesarios para llevarla a cabo.

La postura por la que se guian es que en el caso de que una IA desempefie un papel
preeminente en la invencion, siempre habra un humano que mantenga el "dominio
intelectual" sobre el proceso (35 U.S.C., Section 115(a) y (b)®, incluso si la parte
“inventiva” y “no obvia” fue producida por un sistema de IA.2* No obstante, si en el
futuro una IA llegara a realizar el proceso inventivo en su totalidad, seria necesario
reconsiderar y posiblemente reformar el marco legal actual para adaptarse a esta

nueva realidad.

2.1.1.1 Thaler v. Hirshfeld:

8 | ey de Patentes, Titulo 35 del Codigo de Estados Unidos, §§ 1 y siguientes, Estados Unidos de
Ameérica, WIPO Lex. (s. f.). https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/12928

82 Gray, N. (1993). Fiers v. Revel. En Quimbee. https://www.quimbee.com/cases/fiers-v-revel

8 U.S.C. Title 35 - PATENTS. (s. f.).
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2015-title35/html/USCODE-2015-title35-partll-chap11-sec
115.htm

8 Shemtov, D. N. (2019). A study on inventorship in inventions involving Al
activity.https: 1spto.g ites/default/file e e R

57


https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Carl-Yelland_RFC-84-FR-44889.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2015-title35/html/USCODE-2015-title35-partII-chap11-sec115.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2015-title35/html/USCODE-2015-title35-partII-chap11-sec115.htm
https://www.quimbee.com/cases/fiers-v-revel
https://www.wipo.int/wipolex/es/legislation/details/12928

En linea con esta normativa, el caso Thaler v. Hirshfeld pone de relieve como la
legislacion vigente aborda la cuestion de la IA en el rol de inventor. El 2 de septiembre
de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia
dicté un fallo en favor de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(USPTO), estableciendo que una inteligencia artificial no puede ser considerada
inventora. A pesar de que el demandante presentd una solicitud de patente que incluia
a la IA como inventora, la USPTO rechazé la solicitud, sosteniendo que las leyes

actuales no permiten que las maquinas sean reconocidas como inventores.?®

Al tomar su decision, el tribunal considerd la interpretacion del lenguaje en la Ley de
Patentes. Especificamente, el tribunal analizé el uso del término “individual” en la Ley y
si puede ampliarse a los no humanos. El tribunal se basé en el Dictionary Act para
concluir que el término “individual” debe interpretarse segun su uso comun. También
considerd el uso de pronombres personales como “himself / el” o “herself / ella” citando
un caso en el que la Corte Suprema sostuvo que las palabras en los estatutos deben
interpretarse en funcion de las palabras adyacentes a ellas. En este sentido, los
pronombres usados antes del término “individual” refuerzan el hecho de que el
Congreso tenia la intencion de que el término “individual”’ se refiriera a una persona.
Ademas, el tribunal se basé en las decisiones del Federal Circuit que establecen que
ser inventor requiere la capacidad mental para concebir la invencién y que solo las

personas fisicas pueden ser inventores.2®

El demandante habia argumentado que la Ley de Patentes deberia incorporar a la IA,
ya que incentivaria la creacion mediante la |A y protegeria mejor los derechos morales.
Sostuvo que, en la actualidad, los derechos morales de los inventores humanos estan
insuficientemente protegidos debido a la exigencia de que un inventor humano sea

listado como el unico inventor. Esto ocurre incluso en casos donde el humano solo ha

8 Btlj. (2022b, noviembre 21). Als as Inventors: Thaler v. Hirshfeld - Berkeley Technology Law Journal.
Berkeley Technology Law Journal. https://btlj.ora/2022/01/ais-as-inventors-thaler-v-hirshfeld/
% |dem
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tenido una contribucién parcial, mientras que la IA ha jugado un papel significativo en la
creacion de la invencion. El tribunal rechazé este argumento. Basandose en el caso
Fisons PLC v. Quigg, el tribunal sostuvo que las consideraciones de politica no pueden
cambiar el lenguaje de los estatutos y que tales consideraciones deben ser dejadas al
Congreso, no a los tribunales. El tribunal también enfatizé los esfuerzos de la USPTO
para decidir si una |IA puede ser catalogada como inventor, haciendo referencia a la
investigacion de la USPTO que encontré que la IA es limitada y dependiente de la
intervencidon humana, y que la |A capaz de ser creativa de manera independiente no

existe actualmente.®”

Aunque la decision del tribunal estadounidense puede parecer un prondstico negativo
sobre el futuro de la regulacion de la IA en el ambito de las patentes, puede
interpretarse de manera positiva: el tribunal simplemente indicé que la IA aun no puede
ser listada como inventora. El tribunal reconocié en su decision que un futuro en el que
la IA pueda ser listada como inventora es probable, pero que aun no hemos llegado

alli.s®

2.1.2 Reino Unido:

En la Ley de Patentes del Reino Unido, la definicion de "inventor" se centra en la
nocion de quien realmente crea la invencion. Segun el Articulo 7.- Derecho a solicitar y
obtener una patente: 1) Cualquier persona podra presentar una solicitud de patente

sola o conjuntamente con ofra. La patente de invencion podra concederse (a)

principalmente al inventor o a los co-inventores;®. Si el inventor no es el solicitante, la

patente puede ser otorgada a (b) cualquier persona que, en virtud de ley, tratado o

8 ldem

8 |dem

8 [ ey de Patentes del Reino Unido. The Patents Act 1977 (as amended). (2021).
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/950221
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convenio internacional, o en virtud de una clausula ejecutable de cualquier acuerdo
celebrado con el inventor antes de la realizacion de la invencion, era o tenia en el
momento de la realizacion de la invencion derecho a la totalidad de la propiedad de la
misma (salvo los intereses) en el Reino Unido;*°. Esta disposicion asegura que la
propiedad y el derecho a la patente se asignen de manera justa, reconociendo tanto al

inventor como a sus sucesores.

Ademas, la Ley establece en su Articulo 13 que “El inventor o los co-inventores de una

invencion tendran derecho a ser _mencionados como tales en cualquier patente

concedida para la invencion y también tendran derecho a ser mencionados como tales,
si es posible, en cualquier solicitud de patente de invencion publicada y, en caso de no
ser mencionados como tales, el derecho a serlo de conformidad con las normas en un
documento prescrito.”’ Este articulo subraya la importancia de reconocer publicamente
al inventor o co-inventores en cualquier solicitud de patente publicada. Si el inventor no
es mencionado, se establece un procedimiento para corregir esta omisiéon, lo que
refleja la intencion de la ley de proporcionar reconocimiento a los inventores y

garantizar que su contribucién sea debidamente documentada y resguardada.

De acuerdo a las fuentes doctrinales, los tribunales britanicos interpretan el concepto
de "inventor" con base en estas disposiciones que resaltan los articulos 7 y 13. La
interpretacion judicial se ha centrado en identificar a la persona que realmente ideé la
invencion, diferenciando claramente entre el autor de la invencidén y otros posibles
solicitantes. Esto implica que la determinacion del inventor se basa en la aportacion
creativa a la invencién, no en la propiedad o derechos derivados de acuerdos

posteriores.

2.1.2.1 Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks And Designs:

% |dem
% |dem
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En el caso Thaler v. Comptroller General of Patents Trade Marks and Designs, el Dr.
Stephen Thaler impugné la decision de la Oficina de Patentes del Reino Unido que
denegd el reconocimiento de DABUS como inventor en la solicitud de las patentes
anteriormente descritas tomando como base lo estipulado en la Ley de Patentes de
1977 de Reino Unido.

El desarrollo de este caso tuvo su inicio en diciembre de 2019, cuando la Oficina de
Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) denegd las solicitudes de patente
GB1816909.4 y GB181610.0, en las que DABUS, era identificada como la inventora. La
UKIPO argumenté que, segun el articulo 7 de la Ley de Patentes, el término "inventor"
debe referirse a una persona fisica, no a una IA y aunque DABUS fuera el inventor, no
existia una base legal que permitiera transferir derechos de patente a través de la
propiedad del inventor, por lo que el derecho a la patente debia ser atribuido a una

persona fisica.

La decision de la UKIPO fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia de
Inglaterra y Gales, asi como por el Tribunal de Apelacion (Division Civil). En su
sentencia de [2020] EWHC 2412 (Pat), el Tribunal Superior y, posteriormente, el
Tribunal de Apelacion en [2021] EWCA Civ 1374, reiteraron que la Ley de Patentes de
1977 requiere que el inventor sea una persona natural. Dichos tribunales interpretaron
que el término "inventor" debe referirse a una persona capaz de idear una invencioén, y
que el concepto de "actividad inventiva" en el derecho de patentes esta restringido a
individuos humanos. El Tribunal Superior argumenté que la legislacion actual no
permite la inclusidn de una IA como inventor, y que su papel se limita a la interpretacion

de la ley, sin capacidad para legislar.®

92 Court, S. (s. f.). Thaler (Appellant) v Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks
(Respondent) - The Supreme Court. https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2021-0201.html

% |dem
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El Dr. Thaler argumenté que, de acuerdo con el articulo 7(2) de la Ley de Patentes,
tenia derecho a solicitar una patente para una invencion hecha por DABUS, similar a
como el propietario de un arbol tiene derecho a los frutos producidos por el mismo. No
obstante, el tribunal desestimé este argumento, sefialando que los intangibles como las
invenciones no pueden ser poseidos de manera excluyente y que el articulo 7(2) se
refiere al derecho a solicitar una patente, no a la propiedad de la invencion. Ademas,
Thaler sostuvo que el articulo 13(2) deberia permitir la designacion de una IA como
inventor si el solicitante estd convencido de que la IA es la verdadera inventora. Sin
embargo, el tribunal concluyd que el articulo 13 establece que el inventor debe ser una
persona natural, y que la normativa de patentes ya incluye mecanismos para corregir

errores en la designacion del inventor.®*

El 12 de agosto de 2022, se concedio autorizacion para apelar contra el dictamen del
Tribunal de Apelacién. El 2 de marzo de 2023 se celebré una vista oral ante el Tribunal
Supremo del Reino Unido, con una sentencia esperada para una fecha posterior. En el
juicio, el Tribunal Supremo consideroé tres preguntas clave: si el inventor debe ser una
persona fisica, si Thaler estaba legitimado para solicitar una patente para una invencion
hecha por DABUS, y si la UKIPO resolvié correctamente la solicitud de patente. El
tribunal unanimemente determiné que el inventor debe ser una persona natural,
conforme a los articulos 7 y 13 de la Ley de Patentes. También concluyé que Thaler no
estaba legitimado para solicitar la patente bajo la premisa de propiedad de la IA, y que
la UKIPO actu6 correctamente al requerir que la designacion del inventor fuera una

persona natural conforme a la normativa vigente.*®

2.1.3 China:

% |dem
% |dem
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China, al igual que muchas otras jurisdicciones también se adapta al estandar
establecido por Estados Unidos y Reino Unido en cuanto a la definicion de "inventor"
en el ambito de patentes. Esto es posible verificarlo debido a que el Articulo 13 del
Reglamento de Ejecucion de la Ley de Patentes China indica que los términos

"Inventor" o "creador" se refieren a cualquier persona que haga contribuciones

creativas a las caracteristicas sustantivas de una invencion-creacion.®® Igualmente,
dicho articulo, precisa que ‘las personas que participan en el desarrollo de una
invencion simplemente en trabajo organizacional, facilitando el uso de medios
materiales, técnicos o participando en tareas auxiliares no sera considerado inventor.”™’
Por otro lado, en el articulo 17 de la Ley de Patentes se establece que “el inventor tiene

derecho a que se indique en la documentacion de la patente que es el inventor”*®

En base a lo anterior, se evidencia que la postura de China respecto a la Inteligencia
Artificial (IA) como inventor sigue siendo conservadora y se adhiere a las
interpretaciones tradicionales de la propiedad intelectual. Esta vision se evidencio
claramente en la reciente decision de reexaminacion del caso DABUS, emitida el 29 de
diciembre de 2023 por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China. En esta
decision, la Oficina reafirmé su rechazo a la idea de reconocer a una IA como inventor,

basandose en una interpretacion estricta de las leyes y regulaciones vigentes.

En primer lugar, la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de China argumenta que
el propdsito de determinar quién es el inventor en el proceso de solicitud y concesién

de patentes no se limita a decidir si la invencion debe recibir derechos de patente, sino

% B # FHE:http://www.hunuo.com. (s. f.-b). Can artificial intelligence be an " inventor” of patent in
China?https://www.borsamip.com/Policyf 2572 .html

% Reglamento de ejecucion de la Ley de Patentes de la Republica Popular China. (s. f.). Promulgated by
Decree No. 306 of the State Council of the People’s Republic of China on June 15, 2001, amended for
the first time in accordance with the Decision of the State Council on Amending the Implementing
Regulation of the Patent Law of the People’s Republic of China on December 28, 2002, and effective as
of February 1, 2010. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn078en.pdf
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también a establecer qué sujetos deben poseer esos derechos. Este enfoque se
fundamenta en los Articulos 16 y 17(1) de la Ley de Patentes de China (2008). El
Articulo 16 estipula que la entidad que recibe el derecho de patente debe recompensar
al inventor o disefiador de una invencion relacionada con el empleo, mientras que el
Articulo 17 otorga al inventor o disefiador el derecho a ser reconocido en los
documentos de patente. Estos principios subrayan que los derechos vinculados a una
invencion son de naturaleza civil y deben ser ejercidos por sujetos que se ajusten a la

definicién de persona natural segun la ley civil.*®

En segundo lugar, la Oficina destaca que los sujetos civiles, tal como se definen en las
Reglas Generales del Derecho Civil y el Cédigo Civil de China, son personas naturales,
personas juridicas y organizaciones no incorporadas. En este contexto, un sistema de
IA no encaja en ninguna de estas categorias y, por lo tanto, no puede ser considerado
inventor en el procedimiento administrativo de patentes. Este enfoque excluye
explicitamente a las IA del rol de inventor, reafirmando una visién tradicional centrada
en los seres humanos como unicos poseedores de derechos civiles relacionados con

las invenciones.'®

La firmeza de la postura de China respecto a la figura del inventor se refleja también en
la reciente modificacién de las Directrices para la Examinacion de Patentes. En 2023,
se ajustd la normativa para aclarar que una IA no puede ser reconocida como inventor.
Esta modificacion refuerza el compromiso de China con una interpretaciéon estricta y

conservadora del rol del inventor en el contexto de la propiedad intelectual.

% Lu, T. (2024, 17 mayo). DABUS in China: So far, it is 0-2. The |PKat.

https://ipkitten.blogspot.com/2024/05/dabus-in-china-so-far-it-is-02.html
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2.1.4 Australia:

A fin de identificar, los argumentos y el articulo en base al cual se estara desarrollando
el caso Thaler vs Commissioner of Patents, es esencial examinar las disposiciones
relevantes de la Ley de Patentes de 1990 de Australia, misma que establece los

criterios fundamentales para la concesion de patentes.

¢A quién puede concederse una patente? De acuerdo con la Seccidén 15 de la Ley de
Patentes, la concesién de una patente de invencién esta restringida a ciertas
categorias. En primer lugar, la Seccién 15(1)(a) estipula que sblo puede concederse
una patente a una persona que sea el inventor. En caso de que el inventor no pueda
recibir la patente directamente, la Seccion 15(1)(b) establece que la patente puede
concederse a_una persona que tenga derecho a recibirla en caso de concesion.
Ademas, la Seccién 15(1)(c) permite la concesion de una patente a una persona que

derive la titularidad de la invencion del inventor o de alguien con derecho a la patente

segun el parrafo (b). Por ultimo, la Seccién 15(1)(d) prevé la concesion de una patente
a un representante legal de una persona fallecida que estuviera incluida en los parrafos
(a), (b) o (c)."

Es importante senalar que la Seccidén 15(2) aclara que la concesion de una patente no
esta limitada por la nacionalidad del solicitante;'® es decir, una patente puede ser

concedida a una persona, ya sea ciudadano australiano o no.

Dicho lo anterior, es evidente identificar a quién va dirigida la calidad de inventor, ya

que no difiere de lo establecido por legislaciones anteriores. Sin embargo, citamos esta

192 | ey de Patentes de 1990 (version consolidada de 24 de junio de 2014), Australia, WIPO Lex. (s. f.).
https://www.wipo.int/wipolex/es/leqislation/details/14957
103 Jdem
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legislacion por el desarrollo que tuvo en el caso DABUS vy por la interpretacion de los

jueces ante estos hechos.

2.1.4.1 Thaler v Commissioner of Patents”

Al igual que en legislaciones anteriores, la sentencia en cuestion se centra en la
controversia sobre si DABUS puede ser reconocida como inventora en el contexto de
una solicitud de patente. El proceso comenzé en la etapa administrativa en Australia,
con |IP Australia rechazando la solicitud del Dr. Stephen Thaler porque no nombraba a
un inventor humano. El Subcomisionado de Patentes, conocido como el Comisionado,
argumento que el término "inventor" (que no esta definido en la Ley de Patentes) se
entendia como "inherentemente humano", por lo que nombrar a la IA como inventor era

incompatible con la seccién 15 de la Ley de Patentes'®.

En particular, el Comisionado sefalé que en relacién con la seccion 15(1)(b), "es una
observacion incontrovertible que la ley no reconoce actualmente la capacidad de una
maquina de inteligencia artificial para asignar propiedad". Ademas, en relacién con la
seccion 15(1)(c), indicé que una IA no podria tener ningun interés beneficioso en la

propiedad ni transferir titulo a otra persona, lo cual, en este caso, no se verificaba.

El Dr. Thaler, en respuesta, solicitd una revision judicial de la decision, misma que fue
acogida por el juez Beach y argumentd no haber encontrado una "disposicidon
especifica [en la Ley de Patentes] que refute expresamente la proposicion de que un
sistema de inteligencia artificial puede ser un inventor", por lo que la IA podria ser

considerada como inventor.

%4 In the Courts: Australian Court finds Al systems can be “inventors”. (s. f.).

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/03/article_0006.html
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Aunque el Comisionado se enfocé en definiciones de diccionario del término "inventor”,
el juez Beach no estuvo de acuerdo y argumenté que, dado el caracter evolutivo de las
invenciones patentables y sus creadores, se deberia considerar la capacidad de las
maquinas para crear, al igual que los humanos. El juez Beach destacd el papel
significativo de la IA en la investigacion farmacéutica como ejemplo de su contribucién
inventiva, sugiriendo que la definicion de “inventor" deberia adaptarse para incluir

maquinas que desempefian funciones similares a las humanas.'®

El juez Beach encontro "curioso" que el Comisionado hubiera recurrido a la seccion 15
de la Ley, dado que la solicitud estaba aun en la etapa de formalidades, donde
simplemente se requiere nombrar al inventor, y no cerca de la etapa de concesion. No
obstante, el juez consider6 que el Dr. Thaler podria tener derecho a recibir una patente
bajo las secciones 15(1)(b) y 15(1)(c). La seccion 15(1)(b) no requiere un inventor
humano, solo que el solicitante tenga derecho a que la patente sea asignada a él.
Respecto a la seccion 15(1)(c), el juez observd que el Dr. Thaler podria encajar dentro
de esta seccion, ya que ha derivado el titulo de la invenciéon de DABUS, a pesar de que

DABUS no puede asignar legalmente la invencién.'®

Sin embargo, la sentencia emitida por el juez Beach fue revocada el 13 de abril de
2022 por el Pleno del Tribunal Federal de Australia, compuesto por cinco jueces del
Tribunal Supremo. Determinando que DABUS no cumplia con los criterios necesarios

para ser considerado inventor segun la legislacidén australiana.

105 Thaler v Comm:ss:oner of Patents [202 1] FCA 879. (s. f ).

196 |1y the Courts: Australlan Court flnds Alsystems can be /nventors’ (s. ).

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2021/03/article_0006.html
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Dicha decisién del tribunal tuvo su base en la interpretacién de la "accion humana"
como criterio esencial para definir la materia patentable. El tribunal sefalé que la
historia legislativa de la Ley de Patentes australiana demuestra que el derecho a la
concesion de una patente se origina en la accion humana. En otras palabras, la ley
relacionada con el derecho a la patente se fundamenta en invenciones que surgen de
la mente de una persona o personas fisicas, concluyendo con que DABUS no podia ser

considerado inventor en ninguna solicitud de patente.'®’

Este fallo anulé la decisidn emitida por el tribunal inferior que sugeria que no reconocer
a la IA como inventor podria perjudicar el objetivo de promover las innovaciones y se
apego al criterio sefialado por jurisdicciones como Reino Unido y Estados Unidos, que

también excluyen a las maquinas de la condiciéon de inventor.'%

2.1.5 Sudafrica:

En la actualidad, Sudafrica es el unico pais en el mundo en el que se ha concedido una
patente que lista a un sistema de IA como inventor. La solicitud de patente de DABUS
en Sudafrica se presenté como una solicitud nacional de fase en términos del Tratado

de Cooperacion en materia de Patentes (PCT).

El 28 de julio de 2021 (Patent Journal, 2021), DABUS consiguié ser considerado
inventor en una de las patentes presentadas por Stephen Thaler en Sudafrica. La
resolucién de la South Africa’s Companies and Intellectual Property Commission (CIPC)
fue a favor de DABUS por dos motivos principales. En primer lugar, la normativa

sudafricana no tiene una definicidn de inventor como en otros estados. Ademas, el

197 Gandhi, A. (2022, 27 abril). Australia clarifies its DABUS Al inventorship position. Passle.
https://brands.lewissilkin.com/post/102hn5b/australia-clarifies-its-dabus-ai-inventorship-position
%8 |dem
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procedimiento de solicitud de patente no requiere de un analisis exhaustivo de fondo de
la patente por lo que, en teoria, era mucho mas sencillo que la patente fuese aceptada
con DABUS como inventor que en otras jurisdicciones (Egbuonu, 2021; Starostka y
Schwartz, 2021; Escribano, 2021; Yi, 2021A). Por otro lado, la decision de la CIPC
podria venir justificada como una estrategia politica de atraccion de innovacion vy

tecnologia (Escribano, 2021)."%°

La Seccién 27(1) de la Ley de Patentes de Sudafrica No. 57 de 1978 establece que “a
solicitud de patente respecto de una invencion podra ser presentada por el inventor o
por cualquier otra persona que adquiera de él el derecho a solicitarla, o por ambos.”""°
La Ley de Patentes de Sudafrica también establece que “cualquier persona que no sea
el inventor que haga o se una a una solicitud de patente debera proporcionar de la
manera prescrita la prueba de su titulo o autoridad para solicitar una patente segun lo
prescrito”. Sin embargo, la ley no define especificamente al "inventor", pero el uso de
términos como “él” y “persona” indica que el inventor debe ser una persona natural.
Esto estd en linea con las decisiones de la Corte Federal Australiana, el Tribunal de
Apelaciones del Reino Unido y la Junta de Apelaciones Juridicas de la EPO, que

sostienen que el inventor debe ser una persona fisica y no una I1A.™"

En el contexto de DABUS, no se present6é una declaracion o prueba adecuada de que
el Dr. Thaler tenia el derecho de solicitar la patente, tal como requiere la normativa
sudafricana. La normativa establece que los derechos de solicitar la patente deben ser

transferidos del inventor al solicitante mediante un contrato o prueba adecuada. En el

1% De Rosendo Simon, J. M. (2022). LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES CREADAS POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL [5°C Doble Grado en Derecho y Administracién y Direccion de Empresas].
Universidad Pontificia Comillas.

"0 | ey de Patentes de 1978. (1942). En South African Government. Government Gazette.

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201504/act-57-1978.pdf
" Cochrane, C. M. A. D. (2023, 23 febrero). DABUS, the rise of the inventive machines. Spoor & Fisher.
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caso de DABUS, la solicitud no incluia una declaracion sobre cémo el Dr. Thaler

adquirié el derecho a solicitar la patente, lo que generd una deficiencia en la solicitud."?

La Corte de Apelaciones del Reino Unido, al analizar el caso, concluy6 que la doctrina
de accesion, derivada del derecho romano, no se aplica a invenciones intangibles como
la propiedad intelectual creada por una maquina. La Corte argumentd que no existe
una regla legal que considere que una invencion intangible producida por propiedad
tangible existente sea propiedad del duefio de la propiedad tangible. Esta perspectiva
se alinea con la interpretacion de que una IA no puede ser reconocida como inventor

bajo la legislacién actual.'®

Los autores consideran que la patente de DABUS deberia haber sido rechazada en
Sudafrica debido al incumplimiento de los requisitos de transferencia de derechos y
presentacion de pruebas, asi como el incumplimiento con la Seccion 30(4) de la Ley de
Patentes de SA “(4) Toda persona distinta del inventor que presente una solicitud de
patente o se adhiera a ella, debera acreditar, en la forma prescrita, su titulo o autoridad
para solicitar una patente.”’’* y el Reglamento 22(1)(d) “cuando el solicitante haya
adquirido del inventor el derecho a presentar la solicitud, una cesion u otfra prueba, a
satisfaccion del registrador, del derecho del solicitante a presentar la solicitud;”". El
debate sobre el reconocimiento de la capacidad inventiva de las |A continua, vy la
adaptacion de la legislacion sera crucial para abordar los desafios emergentes en la

proteccion de la propiedad intelectual creada por sistemas de inteligencia artificial.

2.2 Divergencias en la consideracion de la IA como inventor:

12 |dem
3 |dem
"4 Ley de Patentes de 1978. (1942). En South African Government. Government Gazette.

"5 Reglamento de Patentes de 1978, Sudéfrica, WIPO Lex. (s. f.).
_ e an logislat l5/407¢
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A partir de lo expuesto, es claro que las legislaciones analizadas comparten conceptos
comunes sobre la invencion y la definicién de inventor, asi como sobre el rol de la
inteligencia artificial en el proceso creativo. Sin embargo, se pueden observar matices
en las interpretaciones que han influido en las decisiones judiciales respecto al caso
DABUS. Estas diferencias, aunque sutiles, han llevado a variaciones en la manera en

que cada jurisdiccion aborda la cuestion de si una |IA puede ser considerada inventor.

En el caso de Estados Unidos, el tribunal centré su analisis en el significado y concepto
de la palabra “individual” para determinar a quién o qué se refiere la ley en los
requisitos para el registro de patentes. El tribunal se apoyd en el Dictionary Act y
relacion6 los pronombres personales “él” y “ella” utilizados en la Ley de Patentes,
concluyendo que el Congreso tiene la intencion de referirse exclusivamente a personas
fisicas. Ademas, el tribunal argumentd que para ser considerado inventor se requiere
una capacidad mental que, segun su interpretacién, esta fuera del alcance de la IA,

limitando asi el rol de inventor a seres humanos.

En el Reino Unido, se rechazaron ambas solicitudes de patente bajo la premisa de que
solo las personas fisicas pueden ser reconocidas como inventoras. Segun la Ley de
Patentes, el inventor debe ser una persona capaz de concebir una invencion de
manera independiente, o que implica que el concepto de “actividad inventiva” esta
restringido exclusivamente a seres humanos. Adicionalmente, el Tribunal de Apelacion
y el Tribunal Supremo argumentaron que los derechos conferidos al inventor deben ser
transferibles, es decir, deben poder ser cedidos o heredados. En vista de que
actualmente no es posible transferir estos derechos a una IA, el tribunal se limité a
indicar que su rol consiste en la interpretacion de la ley existente, sin extender su
capacidad para legislar sobre nuevas formas de titularidad o derechos de patente,
independientemente de los beneficios que pueda traer reconocer a una IA con

capacidad inventiva.
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En China, la Administracion Nacional de la Propiedad Intelectual (CNIPA) analizé
detenidamente el concepto de "inventor" a partir de la premisa de que los derechos
asociados a una invencion son de naturaleza civil y, por ende, deben ser ejercidos por
entidades que cumplan con la definicion de persona natural. Segun el Cdodigo Civil
Chino y las Reglas Generales del Derecho Civil, los sujetos civiles incluyen a las
personas naturales, las personas juridicas y las organizaciones no incorporadas. En
este contexto, el CNIPA determiné que solo las personas naturales pueden ser
reconocidas como inventores, dado que los derechos vinculados a las invenciones
deben ser ejercidos por sujetos que se ajusten a esta definicion legal, no dando cabida

al reconocimiento de la IA.

Por otro lado, el desarrollo en Australia ha sido significativo y ha establecido un
precedente importante en la comunidad internacional. Esto se debe a que el
Comisionado de Patentes argumenté que la figura de inventor es inherentemente
humana y que otorgar derechos a una IA contradiria lo establecido en la seccion 15 de
la ley. No obstante, el juez Beach opin6 que esta interpretacion no vulneraria la ley ni el
significado del término "inventor", y que, en realidad, el reconocimiento de la IA como
inventor podria ser beneficioso para incentivar la innovacion. Sin embargo, esta
perspectiva del juez puede considerarse algo sesgada, dado que, a pesar de reconocer
el valor de la innovacion, los precedentes legales indican que la interpretacion del
término "inventor" en el ambito de la propiedad intelectual no contempla a las IAs. Esta
posicion fue confirmada por los jueces del Tribunal Supremo, quienes sefialaron que

DABUS no cumple con los requisitos legales al no estar originado en la accién humana.

Finalmente, en Sudafrica, las solicitudes de patente fueron aceptadas debido a que la

legislacion no define explicitamente el concepto de inventor, se realiza un examen de
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fondo menos riguroso en comparacion con las legislaciones anteriores y como parte de

una estrategia politica para atraer inversiones en tecnologia e impulsar la innovacion.

En términos generales, cada jurisdiccion ha desarrollado su propia interpretacion del
concepto de inventor. Sin embargo, lo verdaderamente relevante son los criterios
adoptados en estos procesos que han llevado a la emision de fallos sobre este

precedente legal. A continuacion, se presenta una tabla con algunos datos importantes

en este analisis del derecho comparado:

Asunto Estados Reino China Australia Sudafrica
Unidos Unido
Oficina de United Intellectual China IP Australia | Companies
Patentes States Property National and
Patent and | Office (IPO) | Intellectual Intellectual
Trademark Property Property
Office Administrati Commission
(USPTO) on (CNIPA) (CIPC)
Articulos | 35U.S.C. § | Patent Act | PatentLaw | Patents Act | Patents Act
clave 115 (a) y (b) | 1977, Article of the 1990, 57 of 1978,
7y13 People's Section 15y | Sections 1y
Republic of 16 6
China,
Article 22,
25
Reconoce No No No Inicialmente Si

lalA como la Corte de

inventor Apelacion la

reconocio

pero el
Pleno de
Tribunal
Federal no
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CAPITULO lil: INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO INVENTOR.

3.1 Medidas actuales: Patentabilidad de las invenciones asistidas por la IA:

A partir de las interpretaciones judiciales analizadas en las diversas jurisdicciones,
surge una nueva pregunta en nuestra investigacion: De acuerdo con las legislaciones
vigentes, ¢Actualmente existe una alternativa que permita patentar las invenciones
creadas por una IA o simplemente no es posible su proteccién por no ser unicamente el
ser humano el que la desarroll6? En este contexto, ¢ Es posible designar a un inventor

o co-inventor para tales invenciones?

Para abordar esta cuestiéon, la USPTO publicé el 13 de febrero de 2024 una guia sobre
inventores. Esta guia establece que el 35 U.S.C. 100(g) define “inventor conjunto” y
“co-inventor” como “cualquiera de las personas que inventaron o descubrieron el tema
de una invencion conjunta.” Basado en la decision de Thaler, que estipula que un
“‘individual” debe ser una persona natural, se concluye que un “inventor conjunto” o

“co-inventor” también debe ser una persona natural.'®

En febrero de 2023, la USPTO revis6 la seccion 2109 del MPEP (Manual of Patent
Examining Procedure), reafirmando que un inventor debe ser una persona natural vy,
por extension, cualquier inventor conjunto debe ser una persona natural. Las solicitudes
de patentes que nombren una maquina en la hoja de datos de la solicitud, en un
juramento o declaracion de inventor, o en una declaracion sustituta como inventor e

inventor conjunto seran consideradas inapropiadas por la USPTO. Ademas, la USPTO

"8 Inventorship Guidance for Al-Assisted Inventions. (2024, 13 febrero). Federal Register.

https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-quidance-for-ai-assisted-
inventions
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reconoce que, aunque un sistema de |IA no puede ser nombrado como inventor o
co-inventor en una patente o solicitud de patente, un sistema de IA, como otras
herramientas, puede realizar actos que, si fueran realizados por un humano, podrian
constituir autoria bajo nuestras leyes. Las decisiones en Thaler no establecen limites al
estado actual o futuro de la IA, sino que confirman que el lenguaje estatutario limita

claramente la autoria en patentes a personas naturales.™’

Aunque los sistemas de |A y otras entidades no naturales no pueden ser listados como
inventores en solicitudes de patentes o patentes ya concedidas, el uso de un sistema
de IA por personas naturales no impide que esas personas califiquen como inventores
(o inventores conjuntos) si contribuyeron significativamente a la invencién reclamada.
Las solicitudes y patentes para invenciones asistidas por IA deben nombrar a las
personas naturales que contribuyeron significativamente a la invencibn como
inventores. Ademas, las solicitudes y patentes no deben listar ninguna entidad que no
sea una persona natural como inventor o co-inventor, incluso si un sistema de |IA pudo
haber sido fundamental en la creacion de la invencion reclamada. Esta postura esta

respaldada por los estatutos, decisiones judiciales y consideraciones politicas.®

No hay secciones en la Ley de Patentes que respalden que las invenciones creadas
por personas naturales usando herramientas especificas, incluidos los sistemas de IA,
sean inapropiadas o no patentables. En consecuencia, la imposibilidad de listar un
sistema de |IA como co-inventor no convierte la invencion en no patentable por

invencién inapropiada.

Para que una persona sea reconocida como inventor en una solicitud de patente, su
contribucion al proceso de invencion debe ser significativa, pero ¢cémo podriamos

determinar que la contribucion de uno de los inventores es significativa?.

7 |dem
8 |dem
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Segun los criterios establecidos en los factores Pannu (caso de Pannu v. lolab Corp),
esta contribucion se evalua en funcidon de tres aspectos principales. Primero, la persona
debe haber participado de manera relevante en la concepcion o reduccion a la practica
del invento, lo que implica haber tenido una participacion sustancial en el desarrollo de

la idea completa y operativa. La contribucidén debe ser esencial y no trivial."®

En segundo lugar, la calidad de la contribucion debe ser significativa en relacién con el
invento completo, es decir, la aportacion del individuo debe ser importante y no
simplemente una explicacion de conceptos ya conocidos. Finalmente, aunque no todos
los inventores deben reconocer completamente la invencién, al menos uno debe haber
tenido este reconocimiento para que se considere completa. La evaluacion de estas
contribuciones se realiza de manera especifica para cada reclamacion, y el examen se
basa en los hechos concretos de cada caso, asegurando que solo aquellos que han

hecho aportaciones reales y sustanciales sean reconocidos como inventores.?

3.2. Beneficios en el reconocimiento de la IA:

Un aspecto fundamental en este trabajo es identificar las razones que justifican la
eleccion del objeto de estudio, las cuales se centran en los beneficios que la IA puede
aportar al ambito de las patentes. Para ello, destacaremos algunos de los aspectos en

los que se refleja su influencia.

e La sosten/bllldad de las oflcmas de patentes y el cometido de Ia mteltgenc:a artificial. (s f.).

apaadad eI%20estado%20de%20Ia%20t%CS%A9cn|ca
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La IA puede contribuir de diversas maneras al proceso de patentes, y una de las mas
destacadas es su uso como herramienta para identificar el estado de la técnica de las
invenciones. Mediante la IA, las oficinas de patentes pueden acelerar la tramitacion de
solicitudes al emplear soluciones capaces de detectar publicaciones relevantes que
podrian formar parte del estado de la técnica. La IA tiene la capacidad de replicar, a
gran velocidad, la habilidad humana para comparar datos entre solicitudes de patentes
y publicaciones, tanto relacionadas como no relacionadas con patentes, con el objetivo
de identificar similitudes que puedan ser analizadas por los examinadores en su

evaluacion del estado de la técnica.'®

Es perfectamente factible lograr mejoras drasticas en la productividad, la eficiencia y el
servicio al cliente de las oficinas de patentes mediante la utilizacién por parte de los
examinadores de herramientas basadas en las ultimas tecnologias, como la IA. La
creciente innovacion traera consigo un aumento del volumen y la complejidad de las
solicitudes de patente. Asi pues, las oficinas de patentes cada vez mas precisaran de
nuevos métodos que les permitan optimizar el proceso de examen de las solicitudes y
colmar con ello las expectativas de un mayor grado de satisfaccién con el servicio que

tienen las partes interesadas.'??

En este contexto, los beneficios de la IA no se limitan a la gestién administrativa de las
solicitudes; su impacto se extiende a areas clave como la investigacion, el desarrollo, la
innovacion y, por ende, la economia, las cuales estaremos profundizando de manera

particular un poco mas.

3.2.1 1Ay el desarrollo de la innovacion:

2! La sostenibilidad de las oficinas de patentes y el cometido de la inteligencia artificial. (s. f.).
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2023/01/article_0010.html#:~:text=[.a%201A%?20tiene

%201a%?20capacidad.el%20estad0%20de%201a%20t%C3%A9¢nica.
22 |dem
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La innovacion resulta importante para la dinamica econdmica y social, hoy se coloca
como un factor clave debido a las aportaciones que realiza tanto al producto como a la
productividad con que opera cada unidad productiva, sea esta una empresa o una
nacion. Los beneficios que de esta se derivan impactan en la calidad de vida de las
personas y exigen colocarla como un tema prioritario en toda agenda de gobierno.
Actualmente, el crecimiento empresarial y el desarrollo econdmico de una nacion no se

pueden entender si no se contempla el papel que representa la innovacion.'?

La innovacién no solo les permite a las unidades econdmicas diversificar sus productos
y tener una mayor cobertura de sus mercados, sino que también les permite introducir

mejoras en sus procesos productivos y en la calidad del producto que ofrecen.'

En ese sentido, se dice que las invenciones son la base de la innovacion. Una
invencidn es una solucion nueva a un problema técnico, la cual puede protegerse a
través de la patente. Las patentes protegen los intereses de los inventores que hayan
obtenido tecnologias realmente revolucionarias y prosperas en términos comerciales,
ya que aseguran que los inventores puedan tener control sobre el uso comercial de su

invencion.'?

Los estudios econdmicos han puesto de manifiesto que la patente es el derecho de
propiedad intelectual solicitado preferentemente para proteger las innovaciones
tecnolégicas, hecho que parece reflejar el uso de los términos “innovacion” e

‘invencién” como sindnimos. Asi, por ejemplo, el numero de patentes que posee una

123 Gutiérrez, M. A. R., Padilla-Oviedo, A., & Riojas, R. M. (2019). La innovacion y su importancia. Revista
Cientifica UISRAEL, 6(1), 9-22. https://doi.org/10.35290/rcui.v6n1.2019.67

124 |dem

125 | a innovacion y la propiedad intelectual. (s. f.). Ipday.
https://www.wipo.int/es/web/ipday/2017/innovation_and_i
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empresa suele utilizarse con frecuencia como uno de los principales indicadores para
determinar su fuerza de innovacién, y las patentes se utilizan como una medida del

volumen de innovacioén.'

A medida que la IA se convierte en una capacidad estratégica con importantes
repercusiones economicas, muchos Estados miembros de la OMPI y oficinas de
propiedad intelectual buscan formas de fomentar la innovacién en el ambito de esta
tecnologia, reducir las deficiencias en ese terreno y fomentar el crecimiento

economico.’?

El mejor argumento a favor de proteger las invenciones creadas por sistemas de IA es
que su proteccion llevaria a un mayor incentivo de innovacién 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 |A para crear nuevas innovaciones.'?®

Por ello, permitir las patentes generadas por |A promovera en un futuro el desarrollo de
todavia mas IA inventivas, lo que, en Ultima instancia, fomentara la innovacién en
beneficio de la sociedad. Ademas, las patentes favorecen la divulgacién de informacion
y la comercializacion de productos valiosos para la sociedad. Las patentes que protejan
creaciones generadas por |IA también cumplirian esas finalidades, ayudando a la

difusién del conocimiento y a la creacion de nuevos productos.'®

126 Propiedad intelectual, innovacion y desarrollo de nuevos productos. (s. f.).
https://www.wipo.int/wipo_magazin 2 4/article_0002.html

127 Dialogo de la OMPI - Propiedad Intelectual y Tecnologia de Vanguardia. (2023). En World Intellectual
Property Organization (WIPO).
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-rn2023-11-es-ai-inventions.pdf

128 Cabanias, F. (1974). Patentes en el Campo de la Inteligencia Artificial [Tesis de Grado en Relaciones
Internacionales]. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
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No permitir la proteccion de las invenciones generadas por |A puede equivaler a
impedir que las empresas utilicen la IA en sus actividades inventivas, aun cuando la |A
sea una opcién mas eficaz para resolver determinados problemas. Las invenciones
resultantes del uso de IA deben tener derecho a proteccion por patente porque los
humanos son finalmente responsables y tal patentabilidad incentiva la innovacién como

de costumbre.™®

3.2.1.1. Impacto econémico:

De lo anterior, resulta relevante destacar el aspecto econdmico respecto a las patentes
y las IA. Partiendo de que el crecimiento econémico no depende exclusivamente del
capital y del trabajo. Aunque estos son factores esenciales, existen otros elementos
complementarios que contribuyen significativamente al desarrollo econdmico de un
pais, tales como la innovacién, la tecnologia, la propiedad industrial, los recursos
naturales y la eficiencia de las instituciones. En este contexto, la innovacion se
considera un motor clave para el progreso y la competitividad de las naciones. De
manera especial, las patentes juegan un papel esencial en la proteccion de las
invenciones, incentivando la creacidén de nuevas tecnologias y promoviendo un entorno

propicio para el crecimiento econémico.

De ahi, que las patentes se han identificado como una herramienta fundamental para
fomentar el desarrollo tecnolégico , al garantizar a los inventores el derecho exclusivo
de explotar comercialmente sus invenciones durante un periodo limitado. Esta

proteccion no solo estimula la inversién en investigacion y desarrollo (1+D), sino que

%0 Jancu, A., & Elluru, R. (2024, 23 febrero). When Al Helps Generate Inventions, Who Is the Inventor?
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también ofrece a los innovadores la seguridad juridica necesaria para seguir
avanzando en sus proyectos. En ese sentido, existe una relacion positiva y significativa
entre el numero de patentes registradas y el crecimiento econdémico, ya que las
patentes reflejan el grado de innovacién tecnolégica en una economia y promueven la
transferencia de conocimientos a nivel global. Las economias se benefician no solo de
sus propias innovaciones, sino también de las generadas por otros paises,

aprovechando las tecnologias patentadas para impulsar el desarrollo.'®’

A medida que el sistema global de patentes se consolida, surgen diferencias en la
contribucion de las patentes y las normas técnicas al crecimiento econdmico en
distintos sectores. En los sectores menos intensivos en [+D, como la construccion, la
manufactura y la agricultura, las normas técnicas son cruciales para mejorar la
eficiencia operativa y garantizar la calidad de los productos. Estas normas proporcionan
pautas claras para la estandarizacion de procesos y productos, lo que permite a las
empresas operar con mayor eficacia y competir en el mercado global. Por ejemplo, la
implementaciéon de normas técnicas en la industria manufacturera puede reducir
costos, aumentar la productividad y mejorar la seguridad, lo que contribuye

directamente al crecimiento econdmico.

Por otro lado, en los sectores mas intensivos en 1+D, como la industria farmacéutica, la
biotecnologia, la electrénica y la tecnologia de la informacion, son las patentes las que
desempeian un papel mas destacado. Estos sectores requieren inversiones
sustanciales en investigacion, desarrollo y pruebas, por lo que la proteccion de las
patentes es esencial para garantizar un retorno adecuado de la inversion. La
posibilidad de proteger innovaciones tecnoldgicas mediante patentes incentiva a las
empresas a asumir el riesgo de invertir en nuevos productos y soluciones, sabiendo

que sus inventos estaran protegidos de la competencia durante un periodo

31 Laxe, F. G. (2023, 4 junio). Las patentes y el desarrollo econ€mico. La Voz de Galicia.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2023/06/04/patentes-desarrollo-economico/0003 202306
SM4P6991 .htm
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determinado. De este modo, las patentes no solo promueven la innovacion, sino que
también generan un entorno competitivo que impulsa el crecimiento en los sectores

mas avanzados de la economia.

Al garantizar derechos exclusivos sobre invenciones y creaciones, la propiedad
industrial incentiva a las empresas a innovar y a invertir en tecnologias avanzadas. Los
paises que cuentan con sistemas robustos de proteccion de la propiedad industrial
tienden a experimentar un crecimiento mas dinamico, ya que las empresas locales y
extranjeras se sienten mas seguras para invertir en innovacion y desarrollo. A largo
plazo, la propiedad industrial contribuye a la creacion de empleo, al aumento de la

competitividad y a la mejora del bienestar social.

Estudios recientes han puesto de manifiesto que las patentes también tienen un
impacto directo y medible sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de un pais. Se ha
demostrado que un incremento del 1 % en el numero de patentes puede generar un
aumento del PIB de hasta un 0,05 % en el largo plazo. Este coeficiente varia
dependiendo de las tasas de innovacion de cada pais, pero en general refleja la
importancia de las patentes como un indicador del potencial innovador de una
economia. Este tipo de analisis resalta el hecho de que las patentes no solo benefician
a las empresas y a los inventores individuales, sino que también tienen un impacto

macroeconomico significativo, al contribuir al crecimiento general de la economia.'?

De todos estos datos y de su analisis se desprende que los estandares de propiedad
intelectual se disefian para maximizar los beneficios y para influir en el comercio
internacional. Ahora bien, también pueden ser utilizados para maximizar la innovacion y

el progreso cientifico. En la medida que el conocimiento es un bien publico, tanto en el

32 |dem
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sentido técnico como en el sentido mas general, no hay duda que un aumento del

conocimiento puede contribuir a mejorar el bienestar mundial."?

Lo anterior, en union con el apartado de la innovacién es una muestra mas de la
importancia que tiene reconocer la participacion de la IA en el proceso inventivo. Una
IA no tiene una motivacion directa en patentar una invencion. La |IA no se va a
beneficiar ni del reconocimiento que da ser el inventor de una cosa, ni va a recibir rédito
economico alguno por ser el titular de una patente (aunque en realidad, el titular de la
patente no seria la propia IA. No obstante, que se reconozca la posibilidad de patentar
invenciones generadas integramente por inteligencia artificial incentiva que las
empresas inviertan dinero en desarrollar sistemas que sean capaces de generar

invenciones de manera auténoma (Abbott, 2019A; Yi y Madeiros,2021)."%

En caso de no reconocer los aportes realizados por la |IA, estariamos yendo en contra
de los motivos que dieron origen al concepto mismo de las patentes, esto, porque si el
sistema no promueve la patentabilidad de la invencidn hecha por la IA, los titulares de
la misma optarian por mantener en secreto dicha informacion, lo que implica grandes

pérdidas econdmicas y desarrollo social.

3.3. Alternativas en el reconocimiento de la IA:

Como hemos podido constatar, la IA se ha establecido claramente como una
herramienta fundamental en el ambito de la innovacién y la economia, acelerando el
desarrollo de creaciones y progresos tecnoldgicos a una velocidad mucho mayor que la

de los métodos convencionales. Su habilidad para convertir conceptos en realidades

133 |dem

3 De Rosendo Simon, J. M. (2022). LA PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES CREADAS POR
INTELIGENCIA ARTIFICIAL [5°C Doble Grado en Derecho y Administracion y Direccion de Empresas].
Universidad Pontificia Comillas.

83



palpables en un periodo significativamente menor plantea la necesidad de reconsiderar
su papel en el proceso de generacion de invenciones susceptibles de patente. En este

marco, emergen diversos escenarios que merecen ser analizados:

- Reconocimiento de la |IA Inventor o Coinventor;
- Asignaciéon de Derechos al Programador o Usuario de la IA;

- Dominio Publico de las Invenciones Generadas por IA.

Cada uno de estos escenarios plantea importantes implicaciones legales y practicas
que merecen un analisis detallado para determinar la forma mas adecuada de integrar
la IA en el marco de la propiedad intelectual y garantizar un equilibrio justo entre la

innovacion tecnoldgica y los derechos de propiedad.

3.3.1 Reconocimiento de la IA como Inventor o Coinventor:

Partiendo de los conceptos previamente expuestos en relacién con las figuras del
inventor y coinventor, se torna evidente que las normativas juridicas vigentes
circunscriben el reconocimiento de dichas figuras exclusivamente a los seres humanos.
No obstante, este apartado pretende profundizar en las razones subyacentes que
sustentan esta limitacion, asi como en la viabilidad de adaptar la legislacion para

otorgar dicha calidad a la IA.

En términos amplios, el principal fundamento por el cual solo las personas humanas
pueden ser reconocidas como inventoras radica en su capacidad intrinseca para
asumir tanto los derechos como las obligaciones derivadas de la patente de una

invencion. Los inventores humanos no sélo son capaces de concebir nuevas ideas,
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sino que también estan facultados para ejercer plenamente los derechos asociados a la
propiedad intelectual, tales como la transferencia de titularidad, la concesion de
licencias de explotacién y la comercializacion del producto resultante. Este proceso
implica la posibilidad de negociar acuerdos, gestionar los beneficios econdmicos
generados Yy, en definitiva, garantizar que los frutos econémicos de la invencion puedan

ser adjudicados a una persona fisica o juridica.

Lo que refuerza la exclusividad de los humanos como inventores no es solo su
capacidad de aprovechar estos derechos, sino también su facultad para asumir las
responsabilidades que puedan surgir en el ambito legal. Ante disputas civiles o
procesos penales vinculados a la invencion, los seres humanos son, hasta la fecha, los
unicos capaces de responder legalmente por su conducta. Este aspecto es crucial, ya
que solo las personas fisicas, por su naturaleza y bajo el marco juridico actual, poseen
la personalidad juridica necesaria para enfrentar reclamaciones, demandas o cualquier
forma de responsabilidad derivada de una infraccién de derechos de patente u otros
litigios relacionados. Por tanto, el reconocimiento exclusivo de las personas humanas
como inventoras responde tanto a la necesidad de tener un sujeto capaz de ejercer
derechos comerciales, como a la de contar con una entidad responsable ante posibles

afectaciones a derechos de terceros.

En consecuencia, los sistemas de IA no cuentan con personalidad juridica ni pueden
ser considerados como empleados de una empresa al no poder formar parte de un
contrato laboral, lo que los hace carecer del derecho de poseer propiedad. Por ende, es
impracticable poder considerar a un sistema de IA como “inventor” y que se le apliquen
las disposiciones correspondientes del Articulo 60 del Convenio de Patentes Europeas
(Shemtov, 2019). 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.™®

5 Cabaiias, F. (1974). Patentes en el Campo de la Inteligencia Artificial [Tesis de Grado en Relaciones
Internacionales]. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
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3.3.2 Asignacion de Derechos al Programador o Usuario de la IA:

Diversos estudios exploran la cuestion de la titularidad de las invenciones generadas
por IA, y entre las opciones mas factibles se destaca la posibilidad de considerar al
programador de la IA como el inventor. Esta perspectiva se basa en el hecho de que el
programador es quien diseid y configuré el cdédigo fuente que permitié a la IA
desarrollar la invencion. Desde esta o6ptica, el programador habria sido la fuerza

creativa detras del resultado obtenido por la IA.

Por otro lado, también se argumenta que el usuario de la |A podria ser reconocido
como el inventor, dado que es el usuario quien proporciona las instrucciones y define
los parametros dentro de los cuales la IA genera la informacion necesaria para crear
una invencién susceptible de patentarse. En este caso, el usuario seria visto como el
agente que guia el proceso creativo de la IA, facilitando asi la realizacion del invento.
Ambos enfoques presentan argumentos solidos sobre quién deberia tener derecho a la
titularidad de una invencion creada por IA, y reflejan las complejidades inherentes a la

atribucion de la invencién en el contexto actual.

Los expertos tienen 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 cuestidén, 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 unico que podriamos decir que ha formado parte
del proceso de invencion es el usuario del sistema de IA, quitando el hecho de que la

IA haya hecho la mayor parte del proceso creativo (Blok, 2017)."%¢

%6 Cabaiias, F. (1974). Patentes en el Campo de la Inteligencia Artificial [Tesis de Grado en Relaciones
Internacionales]. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.
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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 IA, defendiendo asi que “inventor” ha de ser

necesariamente el “usuario”.'®

“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).

Para Luz Sanchez la opcion de que el usuario sea reconocido como el inventor es la
mas adecuada ya que el usuario es el sujeto mejor relacionado con el area técnica en
que se ha generado la invencion y, por tanto, podra explotar, de manera mas eficaz, el

resultado conseguido.’®®

Del mismo modo, un “programador o desarrollador” de IA podria considerarse inventor
cuando haya disefiado una IA al objeto de resolver un problema especifico o cuando

haya tenido que ingeniarselas para seleccionar los datos de aprendizaje o entrada.

37 |dem
%8 Sanchez, L. (2018). LAS INVENCIONES GENERADAS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL y SUS
IMPLICACIONES PARA EL DERECHO DE PATENTES.
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Pero es probable que un programador no pueda considerarse inventor cuando solo
haya contribuido a las capacidades generales de resolucién de problemas de una IA,
sin ser consciente del problema que debe solucionar la IA o del resultado final que se

espera obtener.™°

En ese sentido, los autores Yanisky-Ravid & Liu también indican que el programador
tiene la candidatura para ser considerado “inventor” mas complicada, ya que para serlo,
durante el proceso de programacion de la IA se debia de tener como obijetivo final la
invencién por la que se disputa el derecho de patente. El problema es que estas
plataformas tan sofisticadas que cuentan con la capacidad de aprender
automaticamente, pueden obtener varios resultados dependiendo de su método de
uso, por lo que es muy dificil argumentar a favor de cual el programador tenia la

invencion en su mente mientras programaba al sistema de IA."°

Partiendo de lo anterior, la proteccion seria para aquel que dio las instrucciones para
llevar a cabo la invencion o para aquel que realizé los arreglos (codificacidon) necesarios
para la creacion de esta. De manera que, en algunos casos, el derecho podria ser del
programador y, en otros, del usuario del programa, esto es, la persona natural que esta

detras de la maquina.™’

3.3.3 Dominio Publico de las Invenciones Generadas por IA:

139 Echavarria, M. (2023). Reconceptualizacion del inventor ante los sistemas de inteligencia artificial
[Universidad Externado de Colombia]. hitps://doi.org/10.18601/16571959.n35.08

40 Cabarias, F. (1974). Patentes en el Campo de la Inteligencia Artificial [Tesis de Grado en Relaciones
Internacionales]. Universidad Pontificia Comillas, Madrid.

! Azuaje, M. (2020). Proteccion juridica de los Productos de la inteligencia artificial en el sistema de
Propiedad intelectual. Universidad Auténoma de Chile.
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Segun el estudio realizado por la OMPI sobre las patentes y el dominio publico, aunque
no hay una definicion formal de “dominio publico” vinculada a la legislaciéon
internacional de patentes, cabe entender que consiste en la totalidad de la informacion
de libre acceso. Los datos, la informacion y los conocimientos de dominio publico no
son propiedad de nadie. Esta materializacion del dominio publico abarca informacion
divulgada al publico a través de redes, bases de datos, publicaciones y obras literarias
cuyo uso o duplicacién no esta restringido por ningun régimen de Pl y que, por tanto,
puede usar libremente quien acceda a ella a través de Internet, bibliotecas, bases de

datos por suscripcion u otros medios.#2

Las invenciones pueden utilizarse sin restricciones para desarrollar nuevos productos si
la invencion no figura en otra patente vigente y la patente objeto de examen ha
expirado debido a que ha finalizado su ciclo de vida, ha sido abandonada porque no se
han pagado regularmente las tasas de mantenimiento, ha sido revocada por decision
de la administracion nacional de patentes, invalidada por orden judicial o porque no se

ha presentado ninguna solicitud de patente en la jurisdiccion de interés especifica.™®

Lo anterior adquiere especial relevancia debido a la postura de algunos doctrinarios
respecto a las invenciones generadas por una IA, las patentes y las posibles vias para
su explotacién comercial. Una de las posiciones sostiene que, ante la falta de
reconocimiento de personalidad juridica para la |A, estas invenciones podrian ser
automaticamente consideradas parte del dominio publico y, por lo tanto, no
pertenecerian a ningun individuo en particular. No obstante, esta perspectiva no parece
reconocer a los diversos actores involucrados en el desarrollo de tales proyectos, los

cuales representan una nueva forma de manifestar la creatividad humana.*

42 Uso de invenciones que estan en el dominio publico: Guia para inventores y emprendedores. (2020).
OMPI. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1063.pdf
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%4 Azuaje, M. (2020). Proteccion juridica de los Productos de la inteligencia artificial en el sistema de
Propiedad intelectual. Universidad Auténoma de Chile.
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A pesar de que, como se ha mencionado, se tiende a atribuir caracteristicas humanas a
las capacidades de la maquina, la IA solo actua porque ha sido creada y entrenada por
una o varias personas para ejecutar ciertas funciones. Por lo tanto, permitir que dichas
invenciones ingresen al dominio publico no incentivaria el avance tecnoldgico ni
fomentaria la inversion en innovacion y el desarrollo de la IA. Pues, en definitiva,
siempre hay un ser humano detras en alguna de las tareas que se ejecutan para que el

algoritmo logre el resultado eventualmente protegible.'*

‘Rios Ruiz (2001) advertia hace casi dos décadas que los productos de la IA
(que puedan calificar como obras) no deben entrar en el dominio publico, porque
en ellos es posible determinar uno o varios eventuales titulares, que seran las
personas que realizan los ajustes necesarios para la creacion del trabajo y el
resultado final arrojado por el dispositivo. Ello estara directamente relacionado y
subordinado a los elementos de entrada que se le proporcionen. Incluso en
aquellos casos en que las obras sean generadas de manera supuestamente
autonoma (o automatizada) por un computador, teniendo en cuenta el estado
actual de la técnica, siempre habra una participacion directa o indirecta de un ser
humano, bien sea en la alimentacion de los mencionados datos iniciales o en los
procesos desarrollados (Rios Ruiz, 2001, pp. 5-13). Si eso es asi, tales sujetos y

productos no podrian quedar desprovistos de proteccion.”

En la misma linea, Kyra Duquela expone que la opcién de dejarla a las manos del
dominio publico simplemente no deberia siquiera discutirse, pues no es una alternativa
viable ya que, se estaria desaprovechando el progreso y limitando unicamente la

capacidad de inventar al ser humano cuando evidentemente ya no es asi. Que las
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invenciones generadas por IA queden en el dominio publico no es beneficio para nadie,

ni para el programador ni para la sociedad.™®

Solo en los casos en los que no medie ninguna intervencion humana directa, si seria
posible que dichas invenciones fueran consideradas como partes del dominio publico,

ya que no habria un titular evidente de los derechos. "’

Sin embargo, otras posturas exponen que por mucho que la IA haya avanzado en los
ultimos afios, no existe claridad, y mucho menos consenso, sobre como definir el
naciente e inexplorado campo de la tecnologia de la IA y que cualquier intento de
regulacion es prematuro. Entienden que primero, la IA necesita ser explorada y
comprendida adecuadamente antes de que los derechos de autor o cualquier cuestion
de PI puedan ser considerados seriamente. Por eso, los productos generados por la IA
deberian ser de dominio publico, al menos hasta que se comprenda mejor esta

tecnologia en evolucion.™®

3.4 Vista al futuro:

Como hemos podido analizar, aun persisten diversas posturas respecto al
reconocimiento de la IA en el ambito de las patentes. La OMPI establecié que
actualmente, esta es una de las cuestiones mas interesantes y que mayor discusion y
debate ha generado. También determind que como organizacion, los Estados

miembros le han solicitado informacion sobre este tema y le han pedido que convoque

%6 Duquela Ramos, K. A. (2021a). Analisis sobre la regulacion de la inteligencia artificial y el derecho de
autor. [Tesis de Grado en Derecho]. Universidad Iberoamérica (UNIBE).

47 Azuaje, M. (2020). Proteccion juridica de los Productos de la inteligencia artificial en el sistema de
Propiedad intelectual. Universidad Auténoma de Chile.

148 \/ézina, B., & Moran, B. (2020). Inteligencia artificial y creatividad: Por qué estamos en contra de la
proteccion de los derechos de autor de los productos generados por la IA.
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expertos en el asunto para que proporcionen directrices. Actualmente, estan haciendo
esfuerzos para la posible regulacion del tema, aunque le da la libertad a los Estados de
que se pronuncien y tomen decisiones sobre el mismo. Pero al final, esto demuestra
que estan conscientes de la importancia de que se siga desarrollando la inteligencia

artificial.'*®

A medida que la tecnologia evoluciona y nuevos casos judiciales desafian las
normativas tradicionales de patentes, se vuelve inevitable la necesidad de guias mas
claras y uniformes. Los sistemas juridicos tendran que adaptarse para abordar
cuestiones que aun carecen de un criterio consolidado, lo que impulsara una
actualizacion de las legislaciones a nivel global. Es probable que en el futuro cercano
se establezcan principios comunes que definan el rol de la IA como inventora,
buscando equilibrar la proteccion de los derechos de propiedad industrial con el

fomento de la innovacion.

Este proceso no solo implicara ajustes legislativos, sino que también generara nuevas
reflexiones éticas y econdémicas. El papel de la IA en la creacidon de invenciones y su
impacto en el sistema de patentes transformara profundamente el panorama de la
innovacion tecnoldgica, asi como nuestra comprension sobre la titularidad y el

reconocimiento de la creatividad.

% Duquela Ramos, K. A. (2021a). Analisis sobre la regulacién de la inteligencia artificial y el derecho de
autor. [Tesis de Grado en Derecho]. Universidad Iberoamérica (UNIBE).
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Conclusion

La Inteligencia Artificial (IA) ha emergido como un catalizador fundamental en la
evolucion de la propiedad intelectual, destacando la necesidad urgente de adaptar las
leyes de patentes a los avances tecnoldgicos actuales. Este estudio ha examinado
como la integracion de la IA en el proceso inventivo presenta tanto retos como

oportunidades para los marcos normativos existentes.

La capacidad de la |IA para generar invenciones de manera autébnoma desafia
profundamente las nociones tradicionales de creatividad e inventiva. Este impacto no
solo expande las fronteras de la innovacién, sino que también cuestiona las
definiciones legales actuales sobre el rol del inventor. La adaptaciéon de la legislacion
para incorporar a la IA, o al menos reconocer su influencia en el proceso creativo,
resulta crucial para estar en sintonia con la realidad de las invenciones

contemporaneas.

El analisis del caso DABUS ha sido esencial para entender las diversas respuestas
legales a nivel global, ya que este caso ha sido uno de los primeros en argumentar que
la 1A actud con plena autonomia y generd invenciones por si misma. Las disparidades
en las decisiones de jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, China,
Australia y Sudafrica ponen de manifiesto una falta de consenso en el reconocimiento
de la IA como inventora, o bajo cualquier otra denominacion similar. A pesar de los
intentos de adaptacion, las leyes actuales aun no ofrecen una solucién uniforme para
las invenciones generadas por IA. Esta variabilidad subraya la necesidad de desarrollar

criterios claros y coherentes que aborden el nuevo contexto tecnoldgico.
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La investigacion ha examinado diversas propuestas para reformar el sistema de
patentes, incluyendo la asignaciéon de derechos de patente a los programadores y
usuarios de IA. Esta alternativa podria resultar la mas efectiva para alcanzar el objetivo
de otorgar una patente, dado que los programadores y usuarios son quienes facilitan el
funcionamiento de la IA y, por ende, estan directamente involucrados en el proceso
inventivo. En contraste, se ha considerado la posibilidad de que las invenciones
generadas por IA sean incluidas en el dominio publico. A mi entender, esta opcién
podria contradecir el proposito de las patentes, ya que los seres humanos que
colaboran con la |IA no tendrian el incentivo necesario para seguir desarrollando nuevas

invenciones ni para compartirlas con la sociedad.

Cada una de estas propuestas conlleva diferentes implicaciones para la proteccion de
la propiedad intelectual y el fomento de la innovacion. La asignacion de derechos de
patente a los programadores o usuarios reconoce su rol fundamental en el proceso
inventivo, mientras que permitir que las invenciones generadas por IA pasen al dominio
publico podria democratizar el acceso a nuevas tecnologias y fomentar un entorno mas
competitivo y colaborativo. Sin embargo, también existe el riesgo de que esta medida
pueda desincentivar a los humanos involucrados en el desarrollo de estas tecnologias,
ya que podrian perder el impulso necesario para continuar contribuyendo a la creacion

y mejora de invenciones.

Un aspecto clave de esta investigacion es que la integracion de la IA en el ambito de
las patentes es una cuestion de "cuando", no de "si". La continua evolucion de la
tecnologia y el creciente papel de la IA en el proceso inventivo indican la necesidad
imperiosa de una reforma legislativa que refleje adecuadamente el rol de la IA. Esta
reforma debe equilibrar los derechos de los inventores humanos con los derechos
relacionados con las tecnologias emergentes, asegurando un entorno justo e

innovador.
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Ademas, el estudio ha abierto nuevas areas para la investigacién, como los impactos a
largo plazo del reconocimiento de la IA como inventora y la necesidad de normativas
internacionales coherentes para regular la IA en la propiedad intelectual. Estos temas
aun requieren una exploracion mas profunda para asegurar una regulacion que esté en
consonancia con los avances tecnoldgicos y las necesidades emergentes de la

sociedad.

En conclusion, esta investigacion proporciona una base sélida para futuras discusiones
y desarrollos en el ambito de la propiedad intelectual. La rapida evolucion de la 1Ay su
capacidad para generar invenciones subraya la urgencia de adaptar las leyes de
patentes, con el fin de crear un entorno que no solo refleje los avances tecnolégicos,
sino que también responda a las realidades emergentes en el campo de la propiedad

intelectual.
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Recomendaciones

1. Reconocer a la inteligencia artificial como una herramienta que, en colaboracion
con el ingenio y la creatividad humana, potencia y facilita el desarrollo de nuevas

invenciones susceptibles de ser patentadas.

2. Dado que la inteligencia artificial carece de autonomia plena pero contribuye
significativamente al desarrollo de nuevas invenciones, recomiendo que los
derechos de exclusividad recaigan sobre el programador o usuario (persona)

que ha manipulado la IA para generar el producto final.

3. Crear un nuevo tipo de patente “patentes asistidas por inteligencia artificial”, la
cual permitira reconocer la participacion de la |IA en el proceso inventivo. Esta
clasificacion destacaria que la persona que figura como inventor no fue

necesariamente quien diseid o ide6 todos los componentes de la invencion.

4. Estructurar nuevos parametros para evaluar el requisito de actividad inventiva,
es decir, establecer los criterios que determinen la intervencion humana y la de

la IA en porcentajes, junto con los factores que dieron origen a la idea.

5. Realizar charlas a través de la ONAPI y otras instituciones gubernamentales
sobre el uso adecuado de la IA, con el fin de fomentar la innovacion y promover

el desarrollo tecnolégico y econémico.
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6. No recomiendo que se reconozca a la inteligencia artificial como inventor o

coinventor, ya que carece de la capacidad para asumir los derechos y
obligaciones inherentes a la titularidad de una patente. Uno de los principales
desafios en este escenario es la imposibilidad de la IA de enfrentar

responsabilidades penales en el marco juridico actual.

Finalmente, nunca recomendaria que tales invenciones sean consideradas de
dominio publico, ya que el objetivo de reconocer los derechos de los inventores
sobre sus creaciones es motivarlos a compartir sus innovaciones, que benefician

al desarrollo de la sociedad, a cambio de una remuneracién econdmica.
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