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Segun la Real Academia Espanola, “in-
ventar” consiste en “hallar o descubrir
algo nuevo o no conocido”. En un con-
texto cotidiano y, siguiendo la literalidad
del precepto, estas facultades podrian ser
atribuidas -dependiendo del escenario-
de forma indistinta a un ser humano o a
otro ser vivo?. Sin embargo, en un contex-
to de progreso tecnolégico —que es el que

como puedan ser la iniciativa, la flexibili-
dad, el desarrollo, la elaboracién y, por qué
no, cierta motivacién, entre otras*.

Todas estas notas son predicables de la
condiciéon humana ya que implican com-
portamientos activos y voluntarios como lo
son el hecho de idear, de anticiparse, de or-

a nosotros interesa-, el acto de “inventar”
implica una cierta “creatividad” e “inge-
nio"” -caracteristicas fundamentalmente
humanas—-, en el sentido de aportar solu-
ciones —nuevas y técnicas- a problemas
—técnicos—3; lo que a su vez comporta un
conjunto de actitudes y capacidades

ganizarse, de tener versatilidad, proyeccion,
capacidad para planear, para transformar,
vy para establecer contradicciones entre lo
conocido y lo desconocido.

En el marco de este planteamiento tradi-
cional del proceso creativo, el ser humano

1 En este sentido, véase la 12 acepcion del vocablo “inventar” en REAL ACADEMIA ESPANOLA, Diccionario de la Lengua Espafiola,
232 ed, disponible en https:/dle.rae.es (Consultado el 15-05-2024). Esta definicion solapa conceptos que, para el Derecho de Patentes
continental, merecen una proteccion juridica separada, como ocurre con los “descubrimientos” que se encuentran expresamente
excluidos de patentabilidad, precisamente por no tener la consideracion de invencién [v.gr. arts. 52.2 a) Convenio de MUnich sobre
Concesion de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (CPE) vy 4.4 a) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP)].

2 Pensemos en un animal. Este Ultimo podria “hallar” de manera fortuita algun elemento nuevo en la naturaleza, o incluso cierta
forma de proceder ante situaciones de peligro o de alerta. Este caso especifico del comportamiento de un animal se puede circuns-
cribir a la 2% acepcion del vocablo “hallar” consistente en “dar con algo sin buscarlo”, ya que no implicaria decision o voluntad de
encontrar algo. REAL ACADEMIA ESPANOLA, Diccionario de la Lengua Espafiola, 232 ed., disponible en https:/dle.rae.es (Consultado
el 15-05-2024).

3 Estaesladefinicién de invencion otorgada por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En este sentido, véase,
entre otros, OMPI, Principios bdsicos de la Propiedad Industrial, Ed. OMPI, 2016, p.6. Disponible en https://www.wipo.int/fedocs/pub-
docs/es/wipo_pub_895_2016.pdf (Consultado el 11-06-2024).

4 Podemos entender por “iniciativa”: la actitud humana para idear y emprender actividades, para dirigir acciones; disposicion
personal para protagonizar, promover y desarrollar ideas en primer término, liderazgo, anticipacion, naturalismo, vanguardia e
intuicion; por “flexibilidad”: la capacidad del individuo para organizar los hechos dentro de diversas y amplias categorias, argumen-
tacion, versatilidad y proyeccion; por “elaboracion”: capacidad del individuo para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y
ejecutar proyectos, fortaleza, orientacion, perfeccionamiento, persistencia y disciplina; por “desarrollo™: la ansiedad producida por
los deseos de realizacion, el forzamiento acelerado y la transformacion de la naturaleza;y por “motivacion”: la relacion que existe
entre lo cognitivo y lo afectivo en funcién de solucionar el problema profesional a resolver, modo de actuacion profesional, estable-
cimiento de contradicciones entre lo conocido y lo desconocido. Estos elementos y sus definiciones —todos ellos entendidos como
criterios e indicadores para evaluar la creatividad— han sido extraidos de SANTAELLA, M., “La evaluacion de la creatividad”, en Sapiens,
vol.7, num. 2, 2006, pp. 89-106, pp. 104 y ss.
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se erige como Unico sujeto en busca de res-
puestas convenientes —No necesariamente
complejas— a situaciones controvertidas; se
convierte, pues, en el centro de actuaciones
de referencia en la obtencion de invencio-
nes; realidad que forzosamente se ve plas-
mada en el sistema de patentes desde sus
origenes y hasta la actualidad.

Es con el inicio de la Revolucion Liberal en
Espana -1808- cuando se introducen las pa-
tentes tal y como las conocemos hoy dia®; sin
embargo, ya en la era de los “privilegios de
invencion”® (s. XVIy XVIl) se dejaba entrever el
interés de promover la invencién como una
aportacion beneficiosa para la sociedad’.

En todo su recorrido —ya sea en forma de
patente o de privilegio de invencion-, la
configuracion juridica de este sistema de
recompensas ha ensalzado al individuo —ser
humano- como el Unico que tiene derecho
a ser reconocido como inventor, una condi-
cion moral que encaja perfectamente en un
sistema general de Derecho construido so-
bre la base de la persona, sujeto de derechos
vy obligaciones, al tiempo que ente moral.

LOS AGENTES INTELIGENTES
ARTIFICIALES COMO ENTES
PARTICIPANTES EN EL PROCESO
INVENTIVO

Pero, en contraste con el escenario descrito,
presidido fundamentalmente por un obrar

humano, la actualidad nos brinda actua-
ciones de Agentes Inteligentes Artificiales
(AlAs)® materializadas, cada vez mas, en di-
ferentes dmbitos de la ciencia, siendo po-
sible detectar en la practica, una participa-
cién activa y auténtica de estos agentes en
el proceso creativo e incluso inventivo.

Prueba evidente de este nuevo contexto es
el célebre caso “DABUS" (Device for the Au-
tonomous Bootstrapping of Unified Sen-
tience); protagonizado por una mMmaquina
creativa que, basada en redes neuronales
entrenadas en diferentes areas técnicas, es
capaz de originar resultados, pudiendo de-
tectar cuales de ellos son suficientemente
nuevos en comparacion con el estado de
la técnica de base y, asimismo, examinar su
posible utilidad®.

Su andadura como ente autébnomo, gene-
rador de outputs potencialmente relevan-
tes, se remonta al aho 1998, y viene de la
mano de Stephen Thaler, su creador’®; un
cientifico e informatico que defiende que
DABUS se podria haber considerado el in-
ventor de facto de la materia objeto de la
patente “Neural network based prototy-
ping system and method"" solicitada 20
afos atrasy de la que se reputd titular -Ste-
phen Thaler—.

Sin embargo, no es hasta 2018, cuando el
citado cientifico —asistido por su abogado
Ryan Abbot-, comienza una estrategia de
proteccion de los resultados generados arti-
ficialmente por esta maquina creativa, soli-

5 Las revoluciones liberales “marcan la cadencia en el cambio politico, del Absolutismo al Parlamento y las Constituciones, de la
sociedad estamental a la clasista, y de la Economia controlada por el Estado al Mercado. (..) Frente a la produccion artesanal crece
la produccién fabril, siendo el maquinismo la esencia de este cambio”. En este sentido, SAIZ GONZALEZ, J. P, Propiedad Industrial
y Revolucion Liberal. Historia del Sistema Espariol de Patentes (1759-1929), Ed. Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas, Madrid, 1995,
p. 33.

6 Los privilegios de invencién, en su origen, eran privilegios que otorgaban los monarcas absolutos y que, al igual que el resto de
ventajas reales, se concedian sin someterse a control alguno. Los “privilegios” —de invencion o de introduccion- pueden ser conside-
rados el antecedente préoximo de las patentes, pero no homologables a éstas. Algunos autores tienden a identificar -de manera erro-
nea, a nuestro juicio- ambas realidades. Esto sucede con la mencién realizada sobre una hipotética “Real Cédula de 29 de noviembre
de 1776, por la que se establecian titulos de privilegio a los que inventaran o introdujeran en Espafia y sus dominios, mdaquina o
artefactos desconocidos en ellos”. Entre ellos, véase BAYLOS CORROZA, H., Tratado de Derecho Industrial, cap. 5, Ed. Civitas, Madrid,
1978, p. 82.

7 Uno de los antecedentes mas conocidos se refiere a un primer privilegio de invencion otorgado por la Republica de Florencia en
1421 al arquitecto Filippo Brunelleschi, sobre una barcaza con mecanismo de elevacion para llevar marmol a lo largo del rio Arno. En
este sentido, véase MENENDEZ DIAZ, A, Patentes increibles, Ed. J. Angel Menéndez Diaz, 2016, p. 16.

8 Este concepto fue acufiado por la autora. Sobre la nocion de AlAy su caracterizacion como centro de imputacion de actuaciones,
véase SANCHEZ GARCIA, L., El inventor artificial. Un reto para el Derecho de Patentes, Ed. Aranzadi, 2020, pp. 70 y ss.

9 Sobre este AIA, véase http://artificialinventor.com/patent-applications/ (Consultado el 24-03-2024).

10 Stephen Thaler es el titular de los derechos de autor del codigo fuente de DABUS y es el propietario, responsable y operador del
ordenador en el que funciona DABUS. Véase, ORDELIN FONT, J,, “Los sistemas de inteligencia artificial como inventores: considera-
ciones para un debate a partir de fallos judiciales”, en AAVV.,, El Derecho Internacional Publico en la obra de Manuel Becerra Rami-
rez (Coords. GONZALEZ MARTIN, N., BENAVIDES HERNANDEZ, L.A, BERLANGA VASILE, I.y NUNO NUNO, M.E.), Ed. UNAM. Instituto
de Investigaciones Juridicas, 2024, pp. 207-221, p. 209.

11 Patente estadounidense num. 5.852.815.

152 ECONOMIA INDUSTRIAL - 433 - 2024-IlI



RETOS ACTUALES DEL SISTEMA DE PATENTES EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

citando para ello varias patentes —tanto ante
la Oficina Europea de Patentes (OEP), como
a través de la via Patent Cooperation Trea-
ty (PCT) en paises como EE.UU., Reino Uni-
do, Alemania, Israel, China, Korea o Taiwan,
entre otros— que recaen sobre invenciones
generadas en su totalidad por el menciona-
do AlA y donde se decide de forma expresa
designar a DABUS como inventor.

La OEP fue la primera en pronunciarse,
denegando las solicitudes EP 18 275 163.67
(Food Container) y EP 18 275 174.3% (Devi-
ces and Methods for Attracting Enhanced
Attention) con base en la incorrecta desig-
nacion de inventor habida cuenta que el
designado debe ser un humano y no una
magquina. Asimismo, se sefald que, inclu-
SO aunque se admitiese el que DABUS pu-
diera figurar como inventor, el solicitante,
por el solo hecho de ser el propietario de la
maqguina, no tendria derecho a la patente
faltando en definitiva el titulo que lo legiti-
maria a tal efecto™.

También, a titulo ilustrativo, la Oficina de
Patentes de Reino Unido [United Kingdom
Intellectual Property Office (UKIPO)] dene-
gd en su momento las dos solicitudes -GB
1816909.4 y GB 1818161.0- basandose en el
mismo argumento®; decision que fue recu-
rrida por la parte afectada'.

Quizas es interesante senalar que en Aus-
tralia el caso DABUS fue mas controverti-
do, ya que en un primer momento, y por
primera vez en todo el mundo, un juez —El
Juez Beach- del Tribunal Federal de Aus-
tralia considero que un sistema inteligente
podria considerarse inventor con arreglo al
régimen de patentes australiano, dado que

este término —“inventor’- debia interpre-
tarse de forma amplia, esto es, entendién-
dolo como un “agente”, y reconociendo asi
la naturaleza cambiante de las invencio-
nes patentables y de sus creadores”. Esta
Decision fue recurrida en apelacion por
parte del Comisionado de Patentes, consi-
derando la Corte Federal de Australia que
el juez de primera instancia habia inter-
pretado erroneamente el articulo 15 de la
Ley de Patentes —Patents Act 1990-, don-
de se constata que una patente tan sélo se
puede conceder cuando el inventor es una
persona'®.

Por dltimo, sin animo de exhaustividad,
pero si de dar una vision general de este
caso emblematico, cabe sefalar aqui la
postura diametralmente opuesta a las an-
teriores que se adoptd en Sudafrica —por la
South Africa’s Companies and Intellectual
Property Commission—, cuando en julio de
2021, sin mediar examen sustantivo alguno
de la solicitud de patente, concedid dicho
titulo sobre una invencién en la que figura-
ba como inventor “DABUS"™®,

Pero es que el ejemplo de DABUS no es
Mas que una situacion puntual, previéndo-
se que para 2050 los AlAs puedan ya reunir
una serie de caracteristicas?® que permitan
asegurar que el agente que las incorpore
sea capaz de crear e inventar, llegando a
soluciones que, de haber sido logradas por
humanos, serian merecedoras de protec-
cion por patente. Tales caracteristicas son
la creatividad, la impredecibilidad de sus
resultados, la independencia y autonomia,
la inteligencia racional, la evolucion, la ca-
pacidad de aprender y operar (recopilar,
acceder y comunicar) con datos externos,

12 Véase https:/fregister.epo.org/application?documentld=E4B63SD62191498&number=EP18275163&Ing=en&npl=false (Consultado
el 28-05-2024).

13 Veéase https://register.epo.org/application?documentld=E4B630BI2076498&number=EP18275174&Ing=en&npl=false (Consultado
el 28-05-2024).

14 Puede consultarse la Decision en https://www.epo.org/boards-of-appeal/decisions/pdf/j200008eul.pdf (Consultado el 29-06-
2024).

15 La UKIPO, tras la audiencia del solicitante, se pronuncio de la siguiente manera: “DABUS is not a person as envisaged by sections
7 and 13 of the Act and so cannot be considered an inventor”. En este sentido, véase https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-
results/o74119.pdf (Consultado el 24-05-2024).

16 La ultima apelacion ante la Corte Suprema de Reino Unido puede encontrarse en https:/Mmww.supremecourt.uk/cases/docs/
uksc-2021-0201-judgment.pdf (Consultado el 24-05-2024).

17 Esta Decision puede consultarse en https:/Mmwww.judgments fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2021/2021fca0879
(Consultado el 09-05-2024).

18 La Decision puede encontrarse en https://www,judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062
(Consultado el 09-05-2024).

19 La concesion de esta patente se encuentra publicada en https:/iponline.cipc.co.za/Publications/PublishedJournals/E_Journal_
July%202021%20Part%202.pdf (Consultado el 09-05-2024).

20 Sobre estas caracteristicas, YANISKY RAVID, S./LIU, X, “When artificial intelligence systems produce inventions: an alternative
model for Patent Law at the 3A Era”, en Cardozo Law Review, vol. 39, 2018, pp. 2215-2263, p. 2220.
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la eficiencia y precision y la capacidad de
decidir libremente. Es a lo que se le deno-
mina “3A Era” (Advanced, Automated and
Autonomous Al Systems)?.

Con el foco puesto en este futuro escena-
rio, que ya se deja entrever en nuestros
dias, y que incluye actuaciones autonomas
y semiauténomas de AlAs en el proceso
inventivo, no podemos descuidar los desa-
fios que éste supone para nuestro sistema
de patentes y que merecen ser estudiados
con rigor, en aras a dar soluciones adecua-
das a la nueva era tecnoldgica. Precisamen-
te, algunos de estos retos seran objeto de
desarrollo en los siguientes apartados, cen-
trandonos en los mas relevantes y contro-
vertidos, como pueda ser la determinacion
de quién asume la condicién de inventor
cuando ha intervenido un AlA en la con-
secucion del resultado y quién se reputa
titular de dicha patente; la evaluacion de la
novedad y de la actividad inventiva por sis-
temas expertos artificiales; o las vicisitudes
gue se presentan en el analisis de los requi-
sitos de patentabilidad en relacion al esta-
do de la técnica de referencia y los resulta-
dos generados por sistemas inteligentes.

(TIENE CABIDA UN “INVENTOR
ARTIFICIAL" EN EL SISTEMA DE
PATENTES ACTUAL?

El primer desafio —o quizas el reto mas noto-
rio- que la |A trae consigo para el sistema de
patentes actual es el que se refiere a la desig-

nacion de la figura del inventor en la solicitud
de patente y, aparejado a ello, la determina-
cion de quién tenga el derecho a solicitar la
patente y reputarse titular de la misma?.

En relaciéon a la primera cuestion, tanto en
el ambito europeo?, como en el espanol®,
la designacion del inventor se exige como
condicion necesaria de la solicitud de pa-
tente. Sin embargo, ninguno de estos or-
denamientos define qué se entiende por
inventor ni especifica qué sujetos pueden
tener tal condicion®.

Pese a ello, el factor humano parece estar
presente en todo el proceso inventivo con-
templado en nuestro sistema de patentes.
Ejemplode estoeslaexigencia de que cons-
te en la solicitud de patente, entre otros da-
tos, “la designacion del inventor o invento-
res, con indicacion de su nombre y apellido
o apellidos” (art. 21 €) RD 316/2017, de 31 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamen-
to para la Ejecucion de la Ley 24/2015, de 24
de julio, de Patentes (RELP)?%, requiriendo,
ademas, que la declaracion de renuncia sea
firmada por el inventor en caso de querer
renunciar a su derecho a ser mencionado
en la invencidon (art. 2.2 d) RELP). Es obvio
que la exigencia de firma es un requisito
esencialmente humano, tanto en términos
de voluntad -intencién de renunciar a su
derecho- como en términos de ejecucion —
acto de firmar dicho documento—.

Por tanto, por el momento, la condicién de
inventor la debe ostentar un ser humano
—una persona natural-, pero con la nueva

21 YANISKY RAVID, S./LIU, X, “When artificial intelligence systems produce inventions”, cit., p. 2228.
22 Adviértase que ambas condiciones, la de inventory la de titular de la patente, son dos realidades intimamente relacionadas pero
asumibles de forma separada, pudiendo recaer sobre sujetos diferentes.

23 Art. 81 CPE.
24 Art.25LP.

25 Enloquerespectaal ordenamientoespafiol, nila LP nisu Reglamentodedesarrollo, esto es, el RD 316/2017,de 31de marzo, porel que
se aprueba el Reglamento para la Ejecucion de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (RELP) se pronuncian al respecto. Por su parte,
en el marco europeo, tampoco el CPE concreta el concepto de inventor, pues sélo delimita quién esta legitimado para presentar una
solicitud de patente europea: “cualquier persona natural o juridica y cualquier sociedad asimilada a una persona juridica, en virtud
delalegislacion que le sea aplicable, podrd solicitar una patente europeqa” (art. 58 CPE). Tampoco normas internacionales tales como
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) o el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, excluyen expresamente los inventores que no son personas
naturales, es decir, no se requiere expresamente que el inventor sea una persona natural.

26 También contemplan este formalismo, aungue de manera mas amplia, tanto el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT), donde se requiere que el petitorio contenga “el nombre y demds datos prescritos relativos al inventor, siempre que la legis-
lacion nacional de uno de los Estados designados, por lo menos, exija que se proporcionen esas indicaciones en el momento de la
presentacion de una solicitud nacional” (art. 4.1); asi como su reglamento de desarrollo, el Reglamento del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (texto en vigor a partir del 1 de julio de 2019) cuando establece que “(..) el petitorio deberd indicar el nombre
y direccion del inventor o, si hubiera varios inventores, de cada uno de ellos” (regla 4.6).

27 Otro ejemplo se muestra en el art. 60 CPE cuando atribuye el derecho a la patente al inventor o a sus causahabientes, sin espe-
cificar a quién podria corresponder dicha condicion, de manera indirecta lo deja entrever pues se refiere a las invenciones obtenidas
de manera paralela e independiente “por varias personas” (art. 60.2 CPE), de lo que se desprende la concepcion tradicional relativa al
proceso inventivo, en el que la “persona” es el principal y Unico actor en la obtencion de la invencion.
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realidad que impone la |A parece conve-
niente ampliar el espectro de realidades
capaces de asumir aquel rol. A nuestro
modo de ver, lo oportuno seria configurar
un mecanismo que habilitase el acceso al
sistema de proteccion por patente a unas
invenciones, las de los AlAs, que merezcan
ser protegidas por este titulo de Propiedad
Industrial (Pl),y que permita otorgar a estos
agentes la condicion de Inventor.

Para ello, serfa necesario concretar qué se
entiende por inventor a la luz del Derecho
de Patentes. Dada la falta de definicion ex-
presa en nuestro ordenamiento, y acudien-
do al Derecho comparado, obtenemos cier-
tas lineas esclarecedoras. En este sentido,
cabe apuntar que el Reino Unido concibe al
inventor como el “ideador real de la inven-
cion” (“actual deviser of the invention”)?,
poniendo el foco en la “idea primigenia” de
la invencion, puesto que al utilizar el térmi-
no “deviser” se esta refiriendo a aquel que
la concibe®. Ademas, al especificar que
éste —deviser- ha de ser “real”, incide en la
idea de que la invencion se materialice, lo
gue permite entenderlo como quien conci-
be la invencion.

Esta interpretacion se encuentra en conso-
nancia con lo que al efecto dispone el orde-
namiento estadounidense. El 35 U.S.C.§100
(f) concibe al inventor como la persona fi-
sica individual o el conjunto de personas
fisicas que colectivamente obtienen una
invencion®. De aqui es destacable la nece-
saria contribucion en el proceso inventivo
para poder ostentar tal condicion®, en con-
creto, haber participado en la “concepcion
de la invencion"?. En concreto, se trataria

28 \Veéase s.7.3 Patents Act 1977.

del “desarrollo completo de la parte men-
tal del acto inventivo”, esto es, “la formacion
en la mente del inventor de una idea defi-
nida y permanente de la invencion técnica
completa: De manera gque el inventor ha
debido contribuir a la formacion definitiva
Vv permanente de la invencion en su totali-
dad, tal y como se aplicara en la practica®s.

Asi las cosas, cabria entender que un AlA
podria ser considerado inventor siempre
gue hubiera participado en la concepcion
de la invencidon, esto es, cuando hubiera
conformado la idea completa de la inven-
cion, definiéndola por entero y de manera
permanente, dando solucién a un proble-
ma técnico, sin recibir instruccion alguna
para ello. También podria ser considerado
inventor cuando concibiese el objeto de, al
menos, una reivindicacion de la patente®.
Pero no lo seria, sin embargo, cuando tan
s6lo ponga en practica el invento; y tampo-
co cuando conciba el resultado final pero
no la idea inicial de como conseguirlo; o
cuando descubra un problema, pero no
contribuya a su solucién?®.

A nuestro juicio, cuando el AlA, actuando
de manera autdnoma, constituya un ele-
mento clave en el desarrollo de la solucion
técnica a un problema técnico, deberia te-
ner cabida como posible parte actora en el
proceso inventivo, pudiéndose hablar en-
tonces del Inventor Artificial. Ello implicaria
que el AIA no soélo “comprende” el alcance
del problema a resolver y la conveniencia
de resolverlo, sino que contribuye de ma-
nera activa a la formulacion de la solucion
definitiva y completa.

29 Este término no se encuentra como tal en los diccionarios de habla inglesa. Estos tan sélo se refieren a la accion “devise” cuya
traduccion literal es “inventar”. Véanse, Macmillan English Dictionary u Oxford Learner’s Dictionaries, entre otros.
30 "The term ‘inventor’ means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the

subject matter of the invention”.

31 Art. 2164 U.S. Patent & Trademark Office, Manual of Patent Examining Procedure, 2014. https:/Awww.uspto.goviweb/offices/pac/

mpep/s2164.html (Consulta: el 20-04-2024).
32 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), § 2137.

33 “The conception of the invention consists in the complete performance of the mental part of the inventive act. (...) It is therefore

the formation in the mind of the inventor of a definite and permanent idea of the complete and operative invention”. Asi se pro-
nuncié la Court of Customs and Patent Appeals estadounidense en el asunto Townsend v. Smith, 36 F.2d 292, 295, 4 USPQ 269, 271
(CCPA1930).

34 Asi se pone de manifiesto en el asunto Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1376 (Fed. Cir. 1986) cuando
establece que “conception is the formation in the mind of the inventor, of a definite and permanent idea of the complete and op-
erative invention, as it is hereafter to be applied in practice”. Asimsimo, Coleman v. Dines, 754 F.2d 353, 359, 224 USPQ 857, 862 (Fed.
Cir1985).

35 Talycomo ponen de manifiesto los arts. 69 CPE y 28 LP, las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la proteccion,
esto es, determinan el alcance de la patente.

36 Estos escenarios, en lineas generales, pueden encontrarse en GATTARI, P.GC,, “Determining inventorship for US patent applica-
tions”, en Intellectual Property & Technology Law Journal, vol. 17, num. 5, 2005, pp. 16-19, p. 16.
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Entodo caso, la nueva categoria de inventor denominamos “Invention’s Conception
gue proponemos—el Inventor Artificial-*" re- Contribution Test (ICC Test)™.

caeria directamente sobre el AIA en su con-
dicion de “cosa que produce efectos”, por lo
gue no cabria hablar de un derecho moral
del AlA (el de ser reconocido inventor), sino
de un requisito formal para la identificacion
del verdadero centro de imputacion de la
actividad inventiva desplegada, que per-
mitiria localizar las actuaciones que dieron

Este se plantea como un mecanismo que
permite observar, caso por caso, la partici-
pacion de un actor en la concepcion de una
invencion. Se presenta como una herra-
mienta imprescindible en aras a determi-
nar si el AIA ha contribuido de manera real
y eficaz en la consecucion de la invencion.

lugar a la consecucion de la invenciony, en Hasta el momento, no hay constancia de
dltima instancia, concretar el sujeto huma- la existencia de ningun examen semejante
no que lo supervisa. al no haber concurrido motivos para incor-

porarlo. La propuesta del ICC Test implica
la implantacion de un procedimiento su-
pervisado de comprobaciéon del proceso
de consecucion de la invencion, en el que
se especifiquen los deberes de las partes
implicadas, en concreto, la labor de la Ofi-
cina de Patentes en el momento de pre-
sentacion de la solicitud y la del sujeto que
se disponga a solicitar la patente, ya sea el
propietario del AIA o, en su caso, su usuario.

Por ello, la aproximacion al AIA como Inven-
tor Artificial es en su condiciéon de “Centro
de Imputacion de Actuaciones” (CIA) . El
AlA se reputard inventor cuando participe
en el proceso inventivo con un comporta-
miento activo e independiente, actuando
como CIA. El AlA serfa, pues, un objeto que,
por sus caracteristicas técnicas y dentro de
su margen de autonomia, es capaz de in-
tervenir en la generacion de nuevas inven-
cionesy, porende, incidir en la sociedad con El ICC Test debe disefiarse como un pro-
unos efectos cuantificables y atribuibles®. cedimiento de caracter administrativo
enmarcado en la/s Oficina/s en la/s que se
pretenda registrar la proteccion de la in-
vencion. Las Oficinas de Patentes estan
especificamente configuradas para exa-
minar las solicitudes que se presenten en
orden a la concesion de los titulos de Pro-
piedad Industrial correspondientes, de ahi
gue entendamos oportuno que sean éstas
y no otras instituciones las que realicen este

Si admitimos que el AIA puede asumir la
condiciéon de inventor —en cuyo caso alu-
diremos a él como Inventor Artificial- res-
taria ahora discriminar, caso por caso, los
supuestos en los que el AlA ha participado
de facto en el proceso de concepcion de la
invencion, concretando su grado de partici-
pacion, siendo posible que, alla fine, resulte
ser un mero instrumento de asistencia del

i examen*,
verdadero inventor (humano), o, por el con-
trario, un agente autonomo que ha actua- Dentro de las Oficinas de Patentes, la figu-
do de manera independiente°. Esta tarea ra del examinador se muestra como iddénea
la acometeriamos con la ayuda de lo que para comprobar el proceso de consecucion

37 A mayor abundamiento, sobre esta propuesta, véase SANCHEZ GARCIA, L., El Inventor Artificial. cit., passim.

38 Este concepto se introduce en clave de propuesta en SANCHEZ GARCIA, L., El Inventor Artificial. cit., passim.

39 Un ejemplo concreto que nos ayuda a entender al AIA como Centro de Imputacion de Actuaciones seria, mutatis mutandi, la
responsabilidad derivada de las actuaciones del animal doméstico cuando éstas generen un dafio a un tercero. Situandonos en el
ordenamiento espanol, el art. 1905 Codigo Civil (CC) determina que “el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable
de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravie. Solo cesard esta responsabilidad en el caso de que el dario proviniera
de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese sufrido”. Precisamente, para que resulte aplicable dicha provision, el animal debe ha-
ber actuado de forma independiente (de hecho, es el comportamiento auténomo e inconsciente del animal el que permite imputar
la responsabilidad a su poseedor) y no alentado por su poseedor para producir el dafio. Sobre la responsabilidad del poseedor de los
animales, véase BERGEL SAINZ DE BARANDA, V., “La responsabilidad del poseedor de animalesy cosas”, en AAVV., Practicum darios
2015 (Coord. SOLER PRESAS, A./DEL OLMO GARCIA, P.), Ed. Aranzadi, 2014, pp.377-391, p. 379.

40 ABBOTT, R, "l think, therefore | invent: creative computers and the future of Patent Law”, en Boston College Law Review, vol. 57,
nuam. 4, 2016, pp. 1079-1127, p. 1094.

41 Se trata de un mecanismo que contribuye a medir el nivel de implicacion del AIA en el proceso de concepcion de la invencion.
Este procedimiento fue defendido por esta autora y presentado también en la ponencia titulada “The Artificial Inventor as a New
Category in the Patent System”, en Ginebra el 28 de junio de 2019 en sede del Congreso /P Researchers Europe Conference (IPRE)
2019. El programa se encuentra disponible en https:/Mww.unige.ch/droit/pi/files/3815/6101/3515/IPRE-Program.pdf (Consultado el 21-
04-2024).

42 Atitulo de ejemplo, véanse los objetivos y funciones de la Oficina Espafola de Patentes y Marcas (OEPM) en https:/mww.oepm.
es/es/sobre_oepm/quienes_somos/objetivos_funciones/index.html (Consultado el 13-05-2024).
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de la invencion dado el caracter cientifico-
técnico de su perfil®. Si atendemos a la tra-
dicional division de estos examinadores por
area técnica, se podria crear una nueva es-
pecialidad en la que la mision de los exami-
nadores fuera determinar la participacion
del AlA en la concepcidn de la invencion.

Obviamente, el examen indicado sélo ten-
dria lugar en aquellos casos en los que en
la solicitud de patente constara como in-
ventor el AlA, habida cuenta la obligatoria
designacion del inventor en tal solicitud. Se
estara ante un supuesto en el que el solici-
tante no se correspondera con el inventor,
por lo que debera indicar cémo adquirioé el
derecho a la patente, tal y como esta previs-
to para estos casos*4,

Lo que nos lleva a tratar el segundo desafio
implicito, gue es la determinacion de quién
ostenta el derecho a solicitar una patente
gue recaiga sobre este tipo de invenciones
generadas por AlAs. En este sentido, el ICC
Test permite, ademas de observar si el AIA
ha participado verdaderamente en la con-
cepcioén de la invencion, facilitar la identifi-
cacion de los humanos que hayan podido
ser coparticipes de tal logro, siendo lo de-
seable poder conocer incluso su grado de
participacion. En este sentido, existe todo
un elenco de sujetos que interactua con los
agentes artificiales —v.gr,, el programador,
el fabricante, el operador, el comprador, el
propietario, el usuario del AlA etc.—*°.

Ademas, una herramienta que, en conso-
nancia con el citado test permite implantar
este nuevo régimen seria la creacion de un
“Registro de AIAs”. La finalidad del Registro
de AlAs no seria simplemente la de conse-
guir una eficaz divulgacion y transparen-
cia en el proceso de creacidn de sistemas
inteligentes, sino la de crear presunciones
juridicas —iuris tantum e iuris et de iure— so-
bre todo tipo de actuaciones relacionadas

con los AlAs, que habria de estar coordina-
do tanto con los Registros de naturaleza si-
milar que se crearen en el resto de Estados
miembros de la Unién Europea como con
el posible Registro Central que se disefnara
a escala europea.

Seria conveniente, ademas, que esta pro-
puesta se completase con la creaciéon de
un fondo individual por cada agente, cuyo
montante pueda ser utilizado para hacer
frente a sus actuaciones, sobre todo cuan-
do afecten a terceros. Asumir un criterio de
un fondo Unico (por AIA) pero comparti-
mentado (por invenciones) permitiria una
mayor precision en la trazabilidad del se-
guimiento de las actuaciones del AlA.

Consideramos que la propuesta aqui sefia-
lada ofrece una solucion sélida a los proble-
mas que ya estan presentes en nuestro sis-
tema de patentes y que permite adaptarlo
a las nuevas circunstancias. En todo caso,
hasta el momento, no se ha brindado nin-
guna otra solucién alternativa diferente al
rechazo de estas invenciones con las posi-
bles consecuencias que ello puede acarrear,
como sea que estas invenciones se mMan-
tengan en secreto —lo que podria tener un
impacto negativo en la sociedad al privar de
la informacién que, por el contrario, se des-
prende de una patente- o, en su defecto,
gue pasen a formar parte del dominio pu-
blico, con sus adversas consecuencias para
el estado de la técnica humano, como vere-
mos en el Ultimo apartado de este trabajo.

HACIA UN NUEVO MODELO DE
EVALUACION DE LAS INVENCIONES
EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Como es sabido, para que una invencion
sea patentable se exige que no resulte del

43 Pero no solo su perfil lo hace el candidato apropiado para este cometido, sino también las tareas especificas que suele tener que
realizar tanto en relacion al analisis de los aspectos formales del procedimiento de patentabilidad de una invencién (v.gr., lleva a cabo
la comprobacion del cumplimento de los requisitos minimos que deben constar en la solicitud de una patente —entre otros, com-
probar la designaciéon de inventor-) como, sobre todo, en lo que se refiere al examen sustantivo de patentabilidad, encargandose de
la busqueda del objeto y del alcance de las reivindicaciones (acomparnada del informe de busqueda y de una opinion escrita). Sobre
éstas y otras cuestiones, resulta muy interesante el texto divulgativo titulado “La figura del examinador de patentes” disponible en
http:/AMww.madrimasd.org/blogs/patentesymarcas/2015/la-figura-del-examinador-de-patentes/ (Consultado el 13-05-2024).

44 \/éanse las DEPARTAMENTO DE PATENTES E INFORMACION TECNOLOGICA, Directrices de examen de solicitudes de patente,
Ed. OEPM, 2016, p. 1. Disponible en https:;/Avww.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones/DirEx-
Pat_DIRECTRICES_Version_2_0.pdf (Consultado el 13-05-2024).

45 SANTOS GONZALEZ, M.J., “Regulacion legal de la robdtica y la inteligencia artificial: retos de futuro”, en Revista Juridica de la
Universidad de Ledn, nim. 4, 2017, pp. 25-50, p. 38.
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estado de la técnica de una manera evi-
dente para un experto en la materia, esto
es, no debe ser deducida de manera obvia
a partir del estado de la técnica anterior, lo
gue implica no llegar a ella de manera |6-
gica con las herramientas de que se dispo-
ne hasta ese momento, teniendo ademas
qgue implicar un cierto esfuerzo intelectual
no evidente. De ahi que, para ello, sean ne-
cesarias unas habilidades que superen las
esperadas de un experto en la materia“®.

Cuando la invencién ha sido creada por un
AlA cobra relevancia el dato de la existencia
de un verdadero “esfuerzo intelectual no
evidente” en la obtenciéon de dicha inven-
cién. En efecto, dado un problema determi-
nado, una solucion técnica obtenida por un
agente inteligente puede haber precisado
un esfuerzo inventivo mayor o menor de-
pendiendo de diversos factores, lo que es
dificilmente observable. La existencia del
esfuerzo intelectual sélo se podra concre-
tar a partir de la evaluacién que realice un
experto en la materia, figura especialmen-
te problematica en este ambito ya que su
concepcion actual podria ser insuficiente.

Si atendemos a la OEP¥, ésta define “experto
en la materia” (skilled person) como “un pro-
fesional diestro en el campo de la tecnologia
relevante, que posee un conocimiento y ca-
pacidad medios y estd al tanto de lo que era
conocimiento general comun en la materia
en la fecha pertinente™®. En particular, la

OEP se refiere a una persona fisica o un “con-
Jjunto de personas fisicas™® con unos conoci-
mientos medios generales en un sector de la
técnica concreto™®. Y aln es mas, no se refiere
a un mero “sujeto” sino a un “profesional” ca-
pacitado —experto— en dicho sector concreto
de la técnica, entendiendo como tal aquella
persona que “gjerce una profesion™'.

Cuando la invencion ha sido creada por un
AlA, puede quebrar la exigencia que sea un
“experto en la materia"” quien deba evaluar
la invencion pues, si bien el “experto en la
materia” es un concepto juridico indetermi-
nado®, la ficcion juridica que incorpora se
ha expresado siempre tomando como re-
ferencia a humanos®. La cuestion a deba-
tir es, entonces, si un humano es capaz de
evaluar la altura inventiva de una invencion
obtenida por un AlA, sabiendo que huma-
Nno y mMaqguina piensan y generan resulta-
dos a velocidades diversas.

Para que la figura del “experto en la mate-
ria" ofreciese cobertura a la nueva realidad,
seria necesario abrir el concepto para dar
entrada a los propios AlAs en la condicidon
de expertos para con determinados esce-
narios. El nuevo concepto de experto en la
materia no deberia exigir una intervencion
exclusivamente humana en la realizacion
del examen, de modo que, a nuestro juicio,
podria ser también un “sistema experto en
la materia” que tomaria como base técnica
el denominado “sistema experto”*.

46 Las competencias que ha de tener el experto en la materia quedaran limitadas al concreto sector de la técnica en que se en-
cuadre la invencion, que a su vez viene definido por el drea técnica del problema a resolver. En este sentido se pronuncia la Sala de
Recursos de la OEP en su Decision num. T 422/93. En la misma linea se pronuncia la SAP de Barcelona de 9-5-2008, 165/2008, en el
décimo tercer Fundamento de Derecho, cuando limita las competencias del experto en la materia a un sector técnico determinado.
47 Puesto que el legislador no ha dado una respuesta unificada a esta cuestion, ni en el ambito estatal ni en el supraestatal, se
hace necesario acudir a las Directrices de las distintas Oficinas que resultan esclarecedorasy tratan de realizar una interpretacion del
término a partir de la resoluciéon de casos.

48 “A skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of
what was common general knowledge in the art at the relevant date”. En este sentido se pronuncia la OEP en los casos T4/98,
T143/94 y T426/88, entre otros. Véase, EUROPEAN PATENT OFFICE, Guidelines for Examination in the EPO, Part G, Chapter VII-3,
marzo 2024. Disponible en https:/Aww.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/g_vii_3.html (Consultado el 24-07-2024).

49  Las Decisiones num. T141/87, T164/92 y T 986/96 de |a Sala de Recursos de la OEP amplian el concepto de “experto en la materia”,
entendiendo, asimismo, como tal a un conjunto de personas fisicas.

50 En este sentido se pronuncia la Decision num. T 641/00 de la Sala de Recursos de la OEP.

51 Véase la segunda acepcion del término “profesional” del Diccionario de la Lengua Espariola de la Real Academia Espafiola. Para
autores como VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violacion del dere-
cho de patente, Ed. J.M. Bosch, Barcelona, 2005, p. 6 (edicion digital disponible en https:/app.viex.com/#ESNid/2502233, consultado
el 22-04-2024), se consideran encuadradas dentro de este espectro desde “el trabajador de una fabrica hasta un profesional con
elevada cualificacion”.

52 ROY PEREZ, C, “La intervencion del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, en Revista de De-
recho Mercantil, nim. 262, 2006, pp. 1489-1508, pp. 1491-1492. La autora lo encuadra dentro de la categoria de conceptos juridicos
indeterminados como pudieran ser “el ordenado comerciante” o “el consumidor medio”.

53 Unejemplo de ello lo supone el ordenamiento estadounidense que se refiere al experto en la materia directamente con la sigla
PHOSITA gue, precisamente, responde a la siguiente expresion: “Person Having Ordinary Skill in the Art". Véase EISENBER, R. S,
“Obvious to whom? Evaluating inventions from the perspective of PHOSITA", en Berkeley Technology Law Journal, vol. 19, num. 3,
2004, p. 886.

54 Algun autor propone la figura del “skilled computer”. ABBOTT, R, “I think, therefore I invent”, cit,, p. 1126.
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Un “sistema experto” es un modelo compu-
tarizado (hardware y software) que simula
y, por tanto, piensa y razona —incluyendo
habilidades de resolucion de problemas—
como un experto humano dada una cier-
ta especialidad®. Esta disefnado para reali-
zar tareas gque normalmente se asocian a
un profesional experto como puede ser el
diagnostico, la deteccion de fallos, la plani-
ficacion o la toma de decisiones®. El siste-
ma “no sdlo realiza las funciones tradicio-
nales de manejar grandes cantidades de
datos, sino que también manipula esos
datos de forma tal que el resultado sea in-
teligible y tenga significado para respon-
der a preguntas incluso no completamen-
te especificadas"™. Por tanto, un “sistema
experto’, ademas de procesar y memorizar
informacion, aprende, razona y es capaz de
tomar decisiones, y de explicar, en su caso,
por qué se han tomado dichas decisiones®.

En nuestra opinidn, las capacidades y po-
tencialidades del sistema experto lo conver-
tirlan —de ser correctamente incorporado
en nuestro ordenamiento—, en un elemen-
to idéoneo para evaluar la actividad inventi-
va desarrollada por un AlA, puesto que seria
un medio de evaluacion proporcional a la
realidad que se ha de evaluar adecuado a
las especiales circunstancias de los agentes
artificiales inventores®.

Una de las caracteristicas destacables de es-
tos sistemas expertos essu versatilidad y, gra-
cias aella, su capacidad de especializacion, lo
gue se observa teniendo en cuenta los nu-
Merosos campos en los que se han aplicado

a lo largo del tiempo®°. Estas cualidades per-
mitirfan, ciertamente, que el sistema experto
lo fuera en el sector de la tecnologia concre-
to en el que se enmarcara la invenciéon cuya
evaluacion se le encomendase®.

Entendidos de este modo, estos “sistemas
expertos” podrian sustituir, en su caso, a las
personas fisicas en el juicio de la actividad
inventiva cuando ésta se haya de referir a la
desplegada por un AlAf? y decidir sobre el
esfuerzo intelectual que existiera detras de
la invencidn generada por éste. No obstan-
te, a nuestro modo de ver, habrian de estar
siempre dirigidos y supervisados por un hu-
mano. Sera el “experto humano” el que guie
tanto las primeras actuaciones —clasifica-
cion de lainvencion en el sector adecuadoy
encauzamiento del proceso-, como las que
ponen fin a la evaluacién de la actividad in-
ventiva, mediante la constatacion de la de-
cision del sistema experto una vez emitida y
debidamente argumentada.

¢COMO AFECTAN LOS RESULTADOS
GENERADOS POR IA AL ANALISIS DE
LA NOVEDAD Y DE LA ACTIVIDAD
INVENTIVA DE LAS INVENCIONES
HUMANAS?

El ultimo desafio que aqui se va a apuntar
se refiere a los efectos directos que, sobre
las invenciones humanas, tiene una publi-
cacion sistematica de resultados de AlAs
(“pseudo-invenciones”), en particular, los

55 Se trata de un concepto propio, construido por la autora a partir de las definiciones dadas por CASTILLO, E./GUTIERREZ, IM./
HADI, AS. Sistemas expertos y modelos de redes probabilisticas, Ed. Academia de Ingenierfa, D.L, Espafia, 1996, p.3y por PINO DIEZ,
R./GOMEZ GOMEZ, A./JABAJO MARTINEZ, N., Introduccion a la inteligencia artificial: sistemas expertos. Redes neuronales artifi-
ciales y computacion evolutiva, Ed. Universidad de Oviedo, Servicio de publicaciones, 2001, p.10. Segun la British Computer Society
un sistema experto es la “implementacion en un sistema de computacion de una base de conocimiento especializada y versada,
de modo que la maquina puede ofrecer consejo inteligente o tomar una decision inteligente sobre una funcion del proceso”. Un
sistema experto es, pues, un sistema computacional capaz de emitir respuestas a problemas que, si las atribuyéramos a humanos,
presupondrian procesos heuristicos (experiencia en resolver problemas).

56 BENITEZ, R./ESCUDERQ, G./KANAAN, S./MASIP RODO, D, Inteligencia artificial avanzada, Ed. UOC, Barcelona, 2013, p. 9.

57 STEVENS, L, Artificial intelligence. The search for the perfect machine, Ed. Hayden Book Company, New Jersey, 1985, p. 40.

58 CASTILLO, E./GUTIERREZ, I.M./HADI, A. S, Sistemas expertos y modelos de redes probabilisticas, cit, p.3.

59 Se hadetener en cuenta que la referencia que agui se hace a los sistemas expertos tiene un animo de generalidad, sin perjuicio
de que, una vez aceptados como partes integrantes de la evaluacion del proceso inventivo, fuese necesario concretar el tipo espe-
cifico de sistema experto mas adecuado. Sobre los tipos de sistemas expertos (a) basados en reglas previamente establecidas; b)
basados en casos; o c) basados en reyes bayesianas, entre otros), véase BADARO, S./IBANEZ, L.J./AGUERQ, M. J., “Sistemas expertos:
fundamentos, metodologiasy aplicaciones”, en Ciencia y Tecnologia, nium. 13, 2013, pp. 349-364, pp. 355y ss.

60 Esconstatable la utilizacion de sistemas expertos en la industria, la medicina o la ingenieria, entre otras.

61 Elsector de la técnica en que el experto ha de ser diestro debe quedar definido por el problema al que se refiere la invencion y
no tanto por la solucion otorgada. Al respecto y referido al @mbito europeo, véase la Decision T-422/93.

62 Esta posibilidad, pero referida especificamente a ordenadores, también ha sido sugerida por ABBOTT, R, “I think, therefore |
invent”, cit., p. 1083.
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generados por algoritmos®. Sin duda, este
escenario, a huestro juicio, descuidado has-
ta el momento por la doctrina y por los en-
tes implicados en el proceso inventivo (In-
ventores, Oficinas de Patentes, y Tribunales,
entre otros), viene a poner en jague uno
de los conceptos nucleares del sistema de
patentes, como es el “estado de la técnica”,
impactando de lleno en el analisis de la no-
vedad yde la actividad inventivay, por ende,
en el progreso tecnoldgico que se persigue.

En concreto, nos referimos aqui a aquellas
actuaciones de AlAs, en particular de algo-
ritmos, capaces de generar resultados que,
una vez publicados, podrian venir a obsta-
culizar potenciales creaciones humanas.
Las welbs “All Prior Art" y “All The Claims”
son dos claros ejemplos de este tipo de “al-
goritmos creativos”.

Este proyecto gemelar® intenta crear me-
diante algoritmos nuevas “anterioridades”®®
vy hacerlas publicas para que los resultados
publicados no sean patentables, por estar
ya comprendidos en el estado de la técnica.
Segun sus creadores, el fundamento de es-
tos algoritmos es “democratizar las ideas’,
impulsar un cambio en el sistema de pa-
tentesy evitar los trolls de patentes.

En su modo de operar, los algoritmos ex-
traen texto de toda la base de datos de pa-
tentes tanto registradas como publicadas
(no aprobadas) de los EE.UU., y a partir del
lenguaje de esas patentes crean nuevo es-
tado de la técnica. Si bien la mayoria de los
resultados generados por tales algoritmos
carecen de sentido, dado que el coste de
crear y publicar computacionalmente mi-
llones de ideas es casi nulo, el despliegue
de su actividad generadora de resultados
incrementa la probabilidad de alcanzar
una posible solucion valida®.

La existencia de este tipo de algoritmos y, so-
bre todo, la generacion de outputs en las di-
versas esferas técnicas, incide inevitablemen-

te en el “estado de la técnica” en el que se han
de desenvolver los humanos expertos en la
materia, parametro éste que, como es sabi-
do, es el principal criterio en orden a valorar la
novedad y la actividad inventiva en cuanto a
la posible consideracion de su patentabilidad.

Desde nuestra perspectiva, varios son los
factores que invitan a tener en considera-
cion el riesgo apuntado. En primer lugar,
por la rapidez con la que los algoritmos
creativos desarrollan y ofrecen resultados
sobre cualquier materia; en segundo lugar,
por la complejidad de dichos outputs, en
ocasiones, ininteligibles por el intelecto hu-
mano; en tercer lugar, por la ingente can-
tidad de informacion que proporcionan;y,
por ultimo, y quiza el aspecto mas relevante
a nuestros efectos, por su potencial en or-
den a desestabilizar uno de los ejes verte-
bradores del sistema de patentes como es
el “estado de la técnica".

La estrategia disefiada para los algoritmos
creativos consistente en colmar el estado
de la técnica con un sinfin de resultados —en
ocasiones comprensibles por el ser humano
y en otras no—, No parece encontrarse alinea-
da con las bases del sistema de patentes. Y
es que la constante generacion de lo que
podriamos llamar “estado de la técnica arti-
ficial” —esto es, aquél originado computacio-
nalmente- podria menoscabar el standard
comun y referente en todo examen de pa-
tentabilidad, esto es, el “estado de la técnica
tradicional” —generado esencialmente por
personas— que se configura como eje nu-
clear en el analisis de la novedad y la activi-
dad inventiva de una invencidon patentable.

Se hace necesario, pues, un analisis exhaus-
tivo de las caracteristicas de estos resulta-
dos para comprobar, asi, si a los efectos del
correcto funcionamiento del actual siste-
ma de patentes, pueden ser considerados
“estado de la técnica”. En este sentido, los
principales puntos de friccion que se han
detectado y que merecen atencion en este

63 Estas anotaciones —incluyendo la calificacion de estos resultados como “pseudo-invenciones’ provienen de un trabajo mas
extenso y detallado sobre esta materia, que puede encontrarse en SANCHEZ GARCIA, L., “Las “pseudoinvenciones” generadas por
algoritmos, ¢ jaque al estado de la técnica?", en CEFLegal: Revista prdctica de derecho. Comentarios y casos prdcticos, num. 262,

2022, pp. 5-34, passim.

64 En palabras de su autor, "All the Claims" es una web hermana de la anterior “All Prior Art” creadas ambas con la misma finalidad.
En este sentido, consultese http:/alltheclaims.com/about/ (Consultado el 11-04-2024).

65 Con esto nos referimos a cualquier informacion publicada con anterioridad a la solicitud de una patente que puede servir de
base y ser considerada estado de la técnica en el andlisis de los requisitos de patentabilidad.

66 Toda la informacion relativa a este proyecto puede encontrarse en https:/allpriorart.com/about/ (Consultado el 11-04-2024).
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escenario son, en primer lugar, la necesaria
“puesta a disposicion del publico” de los re-
sultados generados por IA. En Derecho de
patentes, la “puesta a disposicion” del pu-
blico de una informacién concreta requiere
como tal la posibilidad de tener acceso a
ella®’. En este sentido, se entiende que una
invencion es accesible al publico cuando
haya sido divulgada con caracter previo a la
solicitud de la patente®®.

En el supuesto de los resultados generados
por algoritmos creativos, y para resolver si
ha existido la divulgacion apuntada, se de-
beria analizar tanto el medio que permite
el acceso al contenido relevante de estas
“pseudo-invenciones” —en este caso, Inter-
net— como, sobre todo, el propio contenido
divulgado vy su posible caracter accesible,
claroy comprensible por el publico.

A todo ello hemos de afadir como una de
las principales deficiencias de los algoritmos
creativos, que No son capaces de compren-
der el texto que describen, esto es, que no
son capaces discernir sobre el contenido del
resultado que arrojan. Ello convierte en casi
imposible la tarea de discriminar entre los
resultados que tienen sentido y los que no.

Un segundo punto de friccidon se da con la
fecha de publicacién de las divulgaciones
computacionales, ya que la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de patente es la
gue marca los limites para determinar el
caracter novedoso o no de una invencion®.
Este elemento es relevante dado el caracter
cambiante en el tiempo del contenido del
‘estado de la técnica”.

Una aproximacion aprioristica a dicho ca-
racter temporal podria llevarnos a pensar
que, para el caso de los algoritmos creati-
vos, la determinacion de la fecha de publi-
cacion de sus resultados es objetiva y facil-
mente constatable, al tratarse de un dato

67 \éase la Decision de la OEP, T-444/88.

-0, de manera mas precisa, un metadato-
detectable por medio de multiples herra-
mientas informaticas y de manera rapiday
sencilla. Sin embargo, existe la posibilidad
tedrica (y real) de manipular lafecha de una
divulgacion realizada a través de Internet.

Por Ultimo, también es cuestionable el ne-
cesario ‘caracter habilitante” de los resul-
tados generados por IA y que es exigible
de cualquier anterioridad. Como es sabido,
s6lo se puede considerar que una concreta
materia se ha puesto a disposicion del pu-
blico y, por tanto, que forma parte del esta-
do de la técnica, si la informacion facilitada
es suficiente para que el experto, en la fecha
pertinente y, teniendo en cuenta los cono-
cimientos generales en la materia en ese
momento, pueda poner en practica la en-
sefanza técnica objeto de la divulgacion™.

En el ambito europeo, este requisito exigi-
do —caracter habilitante— para el estado de
la técnica, se encuentra en consonancia
con lo que se conoce como “suficiencia en
la descripcion”; esta sustentado en el art. 83
CPE y es elemento exigido para que una
patente europea sea concedida: “la solici-
tud de patente europea debe divulgar la
invencion de manera suficientemente cla-
ray completa para que pueda ser realiza-
da por un experto en la materia”.

Segun el creador de los algoritmos creativos
de referencia en el presente trabajo, Alexan-
der Raben, aungue puede que muchas de
las publicaciones ofrecidas por éstos pue-
dan carecer de sentido, nada impide que
pudieran ser realizadas y puestas en prac-
tica por alguien suficientemente experto.
En nuestra opinion esta aseveracion no esta
exenta de critica. Y esque, si una publicacion
generada por un algoritmo creativo resulta
ser ininteligible para el intelecto humano,
dificilmente podra entenderse la ensefian-

68 Dicha accesibilidad del contenido de una patente al publico presenta cierto caracter subjetivo. Tal y como pone de manifiesto
VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, cit., p. 43) “se trata de un criterio de valoracion
impreciso” y, por tanto, se deberd estar a la interpretacion que se dé del caso concreto.

69 Entodo caso, se debe diferenciar entre la fecha de presentacion de la solicitud de patente y la fecha de prioridad. Existe prioridad
cuando se haya presentado con anterioridad en un Estado diferente y reivindicando una misma invencion, una solicitud de patente
cuya proteccion se desea ampliar a otros territorios dentro del plazo legal permitido. EI Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial de 1883 (CUP) prevé este derecho de prioridad, esto es, una vez presentada una solicitud de patente en un pais
parte en el Convenio, el solicitante tendra derecho a reivindicar la prioridad durante un periodo de 12 meses considerandose la fecha
de presentacion de esa primera solicitud, la “fecha de prioridad” (art. 41 CUP). En Espanfa, y en el caso de existir prioridad, se tomara
como dia de presentacion de la solicitud de patente en el nuevo territorio la fecha de prioridad reivindicada, lo que implica una retro-
traccion al momento de la primera solicitud para determinar el estado de la técnica (art.30 LP).

70 Véanse las Decisiones de la OEP T-26/85, T-206/83 y T-491/99.
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za técnica que en ella subyace -si es que
la hubiera— por lo que resultara inviable su
puesta en practica, invalidando en este caso
también el caracter habilitante del texto.

Algun autor ha defendido abiertamente
gue la exigencia del “caracter habilitante”
deberia ser exonerada para este tipo de
“pseudo-invenciones” generadas por algo-
ritmos creativos y que, en su lugar, se debe-
ria incorporar un requisito alusivo a la “con-
cepcion de la invencion””.

Pues bien, todo ello no son mas que cier-
tos apuntes en torno a esta realidad que ya
convive con nosotros. La existencia de estos
algoritmos creativos es un hechoy sus resul-
tados ya se encuentran disponibles en Inter-
net. Sin embargo, su tratamiento juridico es
lo que va a condicionar tanto su evolucion
—aparicion de nuevos y mas modernos algo-
ritmos creativos con el mismo fin— como su
impacto en el progreso tecnoldgico.

CONSIDERACIONES FINALES: TO BE
CONTINUED....

Todo lo expuesto en este trabajo pretende
dar una vision general de los retos mas nota-
bles -y sin animo de exhaustividad— que hoy
dia afectan ya, de facto, al sistema de paten-
tes actual. Se ha pretendido, no sélo senalar
los problemas que entrafa la participacion
activa de un AlA en el proceso inventivo, sino
también apuntar ciertas soluciones que pue-
dan tener encaje y, a su vez, ser respetuosas
con el fundamento principal del sistema de
incentivos y de reconocimiento de derechos
de Pl imperante en nuestro ordenamiento.

Sin duda, las propuestas que se han sefa-
lado en el cuerpo del trabajo, como sea el
reconocimiento de la categoria del Inven-
tor Artificial o la evaluacion de los requisitos
de patentabilidad por parte de “sistemas
expertos en la materia”, exigen una revision
del resto de preceptos que en nuestro siste-
ma de patentes regulan el proceso inventi-
vo (no sdlo los referentes a los sujetos) para
adecuarlos a una realidad donde coexistan
Invenciones generadas por humanos y de
Invenciones generadas por AlAs.

Mientras que a las primeras les seguiria re-
sultando aplicable el régimen tradicional
contemplado en la normativa vigente so-
bre este titulo de propiedad industrial, para
las segundas habria que diseflar un régi-
men juridico ad hoc dotado de flexibilidad
en lo que se refiere al proceso inventivo, de
modo gue no limite las capacidades de los
entes artificiales, pero que, a la vez, sea res-
trictivo en cuanto a la concesion de dere-
chos y deberes a estos entes como conse-
cuencia de su actuacion (“human-control
approach”).

Asimismo, no debemos descuidar el impac-
to que puedan tener los resultados genera-
dos por algoritmos (“pseudo-invenciones”)
en la evaluacion de los requisitos de paten-
tabilidad de las invenciones humanas, ya
que un descontrol de los mismos podria
desincentivar el progreso tecnoldgico tra-
dicional. De ahi que no sea descartable po-
der hablar en un futuro de un estado de la
técnica a dos niveles, esto es, reconsidera-
riamos el concepto de “estado de la técnica
tradicional”, y quizas podriamos incorporar
una categoria separada de “estado de la
técnica computacional” proyectado sobre
las futuras invenciones generadas por AlAs.
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